mundoconstruccion.cl - sentencia definitiva

Asunto: mundoconstruccion.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Fri, 14 Aug 2009 17:35:26 -0400

A: <fallos@legal.nic.cl>, <info@cbweb.cl>, <dominios@bbp.cl>, <cdoxrud@jl.cl>, <cmora@jl.cl>,
<fbelair@jl.cl>, <mail@)jl.cl>

CC: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, ""Valeria Taborga B."' <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 14 de agosto de 2009

A continuacion se adjunta providencia dictada con esta fecha en conflicto por el nombre de dominio de la
referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a catorce de agosto del afilo dos mil nueve, en los autos por conflicto en inscripcion del
nombre de dominio mundoconstruccion.cl , suscitado entre todoconstruccion.cl (CRISTIAN ANDRES BALLESTA
CASTILLO), RUT N° 13.068.406-8, domiciliado en Exequiel Fernandez 1141 b, Nufioa, Nufioa, Santiago;
CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA COPESA, RUT N° 91.408.000-2, domiciliado en Av. Vicufia
Mackenna No 1962, Nufioa, Santiago y JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a CAMARA
CHILENA DE LA CONSTRUCCION A G (CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A G), RUT N°
81.458.500-K, domiciliado en San Pio X No 2460 Oficina 1101, Providencia, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 12 de octubre de 2008, siendo las 16:58:59 GMT, todoconstruccion.cl
(CRISTIAN ANDRES BALLESTA CASTILLO) formulé solicitud de inscripcion de nombre de dominio
mundoconstruccion.cl,  constituyéndose asi en el primer solicitante de éste; el dia 29 de octubre de 2008,
siendo las 18:48:58 GMT, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA COPESA, formul6 una solicitud
competitiva de inscripcién del mismo nombre de dominio; y el dia 5 de noviembre de 2008, siendo las 13:10:32
GMT, JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA representando a CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A
G (CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A G), se constituyé en el tercer solicitante del nombre de
dominio antes referido.

2. Que con fecha 5 de enero de 2009 se recibi6 de NIC Chile el Oficio N°10273, por el que dofia Margarita Valdés
Cortés comunica a este arbitro su designacion como Arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de
dominio mundoconstruccion.cl , suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 16 de enero de 2009 se acepto la designacion y se citd a las partes a audiencia de conciliacion
y/o fijacién del procedimiento para el dia 13 de marzo de 2009 en Bandera 341 oficina 759, comuna de
Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electronico y agregandose a
los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs 7.

4. Que con fecha 13 de enero del afio 2009 a las 18:30 se realiz6 la audiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento, en la que comparecié el primer solicitante don Cristian Andrés Ballesta Castillo y por el segundo
solicitante don Nicolas Kommer Soissa, quien acompafié los poderes con que acreditd la representacion
invocada. No comparecio el tercer solicitante.

5. Que a fojas 15 y siguientes constan alegaciones de mejor derecho presentadas por la primera solicitante, ya
individualizada en autos.

Sefiala que su tesis de grado fue el punto de partida para todo lo que respecta el desarrollo web, conocimiento
que continué fortaleciendo en forma autodidacta logrando concretar diversos proyectos para terceros. El
nombre de dominio de autos, sefiala, surgi6 de la necesidad de tener un dominio alternativo a
todocostruccion.cl, el que se encuentra en litigio desde octubre de 2008.

Destaca que una de las secciones de interés en su portal es la intermediacién en madera, por lo que la idea es
realizar en forma interactiva una plataforma que permita a los compradores de madera hacer sus demandas de
productos y a los productores hacer sus ofertas, estableciéndose una comision por transaccion.

La seccibn mas importante, sefiala, en su proyecto web mundoconstruccion.cl es la intermediacion de

materiales de construccién. Agrega que es co creador de la empresa BROKERCHILE Ltda., nacida el afio 2004,
la cual en su primera etapa logré concretar diversos negocios de importacion y exportacion, principalmente de
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productos marinos, siendo una de las importaciones mas importantes la de paneles de construccién. En base a
ello, sefiala, surgid la idea de construir el portal de autos, siendo su principal objetivo generar ingresos,
principalmente por medio de publicidad a través de banners publicitarios y a la vez crear una plataforma que
permita generar nuevos negocios.

Continua recalcando que no fue su intencion crear un conflicto con otros solicitantes, ya que solo utilizo la
imaginacién para la basqueda de un buen nombre para el proyecto. Destaca que en un proyecto Web se
encuentran distintos elementos de importancia para el éxito de éste, dentro de los cuales el nombre de dominio
cumple una funcién principal. Considera que el nombre de dominio es importante a la hora de situar el portal
Web en las primeras posiciones de los buscadores, ya que los algoritmos de los motores de bUsqueda toman
en cuenta (ademas de otros factores) el nombre del dominio para situar una determinada pagina en el ranking
de sus resultados. Por ello, continla, la palabra “construccion” debe ir en el nombre de dominio para asegurar
un trafico de visitas aceptable a su sitio.

Enfatiza que la palabra “mundo” se asocié con la palabra “construccion” con el fin de poder utilizar la palabra
“construccion” de forma coherente, método muy aceptado en Internet para poder posicionar el nombre de
dominio no solo en buscadores sino que también en la mente humana. Continua describiendo la forma como
relacion6 ambos términos.

En cuanto a al segundo solicitante, sefiala que el sitio mundoconstructor.cl  esta inactivo, por lo que considera
desconocida su existencia. Ademas, insiste que el sitio mundoconstruccion.cl no se hace ninguna mencion
que perjudique al sitio inexistente de COPESA. Sefiala ademds que la palabra “constructor” y “construccion” son
vocablos diferentes y tienen distintos significados, y que el tener registrado un dominio en Internet no da ningun
derecho sobre otro.

Hace mencion de que COPESA tuvo litigio por el mismo dominio de autos el afio 2005, el cual favorecio al
primer solicitante. ElI dominio sefiala estuvo libre hasta que fue solicitado por él, lo que sefiala, destaca el nulo
interés por el uso del nombre de domino.

El principio first come, first served, sefiala, sumado a los antecedentes anteriores, considera suficientes para
tener un mayor derecho al uso del nombre de dominio mundoconstruccion.cl.

Concluye que considera tener mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, y solicita se resuelva en su
favor, ya que en caso contrario significara una evidente desproteccion futura a empresas y personas naturales.

6. Que a fojas 18 y siguientes el segundo solicitante presentd sus alegaciones de mejor derecho, destacando que
COPESA, Consorcio Periodistico de Chile S.A. es uno de los grupos editoriales de mayor relevancia y
connotacién publica del pais. Sefiala que sus publicaciones son conocidas por la casi totalidad de los
consumidores, y que este es un claro indicio de los derechos de su representada, ya que un agente mercantil de
su envergadura normalmente obtiene proteccién sobre los distintivos que usa en el mercado. Destaca que
COPESA es titular de la marca MUNDO CONSTRUCTOR para productos de la clase 16 y que el término
solicitado es una variante de él. Ademas, destaca que también son titulares del nombre de dominio
mundoconstructor.cl.  Subraya que la expresion es usada en publicaciones de COPESA con lo que considera
que existe un consumidor relevante que identifica la expresion con su representada, y considerando que el
mercado de la construccion es muy limitado, es relevante para COPESA ese reconocimiento.

Cita el Reglamento, en especial el articulo 14, acentuando la responsabilidad de todo solicitante en que la
inscripcion de nombre de dominio no debe contrariar las normas vigentes sobre abuso de publicidad, principios
de competencia leal y ética mercantil. Luego, destaca las normas vigentes sobre abusos de publicidad,
contenidas en el Cédigo Chileno de Etica Publicitaria, donde sefiala que define publicidad, sefialando que deben
respetarse ciertas normas minimas, citadas en los articulos 4 y 13. Considera que el primer solicitante vulnera
las normas relativas, tanto en lo referente a derechos marcarios adquiridos, como al goodwill o imagen
adquirida que tiene su representada. Considera que al ser la expresion MUNDO CONSTRUCCION una variante
sin relevancia de una marca registrada previamente por su mandante, de aceptarse la solicitud se vulnerarian
las normas publicitarias invocadas.

Continuta citando el Convenio de Paris, que conforme a lo sefialado en la Convencién de Viena deben inspirar a
los 6rganos jurisdiccionales. En este contexto, considera que de concederse el dominio al primer solicitante se
afectarian los principios de competencia leal y ética mercantil, ya que en su opinién el consumidor se
confundiria en torno al origen empresarial de los servicios.

Por ultimo, cita el articulo 19, numeral 25 de la Constitucion, para sefialar que su representada, en su opinion,
tiene un derecho adquirido preferente y prioritario sobre la expresién en conflicto, por lo que se le debe asignar
el nombre de dominio a COPESA.

7. Que a fojas 22 de autos el Tribunal dio traslado de las presentaciones realizadas, el que fue evacuado por la
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segunda solicitante a fs. 25.

8. Que afojas 23 y siguiente la sefiora Carolina Mora, de Johansson & Langlois, manifiesta en su calidad de tercer
solicitante que su representada no forma parte del presente arbitraje.

CONSIDERANDO: Que se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuél de las partes solicitantes
tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio en disputa, esto es, "mundocontruccion.cl "

SEGUNDO: Que rige la solucion de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”,
actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén
en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige
estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo,
derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacién
habra de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de
dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que
antes enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la proliferacion del uso
de sistemas de informacion y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas
naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a que areas del derecho
gue antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy se encuentren abocadas al estudio de cémo este
fendbmeno puede afectar derechos exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es
el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que a través de la inscripcidon de un nombre de
dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es
asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripcion de un
dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la primera solicitante ha probado tener un legitimo interés sobre el dominio
solicitado, destacando los motivos de utilizar los términos “mundo” y “construccion” para facilitar su localizacion en
la Web. Ademas, como este arbitro pudo comprobar, la pagina que se encuentra levantada incorpora materia
directamente relacionado con los términos que la componen.

SEXTO: Que la segunda solicitante ha alegado que la asignacioén del nombre de dominio en disputa podria afectar
sus derechos validamente constituidos, especificamente sus derechos marcarios. Acreditd con este fin en la
documental que consta en autos, que cuenta con el registro marcario MUNDO CONSTRUCTOR en la clase 16,
para todos los productos de la clase, con lo cual ha probado su legitimo derecho y buena fe sobre el término
sefialado en el rubro de articulos comprendidos en la mencionada clase 16, entre los que se cuentan papel,
cartén y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de
encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; etc.. También,
acreditd ser titular del nombre de dominio mundoconstructor.cl , actualmente en desuso.

SEPTIMO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio mundocontruccion.cl , es preciso
sefialar que el término que se busca proteger, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza
mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacién y comunicacion fluida y eficiente entre los
diversos computadores conectados a la Red Internet, la similitud del término “MUNDO CONSTRUCTOR” como
marca comercial y nombre de dominio y el dominio solicitado mundoconstruccion.cl , es poco factible que lleve a
error en la comunicacién, en cuanto la marca protege productos de la clase 16, en circunstancias que el proyecto
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yde la primera solicitante se relaciona con servicios de construccién, importacién y exportaciéon del rubro de la
construccion.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, el dominio mundoconstructor.cl no esta actualmente en uso, razén por
la cual a la fecha de la presente sentencia es muy improbable que se produzca confusién. En cuanto al nombre de
dominio mundoconstruccion.cl , a este arbitro le consta que éste ha sido habilitado y se encuentra en
funcionamiento el proyecto sefialado.

NOVENO: Que en cuanto a las alegaciones de abuso de publicidad del segundo solicitante, no es aplicable el
articulo 4 letra F del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria, en cuanto la marca protegida no es idéntica al dominio
sefialado ni cubre los mismos servicios. Por otra parte, dado que no se ha acreditado en autos de que haya habido
una campafa publicitaria que hiciera uso de la marca citada ni del nombre de dominio asociado, no se ha probado
gue haya un uso de la imagen adquirida o goodwill de la misma de la cual el primer solicitante pudiera estarse
aprovechando. ,

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio mundoconstruccion.cl  al primer
solicitante, todoconstruccion.cl (CRISTIAN ANDRES BALLESTA CASTI  LLO), ya individualizado en autos.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico
firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. Noemi Céaceres H.
Cl. 8.433.902-4 Cl. 12.862.691-3
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