Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio misterworldchile.cl
Oficio OF10875

VISTOS:

1.

Que con fecha 4 de marzo de 2009, dofia MILLARAY MONICA PALMA HOLZAPFEL
solicita la inscripcion del nombre de dominio misterworldchile.cl. Posteriormente, con
fecha 16 de marzo de 2009, MISS WORLD LIMITED, representado en calidad de contacto
administrativo por dofia PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcion del mismo
dominio misterworldchile.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF10875, NIC Chile designa al infrascrito como &rbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 26 de junio de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una
audiencia de conciliaciéon o de fijacion de procedimiento para el dia 6 de julio de 2009, a
las 10:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacién notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 6 de julio de 2009, se efectua el comparendo fijado para ese dia, al que
sOlo asiste don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, MISS WORLD LIMITED vy, asimismo, acredita haber
consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro;

Que con fecha 13 de julio de 2009, el Segundo Solicitante, MISS WORLD LIMITED,
consigno el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

Que con fecha 21 de julio de 2009, dona CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en
representacion del Segundo Solicitante, MISS WORLD LIMITED, presenta su demanda
de asignacion del dominio misterworldchile.cl, argumentando que su empresa fue
fundada en la década de los 50 por Eric Morley, empresario y filantropo britanico, y por su
esposa, Julia Morley, con el objeto de dar origen al mundialmente conocido concurso de
belleza denominado desde sus origenes “MISS WORLD” o para los paises de habla
hispana “MISS MUNDO”, asi como el concurso “MISTER WORLD” o “MISTER MUNDO”.

El Segundo Solicitante agrega que los concursos de belleza organizados por él son los
mas importantes del mundo y los con mayor publicidad y seguimiento en los paises del
orbe, teniendo en las finales, los registros de tele audiencia mas altos en lo que a
concursos de esta naturaleza se refiere.

MISS WORLD LIMITED parti6é con la organizacién del “Festival Bikini Contest”, en honor
al recientemente creado traje de bano de la época, concurso llamado “MISS WORLD” por
los diversos medios de comunicacion. Si bien, fue organizado como un evento puntual, su
éxito llevo a institucionalizarlo como un concurso anual.

El Segundo Solicitante sefiala que para participar en los concursos creados y organizados
por él, cada uno de los participantes o delegados debe haber ganado previamente el
concurso nacional respectivo especialmente diseflado para estos efectos. Dichos
concursos nacionales son organizados por licenciatarios especialmente facultados.



El Segundo Solicitante anade que los participantes y luego los ganadores de los
concursos “MISS WORLD” y “MISTER WORLD”, posteriormente continuan desarrollando
y representando a MISS WORLD LIMITED vy sus diversas causas y actividades en todo el
mundo mientras dura su reinado. Dentro de las actividades que rodean este concurso,
MISS WORLD LIMITED ha donado mas de 250 millones de libras a obras de caridad a
favor de ninos.

El Segundo Solicitante agrega que el concurso de belleza “MISTER WORLD?”, al igual que
su version femenina, es un concurso internacional de belleza masculina que se realiza
desde 1996, cada dos afos o tres anos y la presidente es Julia Morley. En este concurso
se califica la belleza integral, seguridad, elegancia y pose de los candidatos provenientes
de diferentes paises del mundo, entre ellos Chile. Cada concursante representa a su
nacién de origen, habiendo un representante por pais. Es por lo mismo, que se dice que
el ganador es el hombre mas bello del mundo.

El Segundo Solicitante indica que el concurso “MISTER WORLD” ha crecido para ser el
titulo mas codiciado y prestigioso en el mundo de los certdmenes de belleza masculina,
con una participacién de mas de cien delegados provenientes de todo el orbe, que se
trasladan a los méas diversos paises del mundo en donde se desarrolla la final, siendo los
ganadores el afno 1996 el belga Tom Nuyens en Estambul (Turquia), en 1998 el
venezolano Sandro Finoglio en Troia (Portugal), en 2000 el uruguayo Ignacio Kliche en
Edimburgo (Escocia), el 2003 el brasilero Gustavo Gianetti en Londres (Reino Unido) y el
2007 el espariol Juan Garcia Postigo en Sanya (China).

MISS WORLD LIMITED cuenta con numerosas marcas comerciales, como parte de la
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las
cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Dentro de
ellas se encuentran aquellas que corresponden al signo “MISTER WORLD”, a saber:

J “MISTER WORLD”, Solicitud N° 765.635, para distinguir servicios de clase 38
y 41;

J “MR WORLD”, Registro N° 825.844, para distinguir servicios de la clase 41.

MISS WORLD LIMITED adicionalmente es titular de una familia de registros marcarios
para la expresion “MR WORLD” en el extranjero, tales como:

“MR WORLD”, Registro N° 2466852, para distinguir servicios de clase 41 en
Estados Unidos;

L “MRR WORLD”, Registro N° 000151340, para distinguir servicios de las
clases 35, 41 y 42 en la Comunidad Europea;

J “MR WORLD”, Registro N® 819835498, para distinguir servicios de las clases
40 y 41 en Brasil;

L “MR WORLD”, Registro N° TMA561822, para distinguir servicios de las
clases 41 y 42 en Canada.



MISS WORLD LIMITED, asimismo, es titular de las siguientes marcas comerciales en
Chile destinadas a identificar y distinguir su concurso mundial de belleza femenina:

o “MISS WORLD?”, Registro N° 648.502, para distinguir servicios de la clase 38;
o “MISS WORLD”, Registro N° 679.913, para distinguir servicios de la clase 41.

MISS WORLD LIMITED es titular de una familia de marcas comerciales que se conforma
con la expresion “MISTER WORLD” y “MR WORLD”, para distinguir e identificar dicha
expresion y sus derivaciones, con el objeto de proteger su concurso de belleza asi como
la fama y notoriedad de la cual gozan actualmente sus servicios en el mercado nacional e
internacional. Ademas, el &mbito de proteccion de la marca “MISTER WORLD” tiene por
objeto identificar precisamente el concurso al cual alude el nombre de dominio
misterworldchile.cl, esto es “organizacion, desarrollo, ejecucion de certamenes de
belleza masculinos para elegir representante chileno para el certamen Mister World”.

El Segundo Solicitante anade que la expresion “MISTER WORLD” corresponde a una
marca creada y efectivamente utilizada por MISS WORLD LIMITED a nivel mundial, por lo
qgue su uso por parte de un tercero le causara un grave perjuicio.

El Segundo Solicitante indica que es reconocida y légica la actitud de los usuarios de
Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Segun él, un
usuario asociaria inmediatamente el nombre de dominio misterworldchile.cl con un sitio
del famoso y reconocido concurso de belleza masculino “MISTER WORLD” organizado
por MISS WORLD LIMITED, el cual, por lo demds, cuenta siempre con un representante
de Chile.

El Segundo Solicitante agrega que la asociacion en Internet de la expresion “MISTER
WORLD” con MISS WORLD LIMITED, es evidente si se considera que éste cuenta con la
titularidad de los siguientes nombres de dominio, idénticos al dominio en disputa, pero con
la traduccién de la expresion “WORLD” por “MUNDQO”. Asimismo, es titular del nombre de
dominio para distinguir el concurso femenino y otros dominios, a saber:
mistermundochile.cl, missworldchile.cl, mrworld.tv, missworld.cl y missworld.com.

El Segundo Solicitante considera que dofia MILLARAY MONICA PALMA HOLZAPFEL, al
solicitar el nombre de dominio misterworldchile.cl, da cuenta de su intencién de
aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido MISS WORLD LIMITED a través
de los anos, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que al enfrentarse a este
nombre de dominio pensaran con toda légica que le pertenece y que, a través de éste, se
publicitan y entrega informacién en Chile de MISTER WORLD, el mayor concurso de
belleza masculina en el mundo, el cual es organizado por MISS WORLD LIMITED.

El Segundo Solicitante afiade que “MISTER WORLD” ha constituido desde hace muchos
anos uno de los acontecimientos mas importantes del mundo, en el cual han participado
177 paises y sus franquicias se reparten en la actualidad por mas de 140 regiones en el
mundo. En consecuencia, la fama y notoriedad alcanzada por el certamen “MISTER
WORLD” se traduce, en la practica, en un hecho publico y notorio, alcanzando dicho
prestigio no solamente a Chile, sino que se extiende a nivel mundial.



El Segundo Solicitante indica que si se ingresa el término “MISTER WORLD” en el
famoso buscador google.cl, se aprecia que de las 10 primeras bldsquedas que se arrojan,
todas ellas aluden al concurso de MISS WORLD LIMITED. Por lo tanto, a juicio del
Segundo Solicitante, se puede inferir que si el buscador mas famoso del mundo asocia el
término MISTER MUNDO con MISS WORLD LIMITED, los usuarios de Internet haran lo
mismo.

El Segundo Solicitante sefiala que dofia MILLARAY MONICA PALMA HOLZAPFEL se
limitd6 a tomar la expresion “MISTER WORLD”, marca comercial y concurso de belleza
masculino perteneciente a MISS WORLD LIMITED, procediendo Unicamente a agregar la
expresion “CHILE”, lo que claramente aumenta el grado de error y confusién en que
incurrirdn los usuarios de Internet y el publico consumidor en general.

El Segundo Solicitante destaca que la funcion béasica de todo nombre de dominio es
aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de
Internet, funciéon que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante
de autos, no se estaria cumpliendo.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos afos a una
serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido relacion con los
denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy
sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccién electronica” o bien una
“denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho
medio de comunicacién ofrece, tales como paginas Web, correo electronico,
conversaciones instanténeas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implicita la
idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique
como, por ejemplo, “COCA-COLA”, “DELL” o “MCDONALD’S” efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo contrario, el concepto de la
red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso,
caotico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres de dominio,
el Segundo Solicitante sefala que entre los que deben tenerse presente es el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de dominio.

El Segundo Solicitante sefala que aun cuando las marcas comerciales y los nombres de
dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos
comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propésitos de tal entidad que es
posible afirmar que los nombres de dominio, ademas de la funcidn técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o
servicios que se ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en
errores o confusién con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Es posible agregar
qgue los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se
informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en
consecuencia la marca de que se trate. Agrega, que en el derecho comparado, y por
cierto en los ultimos afnos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y légica relacion entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales.



El Segundo Solicitante considera que los conflictos por asignacion de nombres de dominio
deben ser resueltos, entre otros, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el
signo pedido como nombre de dominio. Al contar en Chile con registros marcarios para el
término “MR WORLD” y “MISTER WORLD” y, asimismo, con registros para el término
“MR WORLD” en el extranjero, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es
de gran interés para MISS WORLD LIMITED, toda vez que constituye una gran
herramienta para publicitar y promocionar el concurso de belleza reconocido a nivel
mundial por el término “MISTER WORLD".

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afio 2000, entré
en vigencia 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 Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como aspecto
fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de
registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto, en su titulo preliminar, dicha
normativa sefala que se considerardn como fundamentos para iniciar un procedimiento
de disputa de dominios si: letra a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos.” Agrega MISS WORLD LIMITED que ICANN es, a nivel
mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la
reunion de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la OMPI, asi como
las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO
Panel Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el procedimiento de
revocacion de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que
el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del
dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, 0 cuando se ha registrado el
dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido Reglamento, en su
primer parrafo, letra a), el cual sefiala que la inscripcion de un nombre de dominio se
considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “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.” Al respecto, el Segundo Solicitante
indica que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al demandado, se
produciria una evidente confusién en los usuarios de Internet.

En sintesis, para el Segundo Solicitante, la relacién existente entre nombres de dominio y
marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su
aplicacion a la resolucién del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es
especialmente relevante en este caso, dado que MISS WORLD LIMITED es titular de
registros marcarios vigentes para la expresion “MISTER WORLD”, sobre el cual se
estructura el nombre de dominio disputado misterworldchile.cl.



El Segundo Solicitante considera que también es aplicable el Criterio de la Creacién
Intelectual del Signo Pedido, siendo de toda l6gica y justicia que quien ha creado una
denominacion, en este caso el concurso de belleza masculino identificado con el signo
“‘MISTER WORLD”, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden
aprovechar de ella, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en
infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, el nombre con el cual es
conocido este certamen constituye uno de sus activos mas importantes. Dicho signo
identifica al concurso de belleza masculino mas importante del mundo, por lo que su
nombre y fama resultan evidentes.

El Segundo Solicitante sefiala que a este caso ademas es aplicable el Criterio de la
Notoriedad del Signo Pedido, el cual postula que el titular de un nombre de dominio debe
ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las
marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién en un lugar
determinado, son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla de los
productos o servicios cubiertos por la misma marca. La aplicaciéon de este criterio obliga a
concluir, segun el Segundo Solicitante, que es él quien tiene el mejor derecho sobre el
nombre de dominio misterworldchile.cl, toda vez que el signo “MISTERWORLD”, sobre
el que se estructura el dominio disputado, identifica al mundialmente conocido concurso
de belleza masculino creado por MISS WORLD LIMITED, gozando de fama y notoriedad.

Ademas, el Segundo Solicitante sefiala que también es aplicable a este caso el Convenio
de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de
ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual establece que: “Los paises
de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con ésta.”

Indica el Segundo Solicitante que esto implica que las marcas famosas y notorias, como
es el caso de las marcas estructuradas sobre la base de la expresion “MISTER WORLD?,
han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Union, toda vez que de
su explotacion no autorizada se deriva, por un lado la dilucidon del poder distintivo
intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacion de dicha
notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa
y notoria.

Por lo demas, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico
asociaria dicho nombre a MISS WORLD LIMITED, o deduciria I6gicamente que se trata
de un sitio de propiedad de ésta, incurriendo en error y confusion ya que dicho tercero en
nada se relaciona con la misma.



Senala ademas el Segundo Solicitante que el articulo 10 bis del mismo tratado, en su
apartado sobre competencia desleal, indica que “los paises de la Unidn estan obligados a
asegurar a los nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz contra la
competencia desleal’, definiendo una acto de competencia desleal como “todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial’ e indicando
que en particular debera prohibirse “cualquier acto capaz de crear una confusion, por
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor, (2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del
comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor (3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo,
en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos”. Por lo sefialado precedentemente, es evidente para el Segundo Solicitante la
confusion que se produciria al otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero
que en nada se relaciona con MISS WORLD LIMITED, ya que, la denominacién “MISTER
WORLD?”, idéntica al nombre de dominio disputado misterworldchile.cl, corresponde o
bien se asocia directamente con MISS WORLD LIMITED, al constituir el elemento
distintivo de un grupo de familia de sus marcas, de su razén social, nombres de dominio y
productos.

El Segundo Solicitante cita, ademas, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial
legitimo, el cual se refiere a que tendra un mejor derecho sobre el nombre de dominio
indicativo de algun producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos
productos o servicios. Pues bien, es MISS WORLD LIMITED quien tiene registrado el
signo “MISTER WORLD” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuenta con un
nombre de dominio para la expresion mistermundochile.cl (y missworldchile.cl para el
concurso femenino) y dicha expresién corresponde efectivamente al nombre del concurso
masculino de belleza mas importante del mundo, con gran presencia en Internet.

Otro criterio que considera aplicable MISS WORLD LIMITED es el Criterio de la Identidad,
el cual 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. En razén de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de
dominio en conflicto debe ser asignado a MISS WORLD LIMITED, ya que es titular de la
marca famosa y notoria “MISTER WORLD”. Mas aun, dicha marca distingue al concurso
de belleza masculino mas famoso del mundo y, naturalmente, de mayor prestigio en
Chile.

Por ultimo, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio
vihasdelmaipo.cl: “E/ criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa
se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo...”.

El Segundo Solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo
presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de numerosos
registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la vinculacion de esa marca
con el concurso de belleza que realiza MISS WORLD LIMITED, asi como también la
titularidad de nombres de dominio afines, considera que es ésta el titular del mejor
derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa. Hace a su vez presente que
los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido MISS WORLD



LIMITED quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “MISTER WORLD”.
En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente presentadas y que han
cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su
formalizacién y a los plazos de interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los
criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los
gue concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de MISS
WORLD LIMITED sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de
dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo desarrollo
de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la
asignacion del dominio misterworldchile.cl a dofia MILLARAY MONICA PALMA
HOLZAPFEL, constituiria una causal de error y confusiébn en el publico usuario y
consumidor. Dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente,
los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los
Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal
ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio
electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacion del dominio de autos sea
fundamental para los intereses de MISS WORLD LIMITED;

Que por resolucion de fecha 14 de agosto de 2009, se provee el escrito presentado con
fecha 21 de julio de 2009 por dona CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en
representacion del Segundo Solicitante, MISS WORLD LIMITED, y se da traslado al
Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, o que se notifica por correo
electronico;

Que con fecha 19 de agosto de 2009, dofia CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en
representacion del Segundo Solicitante, MISS WORLD LIMITED, evacua el traslado,
pidiendo que se tenga presente la falta de interés del Primer Solicitante, ya que habiendo
vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor
derecho donde se hicieran valer los argumentos, so6lo el Segundo Solicitante ha defendido
sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentacion respectiva.

El Segundo Solicitante argumenta que el criterio “first come, first served” en el cual se
podria haber fundamentado la defensa de dofia MILLARAY MONICA PALMA
HOLZAPFEL, no es absoluto e, incluso, cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina como
la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de dltima ratio, aplicandolo sélo
cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de
dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos, solamente MISS WORLD
LIMITED, ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor
derecho sobre el nombre de dominio misterworldchile.cl.

El Segundo Solicitante agrega que el criterio mencionado se sustenta en lo sefalado en
articulo 10 del Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio que establece un plazo
de 30 dias para que “eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren
afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”. Lo
anterior, se ve corroborado por el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario que
establece en su parrafo primero que “sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
Su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre...” sin distinguir si dicha obligacién
corresponde al Primer o Segundo Solicitante.



MISS WORLD LIMITED cita la sentencia de asignacién de nombre de dominio
todochile.cl, la cual senala que una vez que se genera el conflicto de asignacion de
nombres de dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situaciéon de igualdad, y
sobre esa base se debe analizar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en conflicto.

El Segundo Solicitante reitera que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han
reconocido al criterio “first come, first served” como un principio de “ultima ratio”, vale
decir, que su aplicacion solo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de
asignacion respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe
aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los
derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que
ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se
opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo
solicit6. Ello no ocurre en el caso de autos, ya que segun el Segundo Solicitante, el mejor
derecho de MISS WORLD LIMITED se encuentra debidamente acreditado con la
documentacion acompanada en la demanda de mejor derecho.

El Segundo Solicitante afiade que el mejor derecho se funda en la titularidad de registros
marcarios para la expresion “MISTER WORLD” en Chile, expresion distintiva del nombre
de dominio en disputa misterworldchile.cl. Ademas, reitera que el ambito de proteccion
de la marca de MISS WORLD LIMITED identifica y distingue precisamente: “servicios de
difusion, programas hablados, radiofonia, television, Internet, todo tipo de comunicaciones
televisadas, radiofonicas, Internet”, en clase 38, y;“organizacion, desarrollo, ejecucion de
certamenes de belleza masculinos para elegir representante chileno para el certamen
Mister World; concursos y espectaculos; eventos en general, discotheque, cabaret,
centros de educacion y formacion de belleza masculina”, en clase 41.

El Segundo Solicitante sefiala que la marca comercial de MISS WORLD LIMITED tiene
por objeto distinguir precisamente el concurso de belleza destinado a elegir a un
representante de Chile para asistir al concurso de belleza “MISTER WORLD”, esto es, el
“MISTER WORLD?” Chile.

Cualquier usuario de Internet, a juicio del Segundo Solicitante, enfrentado a este dominio,
debera determinar a partir de la expresion “MISTER WORLD” quién es su legitimo titular y
cual es la naturaleza de los servicios y actividades publicitados en dicho sitio Web, el cual,
conforme a la prueba acompafada en este procedimiento, se encuentra asociado
directamente al concurso de belleza masculino organizado por MISS WORLD LIMITED.

El Segundo Solicitante reitera que el nombre de dominio en disputa se encuentra
estructurado en base a las expresiones “MISTER WORLD” y “CHILE”, siendo esta ultima
el pais donde se realiza el concurso para elegir un representante de Chile que represente
a esta nacion en el concurso internacional, por lo que claramente los usuarios de Internet
y publico consumidor en general enfrentados a este dominio, y a fin de determinar el
contenido y la titularidad del mismo, lo asociardn en base a la expresion “MISTER
WORLD?”, que corresponde a la marca de MISS WORLD LIMITED.

Ademas, el Segundo Solicitante indica que la expresion “MISTER WORLD” se utiliza
efectivamente por MISS WORLD LIMITED en Internet y en el mercado en general, lo que



aumentara el grado de confusién de los usuarios y del publico consumidor en cuanto al
real titular de este nombre de dominio.

El Segundo Solicitado hace mencién a la sentencia recaida en el arbitraje del nombre de
dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluydé que: “..no habiendo acreditado el Primer
Solicitante ningun vinculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la
oportunidad para ello, mal podria este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la
solicitud del Segundo Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de
derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el
referido nombre de dominio en disputa.”

El Segundo Solicitante desprende de dicho fallo, que la titularidad de marcas comerciales
que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un
criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho sobre un determinado nombre de dominio.

Asimismo, MISS WORLD LIMITED hace notar que el criterio utilizado para asignar el
nombre de dominio premium-essiac-tea-4less.cl, en cuanto a que el hecho que una de
las partes sea titular de una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de
dominio, y siendo las demas expresiones que lo conforman de orden genérico, es un
elemento a considerar para estimar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre un
nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: “que como puede
apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio
en disputa “Premium-essiac-tea-4less.cl” y la marca comercial del segundo solicitante
“ESSIAC’, pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de
orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para
distinguirlo de las marcas, productos y razon social que es titular el Segundo Solicitante’.

El Segundo Solicitante concluye que en el caso particular de autos, siendo MISS WORLD
LIMITED el organizador del concurso de belleza masculino mas importante del mundo
“MISTER WORLD”, evidentemente que dicha expresion asociada a “CHILE” se
relacionara con el certamen de MISS WORLD LIMITED, ya que no contiene ningun
elemento diferenciador suficiente ni adecuado a partir del cual pudiera concluirse lo
contrario. Por tanto, en virtud de lo senalado, cree el Segundo Solicitante que se
encuentra debidamente acreditado en estos autos que es MISS WORLD LIMITED quien
goza de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa;

9.  Que con fecha 27 de agosto de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 19 de
agosto de 2009 por donia CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representacion del
Segundo Solicitante, MISS WORLD LIMITED;

10. Que con fecha 11 de septiembre de 2009, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:
1. Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en la

Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
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10.

“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién 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 el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados
tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, unicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en
conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en cuestion;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, que no
fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por
este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legitimos derechos sobre
la marca “MISTER WORLD”, la cual se encuentra solicitada en Chile bajo el N° 765.635,
para distinguir servicios de clase 38 y 41, y registrada en su variante “MR WORLD” bajo
el N? 825.844, para distinguir servicios de la clase 41. Asimismo, MISS WORLD LIMITED
ha acreditado ser titular de una familia de registros marcarios para la expresion “MR
WORLD” en el extranjero, tales como “MR WORLD”, Registro N° 2466852, para
distinguir servicios de clase 41 en Estados Unidos; “MRR WORLD”, Registro N°
000151340, para distinguir servicios de las clases 35, 41 y 42 en la Comunidad Europea;
“MR WORLD”, Registro N® 819835498, para distinguir servicios de las clases 40 y 41 en
Brasil y “MR WORLD”, Registro N® TMA561822, para distinguir servicios de las clases 41
y 42 en Canada;

Asimismo, el Segundo Solicitante es también titular de los nombres de dominio
mistermundochile.cl, missworldchile.cl, mrworld.tv, missworld.cl y missworid.com;

Que, ademas, es indudable que la marca “MISTER WORLD” es renombrada y conocida
por la generalidad del publico chileno e internacional, y es precisamente el Segundo
Solicitante quien le ha conferido a dicha expresion fama, notoriedad y prestigio en el
mercado nacional;

Que al incluir el dominio solicitado en forma integra la marca comercial “MISTER
WORLD” de propiedad del Segundo Solicitante, es indudable que éste produciria errores
y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes

competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;
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11.  Que por el mero hecho de que dofia MILLARAY MONICA PALMA HOLZAPFEL haya
solicitado primero el nombre de dominio misterworldchile.cl no es suficiente ya que, a lo
menos, ésta debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer
presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o
legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por MISS WORLD LIMITED,
asi como la falta de ellos por parte de dofia MILLARAY MONICA PALMA HOLZAPFEL, es
que este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo Solicitante le asiste un
mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio misterworldchile.cl al Segundo Solicitante, MISS WORLD
LIMITED, RUT N¢ 79.713.300-8.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez. Conforme a lo dispuesto en el
articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos dofa
Claudia Ruiz Jaramillo y a dofia Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el

arbitro.

Santiago, 5 de octubre de 2009.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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