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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR INSCRIPCION DE NOMBRE DE DOMINIO

ligaclaro.cl

Santiago, viernes siete de marzo de dos mil catorce .-

VISTOS:
Con fecha 27 de febrero de 2013, la sociedad Ingenieria Y Proyectos 360 S.A., con
domicilio en Madrigal N° 1110, Las Condes, Santiago, solicito la inscripcion del nombre
de dominio “ligaclaro.cl”.
Posteriormente, con fecha 26 de marzo de 2013, la sociedad Administradora de
Marcas RD, S. de R.L. de CV, representada por Sargent & Krahn Procuradores
Internacionales de Patentes Y Marcas, ambos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711,
of. 1701, Las condes, Santiago solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de
dominio “ligaclaro.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacioén para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Mediante oficio de Nic Chile N° 18436 de 22 de agosto de 2013, se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.
Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las partes a
una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento.
Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.
Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, so6lo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1

sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
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Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 32, s6lo el segundo solicitante, hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 44, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual no fue evacuado por el primer solicitante.

A fs. 58, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido. Existencia y hechos que configuran el mejor derecho
alegado, respecto del nombre de dominio “ligaclaro.cl”.

A fojas 52, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 27 de febrero de 2013, la sociedad Ingenieria Y Proyectos
360 S.A., solicit6 la inscripcion del nombre de dominio “ligaclaro.cl”. Que
posteriormente, con fecha 26 de marzo de 2013, la sociedad Administradora de
Marcas RD, S. de R.L. de CV, representada por Sargent & Krahn Procuradores
Internacionales de Patentes Y Marcas, solicité igualmente la inscripcion del mismo
nombre de dominio “ligaclaro.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido
en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefialada so6lo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8
inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se
procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios
arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del segundo

solicitante, la sociedad Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de CV, en el periodo
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de discusion, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresa en primer lugar
gque es una reconocida empresa mexicana filial de América Movil, dedicada al registro
y proteccién de las marcas comerciales de ésta Ultima y que es titular de las marcas
de la compafia de telecomunicaciones Claro, también de propiedad de América Movil,
que con presencia en 18 paises de Latinoamérica, se ha posicionado como la
empresa mas importante de su rubro en el continente.

Agrega que América Movil nace en el afo 2000, y desde sus inicios mostré
protagonismo en el rubro de las telecomunicaciones, especificamente en lo que
respecta a telefonia fija y telefonia celular, consolidandose en el mercado mexicano,
para en el aflo 2003 comenzar una fuerte expansion hacia el resto del continente y que
en el afo 2004 se transformaba en una de las empresas mas importantes de Centro y
Sudamérica, principalmente gracias a sus filiales Tracfone Wireless en Estados
Unidos, Comcel en Colombia y Claro en el resto de Latinoamérica y el Caribe,
situdndose como una empresa de amplio reconocimiento e identificaciébn con los
productos y servicios asociados a la telefonia mévil.

Sefala ademas, que “Claro”, cuenta hoy con mas de 200 millones de clientes y
presencia efectiva en 18 paises, en los que sus marcas son ampliamente difundidas y
reconocidas por los usuarios y consumidores que ven en esta empresa a una
compainia de confiabilidad y calidad garantizada.

También afirma, que controla y administra las marcas comerciales de la empresa
mexicana de telecomunicaciones América Moévil. Que entre ellas se encuentran las
marcas que distinguen los servicios de su filial mas importante en Latinoamérica, cuya
presencia se extiende a 13 paises entre América del Sur y el Caribe, con alrededor de
80 millones de usuarios, la reconocida empresa de telefonia celular Claro.

Argumenta ademas, que Claro comenzd sus operaciones en nuestro pais en el afio
2006 tras la compra por parte de América Movil a Endesa, de la licencia de telefonia
movil Chilesat PCS. A partir de ese momento la empresa pasé a ser reconocida a
través de la marca Claro, tal como lo hacia desde hace algunos afios en el resto de
Latinoameérica y el Caribe. Que desde entonces, la penetracién que ha tenido Claro en
el mercado nacional es evidente, aumentando su clientela en mas de un millbn de
usuarios en menos de 3 afios a través de una importante expansion en la red de
cobertura de sus sefiales de cable y telefonia movil, asi como la implementaciéon de

cobertura 3G a nivel nacional y la instalacién de 1700 antenas dentro del territorio,
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producto de una inversion de mas de $US 500 millones y que mencién aparte merece
su innovadora campafia publicitaria, que le ha permitido consolidar la marca CLARO
en todo el territorio nacional en un corto periodo.

Luego expresa que cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden o
bien se estructuran precisamente en la expresion “Claro”, las que se encuentran
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI"):
Registro N° 765.058, “Claro Facil Y Rapido”, denominativa, para distinguir productos
en clase 9. Registro N° 773.283, “Claro Facil Y Rapido”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 38. Registro N° 792.916, “Claro Y Rapido”, denominativa, para
distinguir productos en clase 9. Registro N° 792.917, “Claro Y Rapido”, denominativa,
para distinguir servicios en clase 38. Registro N° 902.813, “Presta Facil Claro”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 38. Registro N° 774.944, “Claro*,
mixta, para distinguir productos, en clase 16. Registro N° 731.212, “Claro",
denominativa, para distinguir servicios, en cl. 38. Registro N° 746.072, “Claro",
denominativa, para distinguir productos, en cl. 9. Registro N° 746.073, “Claro®, mixta,
para distinguir productos, en clase 9. Registro N° 772.713, “Claro®, mixta, para
distinguir servicios, en clase 35. Registro N° 765.042, “Claro“, mixta, para distinguir
productos, en clase 9. Registro N° 765.043, “Claro”, mixta, para distinguir productos,
en clase 9. Registro N° 765.044, “Claro”, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
Registro N° 765.045, “Claro“, mixta, para distinguir productos, en clase 9. Registro N°
770.677, “Claro“, mixta, para distinguir servicios, en clase 38. Registro N° 765.046,
“Claro”, mixta, para distinguir productos, en clase 9. Registro N° 770.678, “Claro,
mixta, para distinguir servicios, en clase 38. Registro N° 765.047, “Claro”, mixta, para
distinguir productos, en clase 9. Registro N° 770.679, “Claro“, mixta, para distinguir
servicios, en clase 38. Registro N° 770.680, “Claro”, mixta, para distinguir servicios, en
clase 38. Registro N° 770.682, “Claro”, mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
Registro N° 770.705, “Claro”, mixta, para distinguir servicios, en clase 38. Registro N°
760.763, “Claro”, mixta, para distinguir productos, en clase 25. Registro N° 760.764,
“Claro®, mixta, para distinguir servicios, en clase 41. Registro N° 834.804, “Claro,
mixta, para distinguir servicios, en clase 38. Registro N° 834.806, “Claro*,
denominativa, para distinguir servicios, en cl. 38. Registro N° 916.983, “Claro®, mixta,
para distinguir servicios, en clase 45. Registro N° 916.419, “Claro”, mixta, para

distinguir servicios, en clase 42.
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Expresa, que los registros individualizados son una poderosa muestra de su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, “Ligaclaro.cl”, toda vez que este
contiene su marca registrada, nombre comercial de su filial y es confusamente similar
a dominios por ella ya registrados ante NIC Chile.

Agrega ademas, que es reconocida y ldgica la actitud de los usuarios de Internet de
ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares y que en este caso, un
usuario asociard inmediatamente el nombre de dominio “ligaclaro.cl " con su sitio Web
relativo a la marca Claro, correspondiente a una campafa publicitaria y de marketing
asociada a la expresion “Liga” que comunmente se utiliza para denominar algun tipo
de torneo o concurso, acompafnada de la marca patrocinadora del mismo y que sin
embargo no ha autorizado el uso de su marca para campafa publicitaria alguna.
Argumenta al respecto, que es titular de una serie de nombres de dominio
estructurados en la marca “Claro”, por lo que resulta evidente la confusién y el error en
gue incurriran los usuarios en el caso de que el dominio se asignara a la demandada o
primera solicitante y que demuestran en forma fehaciente el mejor derecho que le
asiste respecto del dominio en disputa y los menciona: clarochile.cl, claro-chile.cl,
chileclaro.cl, clarotv.cl, amigoclaro.cl, clubclaro.cl, digitalclaro.cl, gpsclaro.cl,
hablaclaro.cl, ideasclaro.cl, miprimerclaro.cl, mmsclaro.cl, pasatiempoclaro.cl,
pcsclaro.cl, planetaclaro.cl, puntosclaro.cl, recargaclaro.cl. Agrega que sin lugar a
dudas, el dominio solicitado ligaclaro.cl, es engafiosamente similar a los nombres de
dominio y marcas comerciales ya sefialadas de su propiedad tanto gréfica, fonética y
conceptualmente. Como se observa, la demandada de autos procedié a solicitar como
nombre de dominio la marca “claro”, incorporando Unicamente la palabra “liga”,
cuestién que no confiere distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de sus
nombres de dominio, de sus marcas comerciales y del nombre por el cual es conocida
en el mercado su filial. Que de esta forma se estaria induciendo a error y confusién a
los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrian llegar a creer que se
trata de un sitio Web de su propiedad o autorizado por ella, lo que no ocurre en la
especie.

Luego argumenta y reitera la vinculacion entre élla y el nombre de dominio solicitado
“ligaclaro.cl” y cita la sentencia recaida sobre el nombre de dominio premium-essiac-
tea-4less.cl y promain.cl y también el Art. 14 del Reglamento de Nic Chile,

Ademas arguye, que la marca “Claro”, corresponde a una marca famosa y notoria a
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nivel internacional y que lo anterior acarrea una serie de consecuencias, segun lo
establecio la sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio easyservice.cl.
Que en razdén de todo lo anteriormente expuesto, afirma que corresponde rechazar la
solicitud de la demandada respecto del hombre de dominio en disputa, ya que de lo
contrario se permitird que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca
comercial que esta debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, que es utilizada por élla en Internet y reconocida por el publico consumidor
asi como por los usuarios de Internet, todo lo cual llevaria a una inevitable confusién
de los mismos.

Luego cita los antecedentes de derecho, y se refiere a la descripcion de los nombres
de dominio y su importancia; a los criterios aplicables para conflictos de asignacién de
nombres de dominio: el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con
los nombres de dominio y cita la denominada Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
“UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y NUumeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), el informe final de
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones
del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel
Views on Selected UDRP Questions). También los Articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC-Chile, sobre revocaciones de nombres de dominio.

También cita el criterio del legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, el
de la creacién intelectual del signo, el de la Notoriedad del Signo Pedido y cita al
respecto el fallo recaido en juicio sobre la asignacion de los nombres de dominio
sisleyparis.cl y sisley-paris.cl, de fecha 19 de agosto de 2013.

Ademas, se refiere a las normas del Convenio de Paris, a criterio de la Identidad, que
establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o
entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy
similar al mismo, lo que ocurriria en este caso y menciona como ultimo criterio el de
uso efectivo en Internet del signo “claro”.

Concluye expresando, que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos
argumentos antes indicados, es la titular de un mejor derecho a la asignacion del
nombre de dominio en disputa, con costas.

TERCERO: Que solo la parte del segundo solicitante rindié prueba y al efecto para
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probar sus pretensiones acompafié a los autos en forma legal, los siguientes
documentos: 1. Impresién de los certificados de registro marcario individualizados en
el N° 3 de esta presentacion.

2. Impresion de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad
de nuestra mandante respecto de los nombres de dominio sefialados en el N° 4 de
esta presentacion.

3. Impresion del sitio Web www.clarochile.cl, en el que se puede observar el uso
recurrente del signo CLARO para distinguir la compafia filial de nuestra mandante,
sus productos y servicios en nuestro pais, dando cuenta de su fama y reconocimiento
en el mercado nacional y en Internet.

4. Impresion del sitio Web www.cioal.cl, en el que se publicé una noticia que se
titula “CLARO inaugura el centro de atencion al cliente mas grande de Chile y
Latinoameérica”, dando cuenta de la envergadura de nuestra mandante y de su
presencia en la red global Internet a través de su signo distintivo CLARO.

5. Impresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve
resefia histérica de CLARO Chile, dando cuenta de sus origenes, fama vy
reconocimiento en el mercado nacional.

6. Impresion de la pagina Web del reconocido medio de comunicacion ElI Mercurio
http://diario.elmercurio.com/ en donde aparece una noticia titulada “CLARO celebré la
llegada de la portabilidad”, proceso en el que la compafiia de telecomunicaciones
CLARO destaco por sus facilidades para portarse.

7. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “Premium-essiac-

tea-4less.cl”, de fecha 31 de agosto de 2009.

8. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “easyservice.cl”, de
fecha 2 de junio de 2010.
9. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “promain.cl”, de

fecha 6 de julio de 2009.

10. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “viflasdelmaipo.cl”,
de fecha 21 de Mayo de 2006.

11. Copia de fallo arbitral recaido sobre los nombres de dominio “sisleyparis.cl” y
“sisley-paris.cl”’, de fecha 19 de Agosto de 2013.

CUARTO: Que segun consta en autos, es primer solicitante en este juicio la sociedad

Ingenieria Y Proyectos 360 S.A., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de
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dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que
tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere Unicamente al mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, resolucion que no fue objetada por
las partes en su oportunidad procesal.

SEXTO: Que respecto de la impresion de documentos de Nic Chile, sefialados en el
N4 de su presentacidn, aparece como titular de los mismos, la sociedad Claro Chile
S.A., la cual es un tercero ajeno que no es parte en este juicio y tampoco consta en
autos algun documento que acredite algun tipo de relacién con la segunda solicitante,
por lo que dicha prueba sera desechada.

SEPTIMO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante,
consistente en el registro de su propiedad, de la marca “Claro” y otras que
comprenden dichas palabras, que sus derechos se encuentran suficientemente
resguardados y que esas son los que le interesan e identifican sus servicios y
productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su
oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su nombre, “ligaclaro”.

Ademas, tampoco prob6é que usa en sus productos, actividades y prestaciones de
servicios, el nombre “ligaclaro”.

OCTAVO: Que el s6lo hecho que el segundo solicitante tenga registradas marcas
comerciales que contengan la palabra “claro”, no es suficiente para configurar un
mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre
todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros lo
soliciten, sin perjuicio de mencionar que dicha expresion, “claro”, es genérica.
NOVENO: Que la semejanza que alega de su marca “Claro” y otras que cita, con el
dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya
que atendida la naturaleza y caracteristicas de los nombres de dominio y la
reglamentacién que rige este tipo de juicios, permite concluir, que no son aplicables en
la especie las normas sobre propiedad industrial.

Que tampoco son aplicables a esta clase de juicios, las normas sobre revocaciones de
nombres de dominios, por tratarse este referido a un conflicto por inscripcion de
nombre de dominio, donde se aplican normas diferentes.

DECIMO: Que respecto de las sentencias acompafiadas en parte de prueba, cabe

sefalar que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro derecho, las sentencias
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s6lo producen efecto respecto de las causas en que se dicten, por lo que esta prueba
sera desestimada.

DECIMOPRIMERO: Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no
hacen variar lo razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.
DECIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la convicciéon que
no existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “ligaclaro.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida, no afectan la
validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y siguientes del Codigo de

Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Codigo Orgénico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “ligaclaro.cl” al primer solicitante esto es a la
sociedad Ingenieria Y Proyectos 360 S.A.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “ligaclaro.cl” del segundo
solicitante la sociedad Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su
oportunidad, por correo electrénico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacién de la Universidad de Chile.

DICTADO POR HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO. AUTORIZAN
COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA ADRIANA
FREDES TOLEDO.-

Rol 53 — 2013.



