Ref: sentencia conflicto por asignacién de nombres de dominio lccs.cl

Partes:  EVARISTO VALENTIN MORALES SILVA
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A G

Santiago, once de diciembre de dos mil ocho.

Vistos,

1° Que se iniciaron estos autos por oficio OF09152, de Nic Chile, por el cual se designé a la suscrita
como arbitro para la resolucion del conflicto por inscripcion del nombre de dominio lccs.cl
suscitado entre EVARISTO VALENTIN MORALES SILVA, RUT: 13.078.355-4, domiciliado en Pje. La
Luz 272 C16, Barrio El Sol, Valle Grande, Lampa, Santiago, y, la CAMARA DE COMERCIO DE
SANTIAGO A G, RUT: 70.017.820-K, representado por don Juan Enrique Puga V., domiciliado en
Huérfanos 1189, piso 7, Santiago, Santiago.

2° Que a fojas 3 consta aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacidn a las partes a una
audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento arbitral, ordenandose se notifique a las
partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

3° Que a fojas 6 consta realizacidon de la audiencia decretada, con la sola comparecencia del
segundo solicitante, representada por dofa Carolina Henriquez Mandiola, quien comparece en
calidad de agente oficioso, ofreciendo acompafar los poderes correspondientes. No siendo
posible el lamado a conciliacién, por la ausencia del primer solicitante, se procedié derechamente
a fijar la pauta de procedimiento arbitral, notificAndose personalmente a la presente y a la ausente
por correo electrénico.

4° Que a fojas 7, el segundo solicitante don Juan Enrique Puga Valdés, en representacion de
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG, asociacién gremial, presenta su escrito de alegaciones
de mejor derecho, indicando que su representada tiene un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa. Solicita se otorgue a la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG el registro
del nombre de dominio “Iccs.cl”, rechazando la solicitud deducida por don Evaristo Valentin
Morales Silva, en atencién a las siguientes consideraciones de hecho y derecho: Indica que
frecuentemente para la solucidn de conflictos suscitados por la inscripcion de nombres de
dominio, sobre los cuales dos o mas partes manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el
principio “First come, first served”, de acuerdo al cual el solicitante que primero hubiese
formulado su pretension de inscripcion sobre el nombre de dominio en disputa ante el
correspondiente organismo de administracion del sistema, tendria una preferencia a la hora de la
asignacién del mismo. Agrega que la simple aplicacién de dicho principio puede significar una
injusticia y perjuicio para el segundo solicitante, por cuanto podria tener un mejor derecho al
nombre de dominio en disputa y un interés sustentado en un proyecto comercial real e
importante.
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Alude en consecuencia a la regla general del “mejor derecho”, segun la cual, sin perjuicio de
considerarse en su justa medida el principio “first come, first served”, se privilegia en la decision
de asignar un nombre de dominio disputado a aquel solicitante que logre acreditar un mejor
derecho sobre el nombre de dominio. Siendo de vital importancia tener un legitimo interés
marcario, comercial, empresarial y la buena fe que inspire la solicitud de inscripcién del nombre de
dominio, que en definitiva merezca proteccidn juridica expresada en la obtencidn de la inscripcidon
en disputa.



Como antecedentes societarios y empresariales, manifiesta que la CAMARA DE COMERCIO DE
SANTIAGO (CCS) fue creada en 1919. Retne a mas de 1.363 socios que comprenden empresas de
todos los tamafios: grandes, medianas y pequefias. Su principal objetivo es la defensa de los
intereses del gremio, para lo cual ha definido dreas de trabajo que tienen un gran impacto en el
desarrollo del comercio nacional. En este contexto, ha desarrollado una gran variedad de
productos y servicios de gran relevancia e influencia a nivel nacional, orientados a la promocidn de
negocios y el apoyo a la gestion, con el objeto de impulsar el desarrollo de las empresas chilenas.
A través de la Red Electrénica Nacional del Comercio la CCS esta ligada electronicamente a 23
camaras de comercio, lo que se traduce en 29 oficinas a lo largo de todo Chile. Basada en una
moderna plataforma tecnoldgica, esta red electrénica pone a disposicion de las empresas
regionales los productos y servicios de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO y proporciona
informacion comercial relativa a todas las regiones del pais.

La relacién entre la CCS y las Camaras de Comercio Regionales permite a los socios de dichas
camaras y al publico compartir oportunidades de negocios e informacion, lo que se traduce en
acceso a proveedores, distribuidores, representantes e informacion de mercado. A nivel
internacional la CCS posee una Red de Convenios con Camaras de Comercio e instituciones afines
de todo el mundo. Debe destacarse que la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO ha sido
designada como Eurocentro por la Comisidn Europea, lo que significa que administra recursos de
esta entidad destinados a promover el comercio entre la Unidn Europea y Chile.

Ademds manifiesta que la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO constituye una plataforma
fundamental para el desarrollo de la actividad comercial del pais, tanto interna como en el
extranjero. Dichas actividades y servicios constituyen un gran aporte que otorga valor a la
actividad de los empresarios chilenos y al pais.

De lo sefialado surge la necesidad de la CCS, del gremio de los empresarios y de la comunidad
nacional de proteger el nombre y marca por el que la antedicha Cdmara es conocida en el pais y en
el extranjero: CCS. Dicha sigla es de tal relevancia, que ha sido objeto de una rigurosa proteccion
como marca y nombre de dominio por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO.

Agrega que existen registros marcarios previos de la CAmara de Comercio de Santiago a través de
los cuales la Camara da a conocer sus servicios a la comunidad y ofrece sus productos bajo la sigla,
marca y expresion CCS, razéon por la cual se la identifica con dicha sigla. Lo anterior se puede
desprender de la visita a su pagina Web, para lo cual acompania copia de la referida presentacion.

De esta forma el segundo solicitante manifiesta que su representada se presenta ante la
comunidad y el publico consumidor con la sigla representativa de su nombre CCS, por cuanto
representa su nombre CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO. Tanto es asi que su pagina Web
institucional es precisamente www.ccs.cl y tiene registrada la marca del mismo nombre. En el
mismo sentido anterior es que su representada ha registrado también la marca CCS CAMARA DE
COMERCIO DE SANTIAGO. De la revisidon de las marcas y nombres de dominio enumerados se ve
como su representada ofrece su variedad de productos y servicios a través de marcas y nombres
de dominio que se conforman con la expresion CCS con el objeto de que el publico pueda
identificar su origen empresarial. Asi por ejemplo: La marca boletinccs.cl identifica al Boletin
Comercial de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO; el nombre de dominio ccscapacitacion.cl
corresponde a la pagina web del Centro de Capacitacién de la CAMARA DE COMERCIO DE
SANTIAGO; el nombre de dominio verificaccs.cl corresponde a la pagina web de la entidad de
verificacién de cumplimiento de obligaciones laborales; a través de la pdagina web
portalcomexccs.cl se accede al portal de comercio exterior de la CCS.



Sostiene que de los antecedentes expuestos se deduce que la sigla, marca y nombre de dominio
por que su representada es conocida: CCS, es una expresion que ha sido dotada por ésta de famay
notoriedad, de la cual se han derivado una serie de marcas nombres de dominio que se componen
con la sigla CCS, las cuales son alusivas a los distintos productos y servicios que ella ofrece. En
todos ellos la expresidon principal y esencial, la que les otorga distintividad, permitiendo al publico
reconocer su origen empresarial, es CCS, tal como ocurre en el nombre de dominio en disputa:
Iccs.cl. El antedicho nombre de dominio no hace mas que agregar una letra: “I” a la sigla, marcay
dominio de su representada: CCS. Sin duda que esta letra por si sola no otorga al nombre de
dominio una distintividad que permita considerarla en forma independiente de la expresion
distintiva CCS.

Agrega que resulta obvia la similitud entre la sigla, marca y dominio de su representada ccs.cl y el
dominio en disputa, lo que se aprecia facilmente de su comparacién: CCS.CL; ICCS.CL. De esta
comparacién aparece claramente que el nombre de dominio en disputa es engafiosamente similar
al de su representada. Asimismo sostiene que el nombre de dominio Iccs.cl es engafiosamente
similar a las marcas, nombres de dominio y siglas de su representada, especialmente la principal
de ellas, de la que las demas derivan: CCS. De ello deduce que si el dominio en disputa es
asignado al primer solicitante, causaria un grave perjuicio a su representada, manifestado en una
dilucién de los signos marcarios de su propiedad, y provocando indudablemente confusién entre
los usuarios de Internet, los que ingresarian al dominio en disputa creyendo encontrar informacion
de los productos y servicios comercializados por su representada, con los consiguientes problemas
y perjuicios que ello acarrearia. Por ultimo, debe recordarse que junto con el interés empresarial
de su representada, con la defensa de la marca, sigla y nombre de dominio CCS se estdn
protegiendo los intereses de todo el gremio empresarial y del pais.

Ademads sefiala que como contrapartida, el primer solicitante no ha manifestado un interés
relevante que pueda ser considerado de manera alguna equivalente al de la CAMARA DE
COMERCIO DE SANTIAGO AG (CCS). Es mas, manifiesta tener antecedentes de que el objeto para
el cual parece haberse habilitado el nombre de dominio en disputa, es hacer referencia a un video
juego de combate. El contenido violento de dicho videojuego, de asignarse el nombre de dominio
en disputa al primer solicitante, no haria mdas que difamar el serio prestigio que por casi un siglo ha
acompafiado a la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG (CCS). De lo anterior resultaria un
irreparable dafio en su reputaciéon y, en consecuencia, de todos los importantes servicios y
productos ofrecidos por ella; los que, como ya se ha sefialado, son de vital importancia para el
sano desarrollo del comercio en nuestro pais.

En cuanto a la similitud de los nombres de dominio en la Reglamentacion de NIC Chile, manifiesta
que el funcionamiento de los nombres de dominio.cl contempla disposiciones que, a su entender,
tienen especial relevancia en el caso planteado y que, sin perjuicio de ser citadas en “El Derecho”
de su presentacidn, sefiala en respaldo de su pretensién de asignacion del nombre de dominio
“lccs.cl”. Concretamente, se refiere a aquellas normas establecidas en el N2 20 y siguientes del
citado Reglamento, que si bien dicen relacién directa con los procedimientos de revocacién de
dominios, por su correspondencia a este caso, merecen ser citadas: N2 22 del Reglamento que
sefiala como causal de revocacién de un nombre de dominio, entre otras: “Que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que
tiene derechos el reclamante, o _a un _nombre por el cual el reclamante es reconocido”.
Precisamente, parte de su argumentacion es que el nombre de dominio “lccs.cl”, es
engaifiosamente similar a las marcas y nombres de dominio de su representada y, en especial, a la
expresion por la cual es reconocida en el mercado, pero sin duda, lo mas relevante es que, como
contrapartida a lo recién sefalado, sefiala que el primer solicitante es una persona natural que no




ha demostrado tener un interés que justifique asignarle el nombre de dominio y, sin lugar a dudas,
no tiene un “mejor derecho” a su asignacion.

En relacion a la buena fe en la solicitud de inscripcion del dominio en disputa manifiesta que un
requisito que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir es la buena fe. Segun lo
expuesto en el Reglamento de Nic Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio, la
buena fe se traduce en que sera responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripcidon no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la
ética mercantil, y derechos védlidamente adquiridos por terceros. Al respecto sostiene que en autos
queda claro que su representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la
competencia leal ni de la ética mercantil. Lo Unico que pretende es una real y efectiva proteccion
de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado.

En relacién a los argumentos de derecho sefiala que las creaciones del talento son propiedad de
sus autores. Asi lo destacan las disposiciones del articulo 19, numero 25 de la Constitucién Politica
de la Republica, que en concordancia con el articulo 583 del Cédigo Civil, reconocen una especie
de Propiedad sobre las obras del intelecto. Este ultimo articulo es muy preciso al sefalar que hay
derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto. Este tipo de propiedad esta garantizado
y amparado, no sélo a través de las Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que
especificamente por nuestra Constitucion Politica que garantiza “asegura a todas las personas, la
libertad de crear y de difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus creaciones
intelectuales y artisticas de cualquier especie por el lapso que sefiale la Ley”. Estas materias se
encuentran reglamentadas tanto por la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley
19.039 sobre Privilegios Industriales y su Proteccién. Todo ello se ajusta con lo dispuesto en el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que consta en las
siguientes disposiciones: Articulo 12, inciso 192, Articulo 12, inciso 29, Articulo 12, inciso 39,
Articulo 14, inciso 12, Articulo 22, inciso 22, Articulo 22, inciso 392, Articulo 22, inciso 42, Articulo
89, inciso 6°.

5° La segunda solicitante como apoyo a sus argumentos rindié la siguiente prueba documental: a)
A fojas 26 adjunta impresiones de la pagina Web del Departamento de Propiedad Industrial
(www.dpi.cl), donde constan los registros marcarios de que es titular su representada, que se
indican a continuaciéon: BOLETIN CCS, servicios de la clase 38, N° de registro 814263; BOLETIN CCS,
servicios de la clase 35, N° de registro 814262; BOLETIN CCS, productos de la clase 16, N° de
registro 814261; CCS CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, servicios de la clase 35, N° de registro
667030; CCS CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO, servicios de la clase 41, N° de registro 703300;
CCS, servicios de la clase 35, N° de registro 667029; CCS, servicios de la clase 41, N° de registro
699790; CCS, establecimiento industrial de las clases nimeros 1 al 34, N° de registro 653043; CCS,
servicios de la clase 42, N° de registro 613631; CCS, servicios de la clase 38, N° de registro 621280;
CCS, productos de la clase 16, N° de registro 619528; CCS, servicios de la clase 35, N° de registro
621279; CCS, establecimiento comercial de las clases numeros 1 al 34, N° de registro 651289;
CENTRO DE FORMACION TECNICA CCS, servicios de la clase 41, N° de registro 614552; www.ccs.cl,
servicios de la clase 38, N° de registro 621281; CONEXIONONLINE CCS, servicios de la clase 35, N°
de registro 499139; VERIFICA CCS, productos de la clase 16, N° de solicitud 772224; VERIFICA CCS,
servicios de la clase 35, N° de solicitud 772223; VERIFICA CCS, servicios de la clase 42, N° de
solicitud 772222. b) A fojas 48 consta los registros de los nombres de dominio inscritos de los
cuales es titular su representada, que corresponden todos a la expresion CCS: ccs.cl; sccs.cl;
ccse.cl; ccsabogados.cl; boletinccs.cl; selloccs.cl; verificaccs.cl; portalcomexccs.cl;
ccsempresas.cl;  ccscapacitacion.cl  fecupymeccs.cl;  verifica-ccs.cl. c¢) A fojas 60 constan
impresiones de la pagina web www.ccs.com donde se pueden apreciar el uso de la sigla CCS para



referirse a la CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO AG. d) A fojas 101 consta impresién de la
pagina Web de NIC Chile (www.nic.cl). e) A fojas 103 presenta impresiones de las siguientes
paginas web: www.ccscapacitacion.cl; www.verificaccs.cl; www.portalcomexccs.cl. f) A fojas 107
adjunta el poder otorgado por la CAMARA DE COMERCIO que le faculta al Abogado Juan Enrique
Puga V. para actuar en su representacion

6° A fojas 112 se provee la demanda de mejor derecho presentada por la segunda solicitante.
7° A fojas 113 se cit6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de estos autos es la definicion acerca de cual de las partes en
competencia tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, lo cual habrd de ser
resuelto de acuerdo a las reglas de la sana critica, de acuerdo a lo que la prudencia y equidad
indiquen, que ha sido previsto respecto de los arbitros arbitradores.

SEGUNDO: Que el primer solicitante, no obstante haber sido emplazado no concurrié a la
audiencia decretada en autos ni rindié prueba documental tendiente a acreditar un mejor derecho
o a desvirtuar la prueba rendida por la contraria. Sin embargo, de acuerdo a la reglamentacion en
la materia, al segundo solicitante correspondia el impulso procesal y avance de estos autos,
ademas de acreditar el mejor derecho que invova.

De su parte, habiéndose revisado la pagina web se ha advertido que en ella se contiene una
imagen estdtica de la “la Chilena Counter Strike 1.6”. Asimismo se ha verificado que respecto de la
misma liga se han registrado y se usan otros nombres de dominio, tales como chilecounterns.cl, de
titularidad de RICARDO ANDRES HIGUERA BUSTOS. Asimismo se ha verificado que realizada una
busqueda en buscadores tales como google o altavista, se obtienen numerosos resultados a la
referida liga, correspondiente a un juego cuyo acréonimo se conforma por los términos LCCS. Con
estas indagaciones se ha comprobado que asociado a esta expresion se han formado comunidades
de juego, en torno al programa informatico Counter Strike 1.6, actividad susceptible de ser
calificada dentro de las actividades de uso no comercial legitimo.

TERCERO: Que de su parte se ha verificado que en el Registro de Nombres de Dominio .cl conviven
pacificamente distintos dominios que contienen la expresién CCS, en los mas diversos rubros.
Asimismo, se ha verificado que la Cdmara de Comercio de Santiago es titular de diversos dominios
gue contienen esta expresidn, pero que no utiliza. Es el caso del dominio boletinccs.cl,
ccsabogados.cl, ccse.cl, ccsempresas.cl, entre otros.

CUARTO: Que si bien la segunda solicitante sostiene y acredita un interés legitimo respecto del
nombre de dominio y una similitud entre la expresidn LCCS y el acrénimo correspondiente a la
denominacién social que le corresponde. Ademds de los registros marcarios que los amparan,
debe tenerse presente que el criterio marcario es sdlo uno de los criterios a considerar a la hora
de asignar un nombre de dominio. En efecto, siendo los nombres de dominio un recurso escaso, o
al menos limitado, en tanto que no podrd repetirse una expresién idéntica en un mismo registro,
es menester que el interés se legitime por el uso efectivo y legitimo del nombre de dominio por
parte de sus titulares. Siendo asi, no podra considerarse como legitimo el interés Gnicamente
fundado en la necesidad de proteger un determinado registro marcario o una identidad comercial,
sino que el arbitro debe arribar a la conviccidn que el dominio serd usado de la manera antes
sefialada. En el caso de autos la segunda solicitante invoca, para acreditar su mejor derecho, la
titularidad de registros de nombres de dominio que contienen la expresidn, sin embargo el no uso



de los nombres de dominio debilita su argumentaciéon en orden a que efectivamente utilizara el
nombre de dominio en disputa y no solamente lo requiere para impedir que terceros lo utilicen.

Sostener lo contrario seria condenar a la Internet a constituirse en un entorno vacio de contenidos
o a lo sumo concentrado en quienes detentan los intereses y capacidades econdémicas para
sostener litigios en estas materias.

QUINTO: Que tampoco existen antecedentes que permitan sostener que la asignacién al primer
solicitante produzca la dilucién de los signos correspondientes a la segunda solicitante, por cuanto
no se trata de actores que intervengan en un mismo segmento de mercado. A mayor
abundamiento, ésta arbitro considera que es la misma segunda solicitante la que contribuye a la
dilucidn de los mismos, por el hecho de mantener registros de nombres de dominio deshabilitadse
y/o vacios de contenidos que en definitiva terminan desalentando a los usuarios de Internet que
buscan encontrar en ellos informacion y/o aplicaciones utiles.

SEXTO: Que siendo asi no podrd desatenderse el principio first come first served, por cuanto el
segundo solicitante no ha logrado acreditar un interés legitimo ni un mejor derecho al nombre de
dominio de autos, por lo cual frente a dos solicitudes validamente presentadas, deben ser
consideradas en igualdad de condiciones y por tanto resolver a favor del primero de ellos que
presentd su solicitud.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo anterior, conforme dispone el reglamento de Nic Chile, la segunda
solicitante queda a salvo de interponer una accién de revocacion en el caso que el uso efectivo del
nombre de dominio entrafie un perjuicio a esa parte, por lo que tampoco podra considerarse que
la asignacion del nombre de dominio al primer solicitante le provoque grave perjuicio o
indefension.

SEPTIMO: Que en todo caso no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado
temerariamente por lo que habra de resolverse que cada arte pague sus costas.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio Iccs.cl a la primera solicitante EVARISTO VALENTIN MORALES
SILVA ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a la compareciente y a Nic Chile por correo electrénico y a la primera solicitante por
carta certificada.

Resolvio

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Cc. tio.makina.cs@gmail.com; vmoraless@gmail.com; Idonoso@uchile.cl; j.puga@pugaortiz.cl;
jpuga@netline.cl



