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Oficio NIC Chile 12108

Cambios Santiago Factoring Limitada v. Moneda Asset Management S.A.

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 16 de noviembre de 2009, Cambios Santiago Factoring Limitada,
domiciliado en Avenida Once de Septiembre N¢ 2327, L. 15, Providencia, Santiago, en
adelante también denominada el «Primer Solicitante», representado en autos por don
Cristian  Romo Vargas, solicité la inscripcion del nombre de dominio

<monedaextranjera.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 19, de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «<RNCL», Moneda Asset Management S.A., domiciliada para estos
efectos en Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, en adelante también
denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Rodrigo
Leon Urrutia, solicitd igualmente la asignacién del mismo nombre de dominio
<monedaextranjera.cl> con fecha 19 de noviembre de 2009, en adelante, la «Segunda
Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 12108, de fecha 9 de abril de 2010,
NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resoluciéon del presente
conflicto sobre asignacion del nombre de dominio <monedaextranjera.cl>, en adelante
también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en
conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrdnica la documentacion disponible
en dicho soporte.
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Con fecha 9 de abril de 2010, este sentenciador acepté el cargo de arbitro
arbitrador y juré desempefarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 19 de abril de 2010, a las 18:00 horas,
disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y que
en caso de no producirse conciliacién entre las partes se fijaria el procedimiento a seguir
para la resolucion del conflicto. Finalmente, en la misma resolucién se ordené agregar a
los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta en autos, la
resoluciéon antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC
Chile mediante correo electrénico firmado digitalmente.

Con fecha 19 de abril de 2010 se celebrd la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la sola asistencia de dofia Maria José Arancibia, en representacién del
Segundo Solicitante Moneda Asset Management S.A., en presencia de este arbitro y en
rebeldia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, por
inasistencia de una de las partes, el tribunal informé que las reglas de procedimiento
serian detalladas en una resolucion a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se
levant6 un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. En resolucion posterior, y conforme a las reglas de
procedimiento, se fijé plazo para la presentacion de las demandas. Oportunamente ambas
partes presentaron sus demandas, acompafiando ademas documentacidén probatoria en
sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Cambios Santiago, ampliamente conocido en el mercado financiero de compraventa
de divisas extranjeras, posee el legitimo derecho e interés sobre el dominio moneda
extranjera, dado su giro comercial resulta inherente al citado nombre, asimismo goza

de un mejor derecho basado en el denominado principio first come first served.

(B) Cambios Santiago promociona el servicio de moneda extranjera y da a conocer sus
caracteristicas, a través de los distintos nombres de dominios de los que es titular

como son cambiosantiago.cl;  casadecambiosantiago.com;  casadecambio
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moneyexchange.com; moneyexchangesantiago.com; cambiossantiago.com, sin que

O

éstos hayan sido obtenidos con un proposito de perjudicar a alguna persona en
sentido lato o el querer lucrar a posteriori al celebrar algun acto o contrato que tenga
por objeto transferir el dominio, aquello no es la politica de nuestra empresa. El
permitir el registro del dominio a favor del segundo solicitante, afectara directamente
los intereses de Cambios Santiago y avalaria un aprovechamiento injusto e ilegal, por
cuanto el segundo solicitante jamas registr6 el dominio habiendo tenido tiempo
suficiente a lo menos una (década), lo que deja en evidencia la ausencia de “real”
interés en él y como usted bien sabe la negligencia al menos en nuestro

ordenamiento juridico engendra responsabilidad a titulo de culpa.

(C) Cambios Santiago ofrece comprar monedas o divisas extranjeras que se encuentran
practicamente extintas, como lo serian pesetas espafnolas, marcos alemanes, liras
italianas, etc, con lo cual el dominio moneda extranjera resulta ser de la esencia

misma del giro comercial.

(D) El segundo solicitante pretende que exista un monopolio en cuanto a la utilizacién de
palabras o frases absolutamente genéricas, como si se tratara de un derecho
exclusivo y excluyente, por ende consideramos pertinente destacar que los dominios:
moneda.com, moneda.net, monedasextranjeras.cl, monedaextranjera.com, la-
moneda.cl, billetesynonedas.cl, transmoneda.cl, transportesmoneda.cl, NO tienen
relacion con MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A., y en no pocos casos la
jurisprudencia arbitral se ha inclinado en ese sentido. Por sentido comun resulta
l6gico colegir que el segundo solicitante no tiene derecho exclusivo sobre el término
moneda, por lo demas la actividad que realiza difiere de la que lleva a cabo Cambios
Santiago, en efecto el cambio de divisas extranjeras es lo medular del giro en
Cambios Santiago, por el contrario Moneda Asset Management S.A. se dedica a la
administracién de fondos de inversién e inclusive inmobiliaria, por cuanto creemos

gue es mas bien sectorizada su atencion.

(E) Por otra parte moneda extranjera se logra diferenciar facilmente de MONEDA ASSET
MANAGEMENT SOCIEDAD ANONIMA, nétese que existe a lo menos un 85% de
diferencia entre los caracteres de uno y otro, al hacer el mismo ejercicio con las
expresiones completas, resulta que de cinco palabras, s6lo en una coinciden que es
la palabra moneda, si esto fuese un impedimento para ofrecer productos simplemente
no podrian coexistir varias entidades por todos conocidas y que llevan en sus
dominios 0 marcas nombres que en su composicidbn comparten alguna palabra,
verbigracia: BANCO ESTADO, BANCO DEL DESARROLLO, FARMACIAS
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AHUMADA, FARMACIAS CRUZ VERDE, etc.

En apoyo de sus pretensiones, el Primer Solicitante acompafi6 la siguiente
documentacion, no objetada:

- Copia de la pagina de lista de dominios de Nic Chile, a fin de demostrar que
monedaextranjera.cl fue solicitado a nombre de Cambios Santiago con fecha 16 de
Noviembre de 2009 donde ademdas se prueba el derecho preferente de primera

inscripcion.

- Factura electrdnica N° 000552905, la que da cuenta del pago efectuado a Nic Chile en

lo que concierne al dominio inscrito.

- Pagina Google a fin de demostrar que al ingresar a dicha pagina con el nombre
moneda extranjera figura Cambios Santiago y no el segundo solicitante.

- Ejemplar impreso de la pagina web perteneciente a Cambios Santiago.

- Fotocopia de boleta de compra y de venta de Cambios Santiago autorizada por el
servicio de Impuestos Internos, a fin de demostrar que el nombre de dominio

solicitado, esto es, moneda extranjera figura en las boletas.
- RUT de Cambios Santiago.

- Extracto societario de Cambios Santiago inscrito en el registro de comercio de
Santiago.

- Publicacion del extracto societario de cambios de moneda extranjera Cambios
Santiago.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Que los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet en el mundo entero, se
han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas alla del miope criterio
inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios
generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Asi, esta concepcion
impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido
superada.

(B) Desde 1993, Moneda Asset Management opera con éxito en los mercados
financieros, administrando y asesorando fondos y carteras de inversion. Durante estos
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anos Moneda se ha posicionado como una boutique financiera del mas alto nivel,
obteniendo varios galardones por su excelencia y éxito en la administracién de sus
fondos. Actualmente sus servicios se dividen en seis areas de negocio: los fondos de
renta variable (accionarios), los fondos de renta fija (bonos), los fondos de private
equity (desarrollo de empresas), los fondos inmobiliarios, la distribucion de fondos

extranjeros y la gestion de inversiones.

(C) Nuestra representada ha registrado su marca MONEDA, MONEDA ASSET

MANAGEMENT y MONEDA MANAGEMENT, de acuerdo a los siguientes registros

Denominacién MONEDA

N¢ Reg. 605683

Clase 38

Denominacién MONEDA ASSET
N¢ Reg. 835870

Clase 16

Denominacion MONEDA ASSET
N? Reg. 835868

Clase 35

Denominacion MONEDA ASSET
N® Reg. 834737

Clase 36

Denominacién MONEDA ASSET
N¢ Reg. 834736

Clase 38

Denominacién MONEDA ASSET
N¢ Reg. 834733

Clase 42

Denominacién
N® Reg.
Clase

monedaextranjera.cl

MONEDA ASSET MANAGEMENT

846600
36
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Denominacion
N® Reg.
Clase

Denominacion
N Reg.
Clase

Denominacién
N¢ Reg.
Clase

Denominacién
N¢ Reg.
Clase

Denominacion
N® Reg.
Clase

Denominacion
N® Reg.
Clase

Denominacién
N¢ Reg.
Clase

Denominacién
N¢ Reg.
Clase

Denominacion
N Reg.

Clase

Denominacion

monedaextranjera.cl

MONEDA ASSET MANAGEMENT
654785
16

MONEDA ASSET MANAGEMENT
851059
35

MONEDA ASSET MANAGEMENT
853465
42

MONEDA ASSET MANAGEMENT
773689
16

MONEDA ASSET MANAGEMENT
773688
35

MONEDA ASSET MANAGEMENT
773687
36

MONEDA ASSET MANAGEMENT
773686
38

MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.

827252
42

MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.

827251
36

MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.
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N? Reg.
Clase

Denominacion
N® Reg.
Clase

Denominacién
N? Reg.
Clase

Denominacién
N¢ Reg.
Clase

Denominacion
N® Reg.
Clase

Denominacion
N® Reg.
Clase

Denominacion
N¢ Reg.
Clase

Denominacién
N¢ Reg.
Clase

Denominacién
N¢ Reg.
Clase

monedaextranjera.cl

827253
35

MONEDA ASSET MANAGEMENT S.A.

596292
16

MONEDA GENERAL
585309
38

MONEDA MANAGEMENT
835869
16

MONEDA MANAGEMENT
835871
35

MONEDA MANAGEMENT
834738
36

MONEDA MANAGEMENT
834735
38

MONEDA MANAGEMENT
834734
42

WWW.MONEDA.CL
870535
38
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(D) Asimismo, mi representada se ha preocupado de inscribir los siguientes nombres de

(E)

dominio: banco-moneda, bancomoneda, banmoneda, cambialamoneda,

grupomoneda, inversionesmoneda, moneda, monedas.

Los servicios MONEDA son precisamente en servicios de asesoria financiera y de
inversion, a lo que la otra parte busca destinar el nombre de dominio. Esta
circunstancia deja en total evidencia que el primer solicitante es un competidor directo
de mi representada, porque, estamos en el mismo rubro. De otorgarse el nombre de
dominio a la contraria se creera que hay alguna asociaciéon entre las partes, lo que no

es efectivo, generandose gran confusion entre los consumidores.

En suma, buena fe, interés legitimo, marcas comerciales y, presencia comercial,
trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma
centenaria, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un

mejor derecho" para optar al dominio en cuestién.

En apoyo de sus pretensiones, el Segundo Solicitante acompano los siguientes

documentos no objetados:

Impresion del sitio web WWW.MONEDA.CL

Copia de certificados emitidos por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de
las marcas registradas singularizadas en la demanda.

Listado de las marcas registradas por el Segundo Solicitante que incluyen la marca
MONEDA.

Listado de los nombres de dominio inscritos por el Segundo Solicitante que incluyen la
expresion MONEDA.

Copia de Ejemplar de Memoria Anual de 2009 del el Segundo Solicitante.

Carpeta, sobres y hojas con membrete MONEDA.
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Se confiri¢ traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.
El Primer Solicitante sefala basicamente en su contestacion:

(A) Que Moneda Asset Management reconoce expresamente que Cambios Santiago
registra moneda extranjera con anterioridad a ellos, es decir es el primer solicitante
del nombre. No solo somos el primer solicitante, si no que, tenemos argumentos
suficientes y de peso, lo que legitimamente nos sitia como Unicos merecedores
validos de la asignacién. La esencia del principio FIRST COME FIRST SERVED
obedece a un criterio uniforme de legitimidad y sentido comun, se relaciona con el
principio del valor de la palabra, como es competir en buena elite. Seria ingenuo citar
este principio si el dominio registrado fuera alguna marca conocida y/o posicionada en
el mercado como podria ser Coca-Cola o Pepsi, en cambio la situaciéon seria muy
distinta si hablaramos por ejemplo de “bebida cola” donde si se aplicaria el principio
en funcién que se relaciona con un nombre genérico. Desde ese punto de vista, en
estas circunstancias es que no se puede dejar de considerar este principio a la hora
de dirimir la propiedad.

(B) Podemos observar la gran diferencia entre las actividades comerciales y el sector en
que apunta, no existe en ningun ambito relacion con el dominio en disputa. Jamas se
menciona el término “moneda extranjera punto cl” su historia, ni en sus servicios o en
los registros que presenta, por el contrario Cambios Santiago es vinculado facilmente
con moneda extranjera como por: el reconocimiento masivo de las personas, por el
uso de MONEDA EXTRANJERA en documentos autorizados legalmente, asimismo
MONEDA EXTRANJERA resulta ser de la esencia misma del giro comercial. Moneda
extranjera es masivamente conocida y asociada a casas de cambio, jamas a fondos
de inversién o asesorias financieras ya que estos ultimos lo pueden ser en moneda

nacional, que es lo mas comun.
Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente sefiala en su contestacion:

(A) El llegar a pensar que nuestro actuar es doloso, sin probarlo es derechamente ir
contra la norma del articulo 707 del Cédigo Civil “La buena fe se presume, excepto en
los casos en que la ley establece la presuncién contraria. En todos los otros la mala fe
debera probarse”. Es claro el tenor de la norma, que la parte contraria olvida, si ella
alega que nuestro actuar el doloso, pues, en ella recae todo el peso de la prueba,
donde, no existe ni puede aun menos desprenderse de los argumentos y medios de
prueba allegados al juicio que exista un actuar doloso o de mala fe por parte nuestra.
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(B)

1.-)

Nosotros estamos invocando un derecho de propiedad, el cual nace con el registro de
la marca comercial MONEDA desde el afno 1998. El referido derecho, otorga a su
titular un derecho exclusivo y excluyente erga omnes, revestido de certeza juridica, y
proteccién a nivel Constitucional, encontrandose contemplado en el articulo 19 N° 24
y 25 de nuestra Carta Fundamental, y en el improbable caso de su otorgamiento al

primer solicitante vulnera completamente dichas garantias.

No resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno, no teniendo marca comercial
registrada, solicite el nombre de dominio “monedaextranjera” cuyo elemento central
constituye la marca registrada de mi representado, estando integramente contenida

en él.

Finalmente, se cit a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al ambito de competencia y
a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL senala que «Por el
hecho de solicitar la inscripcién de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL senala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje para solucién de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacion a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL que «Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion
no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente

aaquiridos por terceros».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacién
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RNCL resulta
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ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacién de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
armonicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia,
corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hip6tesis

contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto
cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de
publicidad, a fin de arribar a una decision basada en razonamientos de prudencia y
equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla
14 RNCL, en lo concerniente a la causal aqui analizada, alcanza uUnicamente a
supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales,
normas positivas de aplicacién general, con lo cual en definitiva el alcance de la
misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley N°®
16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictacion de la RNCL, el texto
legal que la sucedié es la Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinién e
Informacion y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para
dar sentido al supuesto en analisis, ya que junto con regular la funcién periodistica y
de los medios de comunicacion social, establece diversas figuras penales. En este
sentido, la aplicacién de dicha normativa tendria mayor operatividad si los hechos
analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en andlisis
apunta Unicamente a la solicitud de inscripcidbn misma, vale decir, al contenido del
SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el contenido o
significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales
contemplados en la citada Ley N° 19.733. A este respecto sélo parecen resultar
aplicables las figuras tipicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los
delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicacion
social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha
naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD

mismo.

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no
existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes
en conflicto se contrarie alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto
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que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresién
«monedaextranjera.cl» no es portadora de ningun significado injurioso o calumnioso,
ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que
resulte aplicable.

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuando una solicitud de
asignacion de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética
mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal
aqui analizada no estan limitados a normas de aplicacién general y obligatoria, de
manera que a este respecto sirven de guia ilustrativa tanto las normas expresas
sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos,
como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en su
conjunto, especialmente de la legislacién especial del ramo, a saber, la Ley N°
20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley N® 19.496 sobre Proteccién de los
Derechos de los Consumidores.

6.-) Que, en la especie, no existen antecedentes suficientes que permitan concluir que
alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un
acto de competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos las
partes ejercen actividades comerciales diferentes. En efecto, respecto del Primer
Solicitante, consta de los documentos presentados y no objetados, que ejerce
operaciones de cambio de moneda extranjera. Por su parte, el Segundo Solicitante
es una sociedad que presta servicios de asesoria financiera y de inversion. Por
tanto, se puede concluir que no existe competencia entre las partes, de manera que
ninguna de las correspondientes solicitudes de registro pudo afectar normas o
principios vinculados con la sana y leal competencia entre las partes de autos.

7.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna
de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este
sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no
exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado de
manera incontrovertible una actuacion o finalidad que pueda estimarse contraria a

dicho valor.

8.-) Que, en tercer lugar, en relacion a la posible infraccidon a derechos validamente
adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de
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10.-)

11.-)

dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente
los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el
nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse
de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresién
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacioén, afectacion o perjuicio, sea

en relacion al derecho en si o0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o

aludido en el nombre de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefnaladas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacién de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de
registro de nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un
nombre, marca comercial u otra designacion o signo distintivo—, por estar
reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el
titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.

Que en relacion a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante, Cambios Santiago Factoring Limitada, no ha
demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignacién del
nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél.

Que, por su parte, se encuentra acreditado en autos, mediante documentos
acompanados por el Segundo Solicitante y no objetados, que Moneda Asset
Management S.A. es titular de derechos adquiridos sobre las marcas MONEDA,
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13.-)

14.-)

15.-)

16.-)

MONEDA ASSET, MONEDA ASSET MANAGEMENT, registradas a su nombre en
nuestro pais con anterioridad a la fecha de presentacion de la Segunda Solicitud.

Que, en la especie, a juicio de este sentenciador, es necesario determinar si
efectivamente la Primera Solicitud "contraria" las marcas MONEDA, MONEDA
ASSET y MONEDA ASSET MANAGEMENT del Segundo Solicitante, situacién que
como se ha dicho puede consistir en cualquier tipo de perturbacién, afectacién o
perjuicio, sea en relacion al derecho en si o a su libre ejercicio. Analizado el nombre
de dominio litigioso en abstracto se advierte que si bien contiene la marca MONEDA
del Segundo Solicitante, el agregado «extranjera» imprime un factor de
diferenciacién gréfico y fonético, y especialmente una connotacion de la cual carece
la referida marca MONEDA a secas. Lo mismo, y con mayor razén, cabe mencionar
respecto del cotejo entre el nombre de dominio litigioso y las restantes marcas del
Segundo Solicitante. Distinto seria el razonamiento si el nombre de dominio en
conflicto coincidiera plenamente con alguna de las marcas del Segundo Solicitante,
pero ese no es el caso de autos.

Que, utilizando un criterio contextual, es menester mencionar que el Primer
Solicitante ha dado uso al nombre de dominio en disputa como sitio web con
contenido referido a operaciones de cambio de moneda extranjera, como consta en
autos de la certificacion estampada por este mismo sentenciador. En consecuencia,
a juicio de este sentenciador la Primera Solicitud no constituye afectacion al derecho
de marca del Segundo Solicitante, por referirse de hecho a un rubro disimil de la
cobertura protegida por las marcas de este Ultimo.

Que, con arreglo a lo hasta ahora razonado, se concluye entonces que ninguna de
las solicitudes de asignacién del nombre de dominio en litigio contraria derechos

validamente adquiridos.

Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14
RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este arbitro comparte—
la controversia de autos debera resolverse entonces recurriendo Unicamente a otras
razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella

norma.

Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a
supuestos diferentes o residuales a los contemplados en la regla 14 RNCL, algunos
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17.)

18.-)

19.-)

20.-)

. «
) G

de los cuales suponen la invocaciéon de derechos o intereses legitimos por ambas
partes, y en donde es necesario determinar cudl de ellos es preponderante para
resolver el conflicto, que no es el caso de autos. Ante un conflicto como el de la
especie —en que soélo una de las partes invoca derechos preexistentes— resulta
pertinente recurrir a criterios como el del «abuso de derecho», que tiene incidencia
en casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de

manera arbitraria o abusiva; asi como el criterio de la «buena o mala fe».

Que en la especie no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes
haya actuado de mala fe o que haya abusado de los derechos en que sustentan sus
pretensiones, al momento de solicitar la asignacién del nombre de dominio en

disputa.

Que, en opinibn de este sentenciador, el Segundo Solicitante ha ejercido sus
derechos de manera legitima, mediante la presentacion de una solicitud posterior
sobre el nombre de dominio litigioso, pretension que este sentenciador estima
razonable —mas no por ello amparable— en tanto destinada a constituirle en
asignatario exclusivo del nombre de dominio en disputa que contiene la marca
comercial de que es titular, por lo cual no ha ejercido abuso de sus derechos. Por su
parte, el contenido del sitio web del Primer Solicitante, que se localiza mediante el
nombre de dominio litigioso, dice relaciéon con operaciones de cambio de moneda
extranjera, del cual tampoco se desprende antecedente alguno que pueda llevar a
confusion o asociacién con la marca y/o nombre del Segundo Solicitante, de lo cual
se sigue que el Primer Solicitante esta usando el nombre de dominio disputado de
buena fe, y de ello debe presumirse entonces que fue solicitado a registro
igualmente de buena fe.

Que, méas aun, el Primer Solicitante usa el nombre de dominio litigioso como
direccién de un sitio web referido precisamente al giro comercial propio de dicha
parte, esto es, operaciones de cambio de moneda extranjera, como consta de sus
estatutos, de las boletas de ventas y servicios, y de los demas documentos
presentados por dicha parte en autos y no objetados de contrario.

Que las conclusiones precedentes se sustentan, obviamente, en los antecedentes
de autos, y teniendo ademas en consideracion el disimil tipo de actividades
comerciales actuales de las partes, lo cual no obsta a que, de llegar a producirse en

el futuro una colision o confusién entre tales actividades, pudiere crearse una
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situacién nueva que pudiere ser resuelta en base a otros criterios y con otras

conclusiones.

21.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, ninguna de las
solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de publicidad, principios de
competencia leal y ética mercantil o derechos véalidamente adquiridos. Por otro lado,
los fundamentos de las pretensiones de ambos solicitantes ostentan una
importancia o relevancia equivalente, y atendido el hecho que no existen otros
antecedentes para preferir una pretension en desmedro de la otra, conforme a los
parametros de prudencia y equidad antes expuestos, se concluye entonces que
ambas solicitudes en conflicto se encuentran en una situacion de igualdad relativa
de condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al
principio de prioridad en el tiempo o prior in tempore potior in iure, debiendo por ello

asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicité en primer lugar.

22.-) Que el parrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al
primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio de lo
anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje,
a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a
inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles
de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en
que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie,
no concurren ninguno de los presupuestos de excepcion establecidos en la citada
norma, de manera que el Primer Solicitante debera quedar eximido del pago de las
costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cédigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,
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SE RESUELVE:

.- Acoger la demanda deducida por Cambios Santiago Factoring Limitada y, en
consecuencia, rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<monedaextranjera.cl> presentada por Moneda Asset Management S.A.

Il.-  Rechazar la demanda deducida por Moneda Asset Management S.A.

lll.-  Asignar el nombre de dominio <monedaextranjera.cl> a Cambios Santiago Factoring
Limitada, RUT 76.094.240-5.-

IV.- No condenar en costas a Moneda Asset Management S.A., por haber tenido
motivos plausibles para litigar.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N¢ 4-77-2010.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad N° 6.489.812-4, y
don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad N°® 10.048.392-0.
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