Fallo arbitral por dominio “mistermundochile.cl”

LUBIANO BRIUZZO HNOS. LTDA.
_V_

MISS WORLD LIMITED

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 11 de Diciembre de 2008

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF07345 de 28 de Julio de 2008, el cual rola a
fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacibn como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio

“mistermundochile.cl”.

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto LUBIANO BRUZZO HNOS. LTDA,
representado por dofia Paula Benavides, para estos efectos ambos
domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, de la comuna de
Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio “mistermundochile.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia
19 de Marzo de 2008, a las 21:3236 horas GMT y MISS WORLD
LIMITED, representado por dofia Paula Benavides, para estos efectos

ambos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, de la



comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio “mistermundochile.cl”, el cual

pidi6é a su favor el dia 26 de Marzo de 2008, a las 19:57:10 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 04 de Agosto de 2008, la cual
rola a fojas 4 de autos, el suscrito acepté el cargo y juré desempenarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 11 de
Agosto de 2008, a las 12:00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por cartas certificadas a las partes, segun consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 11 de Agosto de 2008, tuvo lugar el comparendo
decretado con la asistencia del segundo solicitante del nombre de
dominio “mistermundochile.cl”, don Eduardo Lobos Vajovic, en
representacion de MISS WORLD LIMITED, y en rebeldia del primer
solicitante LUBIANO BRUZZO HNOS. LTDA., procediendo el Arbitro a
calificar la personeria del compareciente y la consignaciéon decretada,
estimando ambas suficientes y acto seguido acordar y fijar las normas
de procedimiento a las que se ceiiria la controversia, todo ello segun

consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 21 de autos.

SEXTO: Que por resoluciéon de fecha 11 de Agosto de 2008, se notificé a

las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.



SEPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 56, la parte de MISS
WORLD LIMITED, solicitd la asignacion del nombre de dominio

“mistermundochile.cl” a su favor aduciendo las siguientes razones:

?? Que la actora es empresa fundada en la década de los
cincuenta por Eric Morley y Julio Morles, con el objeto de dar
origen al mundialmente conocido concurso de belleza
denominado desde sus origenes como MISTER WORLD o en

espanol MISTER MUNDO;

?? Que Mister Mundo es un concurso de belleza masculino y
posee candidatos provenientes de diferentes paises, entre
ellos Chile, y el ganador del titulo lo lleva por el periodo de

un afo.

?? Que MISTER MUNDO ha crecido para ser el titulo mas
codiciado y prestigioso en el mundo, con mas de 100
delegados por todo el mundo y con una audiencia televisiva

de mas de dos mil millones de personas en 200 paises;
?? Que la representada cuenta con numerosas marcas:

o Solicitud N° 765.635 MISTER WOLRD, denominativa,
para la clase 38 y 41;

o Solicitud N° 809.506 MR WOLRD, mixta, para la clase
41;
0 Registro n° 648.502 MISS WORLD, denominativa, para

la clase 38;

0 Registro n° 679.913 MISS WORLD, denominativa, para

la clase 41;

?? Que, asimismo, es titular de los siguientes nombres de

dominio:



?7? MRWORLD.TV
?7? MISSWOLRD.CL

?7? MISSWORLD.COM

?? Que existe una vinculacién entre la marca MISTER MUNDO y
MISTERMUNDOCHILE y es dable pensar que un sitio con este

nombre de dominio se asocie directamente con el mandante;

?? Que, asimismo, existe diluciéon de la marca, en cuanto a que
si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una
expresion idéntica a las marcas y dominios de la mandante,
que identifigue ademas determinados servicios que se
encuentran intimamente ligados a los servicios de la
mandante, indudablemente empezara un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados. Esta situacion ademas de ser injusta resultaria
contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de
propiedad que el mandante tiene sus signos y respecto de

los cuales posee proteccién legal y constitucional.

?? Que por los anterior, se cita el articulo 14 del Reglamento de
NIC Chile, el cual sefala: “ Sera de responsabilidad exclusiva
del solicitante que su inscripcidbn no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,

derechos validamente adquiridos por terceros”.

?? Que se acompafan los siguientes documentos, con citaciéon

de la contraria, que rolan de fojas 24 a 51 de autos:



o Copias de certificados de registros marcarios

individualizados;

o Copias impresas de los registros sobre el nombre de

dominios individualizados;

o Copia de la busqueda de la expresion MISTER MUNDO

en el buscador google.cl;

o Copia del sitio web wikipedia.org, donde se aprecia la
fama y notoriedad e historia del concurso MISTER
MUNDO del mandante;

o Copia del sitio mrworld.tv, en que se aprecia la

actividad y presencia del concurso.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 01 de Septiembre de 2008,
notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 62 de autos, se tuvo
por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la
parte de MISS WORLD LIMITED, y se confirio traslado al primer
solicitante, LUBIANO BRUZZO HNOS. LTDA., el cual fue evacuado en

rebeldia.

NOVENO: Que con fecha 04 de Noviembre de 2008, mediante
resolucion que rola a fojas 71 de autos, notificada con fecha 19 del
mismo mes, la parte de LUBIANO BRUZZO HNOS. LTDA., presenta
escrito a través de mandatario debidamente acreditado y facultado,
desistiendo de su solicitud sobre el nombre de dominio
MISTERMUNDOCHILE.CL, de fecha 19 de marzo de 2008, a lo que es

tribunal tuvo presente, dejando su resolucion para definitiva.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee licitudes y es titular de las marcas inscritas:
Solicitud N° 765.635 MISTER WOLRD, denominativa, para la clase 38 y
41; Solicitud N° 809.506 MR WOLRD, mixta, para la clase 41; Registro
n° 648.502 MISS WORLD, denominativa, para la clase 38; Registro n°
679.913 MISS WORLD, denominativa, para la clase 41; que permiten
considerar razonablemente que el segundo solicitante, MISS WORLD
LIMITED, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre
“MISTERMUNDOCHILE”.

SEGUNDO: Que, asimismo es titular de los dominios: MRWORLD.TV;
MISSWOLRD.CL; MISSWORLD.COM

TERCERO: En consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los
derechos marcarios del segundo solicitante sobre el nombre
“mistermundochile” constituyen por si mismos un mejor derecho al

nombre de dominio “mistermundochile.cl”.

CUARTO: Para resolver lo anterior, el sentenciador tiene presente el
desistimiento expreso del primer solicitante de su solicitud sobre el
dominio objeto de este arbitraje, el cual se tiene presente para todos los

efectos legales.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,



RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "mistermundochile.cl”
al segundo solicitante, esto es, MISS WORLD LIMITED.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por tener

motivos plausibles para litigar.

Notifiguese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Secretario
Paulina Farias Castro Macarena Vidal Cornejo
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