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CRISTIAN MARIO FIGUEROA REYES
con ALCATEL LUCENT (ESTUDIO CAREY LIMITADA)

opentouch.cl
Causa Rol N° 33 — 2014

Santiago, 13 de junio de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de la Reglamentaciéon para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al infrascrito su nombramiento como
arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcién del
nombre de dominio “opentouch.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, CRISTIAN MARIO FIGUEROA REYES, domiciliado en Las Bellotas
299, Providencia, Santiago; y, como segundo solicitante, ALCATEL LUCENT
(ESTUDIO CAREY LIMITADA), domiciliado en Av. Isidora Goyenechea 2800,
0f.4201, piso 42, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notifico a las partes y a NIC Chile,

segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida comparecié dofia Monte Trincado
Ocejo, en representacion del segundo solicitante. No se produjo conciliacion y, por

lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.
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CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este tribunal ordeno a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentd la demanda
arbitral por asignacion de nombre de dominio, la cual consta a fojas 19 alegando

en lo medular lo siguiente:

- La empresa ALCATEL LUCENT, es una reconocida empresa multinacional
francesa, corporacion resultado de la fusién de la francesa Alcatel y la
estadounidense Lucent Technologies. La empresa provee hardware,
software y servicios para proveedores de servicios de telecomunicaciones y
empresas. Alcatel-Lucent vende equipamiento para redes de telefonia fija y
movil, redes de datos y de distribucion de video y television.

Alcatel tiene una larga historia comenzando en 1898 con la fundacién de la
Compagnie Générale d'Electricité (CGE). Hubo un numero de fusiones y
adquisiciones, y también de desinversiones desde 1898. Lo mas importante
fue la adquisicion de las actividades en el ambito de las telecomunicaciones
europeas de ITT en 1986. Las compafiias unidas se pasaron a llamar
Alcatel Alsthom.

Desde 1990, vino adquiriendo varias compafias norteamericanas: Rockwell
Technologies, DSC, Xylan, Packet Engines, Assured Access, Newbridge,
iIMagicTV, TiMetra, eDial. Esto le dio a Alcatel una presencia importante
tanto en los EE.UU. como en Canada. Finalmente, el 1 de diciembre de
2006, Alcatel complet6 su fusibn con otro gigante de las

telecomunicaciones: Lucent Technologies. A partir de este momento, la

reciente empresa adoptd el nombre de Alcatel-Lucent, con casa matriz en

Paris.



JUEZ ARBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

Foja 89

Actualmente, la empresa y las marcas se encuentran presentes en
numerosos territorios a lo largo del mundo y OPENTOUCH ha expandido su
presencia en el mercado internacional. Atiende exitosamente entre otros,
los mercados de 36 paises de Europa, asi como los mercados de Estados
Unidos, Canada, México, Venezuela, Cuba, Australia, Surafrica, Nueva
Zelanda, India, Filipinas, Malasia, China, Turquia, Japon, Corea del Sur,
Armenia o Arabia Saudi, entre otros, ademas del mercado de nuestro pais,
Chile, siendo titular del nombre de dominio OPENTOUCH.COM, tal y como
se indic6 con anterioridad. La mejora continua y la investigacion
permanente de nuevas tecnologias, avalan la calidad de los productos y
servicios de ALCATEL LUCENT, protegidos bajo la marca OPENTOUCH
para superar las crecientes exigencias a nivel global.

En conexién a lo expuesto precedentemente, a fin de proteger sus activos
de Propiedad Intelectual e Industrial, ALCATEL LUCENT registr6 por
primera vez la marca OPENTOUCH en la Oficina Mundial de Propiedad
Industrial el 13 de diciembre de 2006, a través del registro N° 909.283,
segun consta en los documentos que se acompafian en un otrosi de esta
presentacion, obtenidos de la pagina web de la Oficina Mundial de
Propiedad Industrial, www.wipo.int, procediendo posteriormente a extender
dichos registros en diferentes territorios. Adicionalmente, y a fin de dar
acceso masivo a los consumidores a los productos y servicios prestados
por el segundo solicitante, se registr6 el nombre de dominio

www.opentouch.com el 26 de junio de 2001, a través de la empresa de

hosting Mailclub, de acuerdo a copia de la base de datos de la pagina web
www.who.is. Estos antecedentes permiten dar cuenta de la larga data de
las actividades que el grupo empresarial ALCATEL LUCENT realiza a
través de la marca OPENTOUCH.

Como consecuencia directa de lo anterior, la segunda solicitante adopté

como estrategia comercial registrar la denominacion con la cual son


http://www.wipo.int/
http://www.boschrexroth.com/
http://www.who.is/
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identificados sus productos como marca comercial y nombre de dominio.
Asi, posee en Chile los siguientes registros:

OPENTOUCH, registro N° 938.368, concedido con fecha 17 de noviembre
de 2011, para distinguir productos en la clase 9.

OPENTOUCH, registro N° 1.038.093, concedido con fecha 13 de
septiembre de 2013, para distinguir productos en la clase 9.

OPENTOUCH, registro N° 1.044.353, concedido con fecha 9 de octubre de
2013, para distinguir servicios en la clase 38.

OPENTOUCH, registro N° 909.283, concedido con fecha 13 de diciembre
de 2006, ante la Oficina Mundial de Propiedad Industrial, para distinguir
productos en la clase 9.

OPENTOUCH, registro N° 1.071.902, concedido con fecha 15 de febrero de
2011, ante la Oficina de Propiedad Industrial de Australia, para distinguir
productos en la clase 9.

OPENTOUCH, registro N° 1.351.927, concedido con fecha 28 de febrero de
2013, ante la Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para distinguir
productos en la clase 9.

OPENTOUCH, registro N° 1.071.902, concedido con fecha 15 de febrero de
2011, ante la Oficina de Propiedad Industrial de Japén, para distinguir
productos en la clase 9.

OPENTOUCH, registro N° 4.123.608, concedido con fecha 10 de abril
2012, ante la Oficina de Propiedad Industrial de Estados Unidos, para
distinguir productos en la clase 9.

- Afirma que debido a los privilegios intelectuales previamente registrados,
relacionada con la expresion “OPENTOUCH”, es posible deducir que se
trata de un término que es asociado directamente a la segunda solicitante.
En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado OPENTOUCH.CL,
gue contiene en su totalidad la marca OPENTOUCH previamente registrada

y utilizada en el mercado por la segunda solicitante, existe un alta
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probabilidad que en el caso de asignarsele dicho nombre de dominio a la
primera solicitante en autos las personas que accedan a dicho sitio web
seran objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la asociacion
respecto de los productos vinculados con la marca OPENTOUCH, de
manera tal que se podria desviar a potenciales consumidores vy
proveedores a una pagina web que no tiene relacion alguna con la segunda
solicitante, creando un dafio a los intereses comerciales de ella al conceder
a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado por
una denominacion idéntica a la expresion que ya es protegida.

- Esto causaria un perjuicio econémico y comercial al segundo solicitante,
por la confusién que causaria en los consumidores.

- Tanto la Doctrina extranjera como la nacional han considerado que la
relacion entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es
estrecha, por ende, la resoluciébn de los conflictos por asignacion de
nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha
atencion a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido
como dominio.

- Debe tenerse presente, que la denominada Politica Uniforme de Resolucion
de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto
fundamental para la resolucién de los conflictos sobre nombres de dominio,
la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestion.

- Ademas, dichos criterios han sido recogidos por diversos articulos de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL.

- Los Jueces Arbitros, en fallos dictados para la solucion de conflictos de
asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al
momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas

comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un
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producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el
fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se
sefala que lo central en el andlisis de estas situaciones corresponde a la
relacion entre el dominio de Internet solicitado y el titular del registro
marcario invocado.

- El nombre de dominio por el que, en definitiva, va a ser reconocido un
determinado servicio, producto o empresa en el mercado virtual de Internet,
no debe infringir los derechos adquiridos por terceros en virtud de los
registros marcarios y/o dominios de Internet que tengan registrados,
impidiendo de esta manera una inevitable confusiébn en el publico en
general en cuanto a la verdadera procedencia de los productos o servicios
ofrecidos a través del dominio en disputa.

- El segundo solicitante cuenta con un legitimo interés en el nombre de
dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en
la actualidad es titular de diversos registros de la marca OPENTOUCH en
Chile, asi como titular del dominio www.opentouch.com, ademas de los
nombres de dominio y de registro de marcas de los que es titular a lo largo
del mundo en diversos territorios.

- En referencia al principio de la buena fe, debe hacerse presente que en el
caso del segundo solicitante se puede advertir e inferir de todo lo sefialado
anteriormente, siendo el creador de un signo que ha sido erigido como una
marca famosa y notoria. Por otro lado, esta parte ha asistido a la audiencia
de conciliacion vy fijacién del procedimiento arbitral. Es por ello que no se
puede sino concluir que ha obrado de manera recta y honrada al perseguir

la titularidad del dominio opentouch.cl, que por derecho le corresponde.

El segundo solicitante acompafié los siguientes documentos:
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. Impresion obtenida de la pagina web de www.whois.net, mediante la que se
constata que el nombre de dominio www.opentouch.com se encuentra registrado
desde el 26 de junio de 2001.

. Documentos donde se indican los productos comercializados y servicios
prestados por la segunda solicitante bajo la denominacién OPENTOUCH.

. Impresion de la pagina de la segunda solicitante en la enciclopedia online
Wikipedia, donde se detalla la historia de la empresa ALCATEL LUCENT.

. Copia del certificado de registro de la marca OPENTOUCH, registro N°
938.368, concedido con fecha 17 de noviembre de 2011, para distinguir productos
en la clase 9.

. Copia del certificado de registro de la marca OPENTOUCH, registro N°
1.038.093, concedido con fecha 13 de septiembre de 2013, para distinguir
productos en la clase 9.

. Copia del certificado de registro de la marca OPENTOUCH, registro N°
1.044.353, concedido con fecha 9 de octubre de 2013, para distinguir servicios en
la clase 38.

. Impresion de la marca OPENTOUCH, registro N° 909.283, concedido con
fecha 13 de diciembre de 2006, ante la Oficina Mundial de Propiedad Industrial,
para distinguir productos en la clase 9, obtenido de la pagina www.wipo.int.

. Copia del certificado de registro de la marca OPENTOUCH, registro N°
1.071.902, concedido con fecha 15 de febrero de 2011, ante la Oficina de
Propiedad Industrial de Australia, para distinguir productos en la clase 9.

. Copia del certificado de registro de la marca OPENTOUCH, registro N°
1.351.927, concedido con fecha 28 de febrero de 2013, ante la Instituto Mexicano
de Propiedad Industrial, para distinguir productos en la clase 9.

. Copia del certificado de registro de la marca OPENTOUCH, registro N°
1.071.902, concedido con fecha 15 de febrero de 2011, ante la Oficina de

Propiedad Industrial de Japdn, para distinguir productos en la clase 9.
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. Copia del certificado de registro de la marca OPENTOUCH, registro N°
4.123.608, concedido con fecha 10 de abril 2012, ante la Oficina de Propiedad
Industrial de Estados Unidos, para distinguir productos en la clase 9.

. Documento donde constan todos los registros a nivel mundial de la marca
OPENTOUCH de titularidad de la segunda solicitante, ALCATEL LUCENT.

. Emails enviados por el primer solicitante ofreciendo los nombres de

dominio.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por
asignacion de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompafado el

documento presentado, y dio traslado de la presentacién al respectivo solicitante.

SEPTIMO: Que se evacub el traslado conferido al primer solicitante, en su

rebeldia.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citd a las partes a
oir sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspeccion personal

del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.opentouch.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompafiados por los solicitantes
no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendran por

reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de entender el
alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en

cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis de los
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documentos acompafiados, puede inferirse con suficiencia que el segundo

solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legitimo.

UNDECIMO: Que, siendo efectivo que Cristian Mario Figueroa Reyes es el primer
solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su jurisprudencia que
el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un
derecho, Unicamente orientador en idéntica situacion de relevancia de los
intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderd avocarse al

andlisis del fondo de los mismos.

DUODECIMO: Que, en relacion con el segundo de los solicitantes, queda
acreditado a través de los argumentos planteados y la documentacion
acompafnada que es titular de las marca “OPENTOUCH?”. De lo sefalado, y de sus
propios dichos se desprende que su interés en la asignacion del nombre de
dominio es obtener proteccién de su signo distintivo y evitar la confusion de los

consumidores y usuarios.

DECIMO TERCERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su
jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como
anico ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las
inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a

la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DECIMO CUARTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es
la de identificar un determinado producto, servicio, organizacion o cualquier tipo de
sistema social en la Web, en forma répida y precisa, a fin de evitar que las
personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios
cuya informacion se recaba a través de Internet, experimenten confusion sobre la

procedencia, calidad y caracteristicas o condiciones de los mismos.



JUEZ ARBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA

Foja 96

DECIMO QUINTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a
la conclusion de que el nombre de dominio en disputa “opentouch.cl” es idéntico a
la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber
“OPENTOUCH?”, no existiendo elemento alguno que permita la diferenciacion del
dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del segundo
solicitante, lo cual podria causar confusién del publico consumidor respecto del

origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen.

DECIMO SEXTO: Que, en atencién a que éste sentenciador es llamado a resolver
los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la
prudencia y la equidad, se ha realizado una inspeccion personal del tribunal en el
buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de

bldsqueda:

a.- “opentouch.cl”: tomando en cuenta los primeros diez resultados, aparecen

diversos sitios web relacionados con el segundo solicitante.

b.- “Cristian Mario Figueroa Reyes”. dentro de los primeros diez resultados
aparecen diversos sitios web sin ninguna relacion entre ellos y de diversas

materias.

Por ultimo, revisado el dominio www.opentouch.cl, este arbitro comprobé que el

sitio web no se encuentra operativo.

DECIMO SEPTIMO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el
legitimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresion que
constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la
misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite
entender que existe una pretensién atendible en el sentido de impedir una
confusién de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el

segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer
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solicitante no ha aportado antecedentes suficientes respecto de su interés en el
dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no
puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste arbitro arbitrador
inclina su conviccion hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo

que se le debera otorgar la proteccidn requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 y siguientes del

Caodigo de Procedimiento Civil.
RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “opentouch.cl” al segundo solicitante, ALCATEL
LUCENT (ESTUDIO CAREY LIMITADA)

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Firmado digitalmente por Cristidn
Saieh Mena

C ri St i a, n Nombre de reconocimiento (DN): c=CL,

st=Metropolitana, I=Santiago, o=Puga
Ortizy Compafia Limitada, cn=Cristian

[
S a I e h M e n a 2:2:2?8;;0.%ieh@pugaortiz.cl

Fecha: 2014.06.13 14:25:02 -04'00'

Notifiguese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.
Resolvio Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier

Vergara Diéguez y Sebastian Matias Contreras Pizarro.
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