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Oficio NIC Chile 13031

Nokia Corporation v. a Red Box Publicidad y Marketing Limitada

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR REVOCACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, diez de marzo de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 2 de julio de 2010, Nokia Corporation, domiciliada en Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 21, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada la
«Demandante», representada por don Rafael Pastor Besoain, presentd una demanda de
revocacion del nombre de dominio <ovi.cl>, en adelante, la «Demanda», asignado a Red
Box Publicidad y Marketing Limitada, domiciliada en Rosario Sur 580, Las Condes,
Santiago, en adelante también denominada el «Demandado», representada por don
Gonzalo Pereira Yarnez.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1,4y 8
del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en adelante el «Anexo»,
contenido en el Reglamento, y mediante oficio OF13031, NIC Chile designé al infrascrito
como arbitro arbitrador para la resolucién del presente litigio sobre revocacion del nombre
de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo dia por via electrénica la
documentacion disponible en dicho soporte y posteriormente copia completa en papel de
todos los antecedentes.

Con fecha 7 de octubre de 2010, este sentenciador aceptd 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,
fijdndose su sede de funcionamiento, citdndose a las partes a una audiencia en la sede
del tribunal, para el dia 14 de octubre 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 conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a seguir para la
resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordené agregar a los autos

el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta en autos, la
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resolucién antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 14 de octubre de 2010 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la asistencia del representante de la parte Demandante Nokia Corporation, y
del representante de la parte Demandada Red Box Publicidad y Marketing Limitada. No
produciéndose conciliacion en dicha audiencia, se decidid que las reglas de procedimiento
serian detalladas en una resolucion a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se
levantd un acta que fue firmada por las partes y por este arbitro.

Con fecha 14 de octubre de 2010 este arbitro dictd resolucion fijando las bases de
procedimiento, la cual fue notificada a ambas partes por correo electrénico con igual
fecha. Con fecha 5 de noviembre de 2010 se confirid traslado de la Demanda de
revocacion al Demandado, adjuntando una copia digitalizada de la misma. Red Box
Publicidad y Marketing Limitada no evacud el traslado conferido. Posteriormente se
recibid la causa a prueba y finalmente se cité a las partes a oir sentencia.

La Demandante basicamente afirma en su demanda:

(A) Mi mandante NOKIA CORPORATION (en adelante Nokia) es el primer fabricante de
teléfonos moviles del mundo, ademas de una de las principales empresas del sector
de las telecomunicaciones a nivel global. Con sede en Keilaniemi de Espoo
(Finlandia), Nokia es una de las empresas mas conocidas dentro y fuera de la Union
Europea y en todas las demds regiones del mundo. Nokia también produce
infraestructura para redes de telefonia mévil y otros equipamientos de
telecomunicaciones para aplicaciones como la telefonia tradicional por voz, RDSI,
acceso a Internet por banda ancha, radio profesional mévil, voz sobre IP y una linea
de receptores de satélite. Mi mandante también provee equipo de comunicaciones
movil para todo mercado considerable y protocolo, incluyendo TDMA, GSM, CDMA y
W-CDMA.

(B) Mis mandantes Nokia son los creadores, primeros adoptantes y legitimos duefnos de
la marca OVI, la que fue creada en Finlandia para distinguir productos de la clase 9y
28, como asimismo, servicios de las clases 35, 38 y 42. La marca OVI significa en
finlandés “puerta”, y fue creada por mi mandante para distinguir una serie de servios
de Internet que provee en el mercado, para que sus clientes puedan acceder a
contenido, redes sociales y comunidades en Internet desde sus celulares Nokia.
Ingresando a www.ovi.com, los clientes de Nokia pueden acceder a todos los servicios
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de Internet ofrecidos por mi representado, tales como Nokia Music Store (Tienda de
Musica de Nokia), Nokia Maps (Mapas Nokia) y N-Gage Games (Juegos Nokia).

(C) La marca OVI se encuentra registrada en Chile segun el siguiente detalle:

Marca Pais Registro No Clase
oV Chile 821710 41
ovi Chile 821709 38
ovi Chile 821708 35
ovi Chile 877742 9

(D) Asimismo, mi representado tiene registrada la marca OVI de forma global.

Marca Pais Registro No Clase

oVvi OMPI 933807 9, 28, 35, 38, 41
oVvi Estados Unidos 933807 9 41

oVl Federacién Rusa 933807 9 28 35 38 41
oVvi China 933807 9 35 41

oVvi OAMI 6049035 9 28 35 38 41
ovI CH 563485 9 28 35 38 41
oV BX 832026 41

oV AR 2295615 41

oVvi Colombia 361005 9

ovi Colombia 361008 41

ovi Colombia 33515 35

ovi Colombia 361007 38

ovi Idonesia ISM000221811 9

oVvi Israel 206854 41

ovi Israel 206853 38

oVvi Israel 206852 35

oVvi Israel 206851 9

oVvi Idonesia IDM000213690 35

oVvi Idonesia IDM00213691 38

oVl Idonesia IDM000213610 41

ovi Kuwait 74952 35

oVvi Kuwait 77250 9

ovi Kuwait 74953 38

ovi Kuwait 74954 41

ovi Malasia 7025437 35
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(E) Nokia es ademas la creadora y propietaria del dominio de dominio genérico

WWW.0Vi.com.

(F) La marca OVI de Nokia es ampliamente conocida en el mundo entero puesto que los
productos y servicios que bajo dicha marca se distinguen son ofrecidos en numerosos
paises y son exclusivamente relacionados con mi mandante. OVI goza de gran fama y
notoriedad y es conocida por el publico consumidor, no sélo en su pais de origen, sino
también a nivel global, incluido Chile, siendo reconocida por su gran calidad y altos
estandares. La fama y notoriedad de un signo distintivo puede estar dada por distintas
circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su publicidad, la existencia de
registros marcarios, entre otros, los que en este caso particular estan presentes, pues

el vocablo OVI corresponde a una expresion que reune todas esas caracteristicas.

(G) En atencién a las circunstancias mencionadas, es evidente que el titular de este
registro no podia ignorar la existencia de la marca OVI y que ella identifica a los
productos y servicios de mis representados, ya que el reconocimiento internacional
gue ha alcanzado la marca OVI hace que los consumidores asocien a dicha marca y
el nombre de dominio registrado por la contraparte (ajeno a la empresa), con sus
creadores y con los productos y servicios identificados con ella. Ademas es importante
tener presente que los sefiores RED BOX PUBLICIDAD Y MARKETING LIMITADA,
son una empresa dedicada justamente a la publicidad en Internet, por lo que mal
podria alegar no conocer la fama y notoriedad de la marca OVI.

(H) Tan cierto es lo anterior, que en la pagina web de la demandada
(http://www.redboxmkt.cl/nosotros) encontramos la siguente informacion: “Redbox
Publicidad y Marketing. Llegar a liderar el mercado de las agencias de marketing,
incorporando las futuras tecnologias, como medio para trasmitir las ideas y conceptos
de nuestros clientes. Dia a dia imaginamos como sera el futuro, y como las marcas
se relacionaran con sus clientes. Y llevamos nuestras ideas al limite de lo permito por
la realidad. Somos una empresa altamente tecnoldgica, orientada a la generacién de
valor en la relacidon de las marcas con sus clientes, basado en la integraciéon de
servicios de comunicacion entre los diferentes medios y formas de llegar al cliente
final; Medios Difusos, Internet, Redes Moviles, Acciones de Punto de Venta, Acciones
BTL, Produccion de eventos (Grandes y Pequerios), Packaging y pack especiales.” De
esta manera, resulta muy extrano y dudoso que RED BOX PUBLICIDAD Y
MARKETING LIMITADA haya registrado OVI.CL, nombre idéntico a la marca

internacionalmente registrada de mi representado.
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(I) El registro OVI.CL, impugnado mediante la presente demanda, que obtuvo registro

O

ante NIC Chile mediante una solicitud de fecha 3 de abril de 2008, resulta ser un
nombre de dominio que carece de toda originalidad y que pertenece a nuestros
representados, puesto que se trata de una simple copia de la marca OVI, registrada a
nombre de Nokia, en Finlandia desde el afio 2006. De la simple comparacién del
nombre de dominio registrado por el demandado se puede apreciar que simplemente
ha copiado la expresion OVI, ya que la misma es idéntica a la marca de mi mandante.
Es evidente que lo que pretende el actual duefo del registro OVI.CL es aprovecharse
del prestigio y notoriedad internacional de la marca de mis mandantes. En el caso
citado no ha existido esfuerzo creativo alguno, puesto que se trata de una burda copia
y usurpacion de una marca. También resulta destacar que el demandado ha activado
o estacionado el nombre de dominio OVI.CL, para que cuanto alguien acceda al
mismo, automaticamente sea redireccionado a la pagina  web
http://www.redboxmekt.cl/, lo que a todas luces implica un acto desleal por parte de los
sefiores RED BOX PUBLICIDAD Y MARKETING LIMITADA, por relacionar o asociar
la marca de mi representado con su empresa. La mala fe se puede colegir de la

actitud de la contraparte, pues no se entiende qué otra finalidad puede tener el haber
solicitado la inscripcién como nombre de dominio de la marca de mis representados.
Un punto importante a sefalar aqui, es que la utilizacion de la mala fe a que se ha
hecho referencia, se confirma plenamente por el reenvio que instalé el demandado en

su pagina web http:/www.redboxmkt.cl/, para ser asociado o relacionado de forma

irregular con la marca OVI de mi mandante.

(J) La mala fe que venimos sefalando ha sido reconocida por el Centro de Arbitraje y
Mediacion de la OMPI. En efecto, en en la Decision del Panel Administrativo No.
D2008-1035 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Viajes Navarra, S.L.,
disputa por nombre de dominio claveviajes.com), se reconoce como competencia
desleal las siguientes actitudes: “Ademas, quiza la situacion mas evidente se produce
al momento del desvio de usuarios al sitio web de la Demandada aprovechando la
difusion de la marca de la Demandante. Asi, diversas decisiones bajo la Politica han
considerado anteriormente que atraer trafico de Internet o desviar el mismo a un sitio
web donde se venden productos o servicios de un competidor utilizando un nombre de
dominio idéntico o confusamente similar es prueba de la mala fe conforme al parrafo
4(b)(iv) de la Politica. En este sentido, Edmunds.com v. Ult. Search, Inc, Caso OMPI
No. D2001-1319 o Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc, Caso OMPI
No. D2000-1774.”
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(K) Queda de manifiesto que el registro del demandado, es el tipico caso de competencia
desleal y de usurpacién de marca y nombre de dominio, que viola todas las
disposiciones legales antes citadas, y el cual no puede ser admitido de acuerdo a las
normas que regulan el registro de nombre de dominio en Chile, puesto que debe velar
por los derechos de los verdaderos creadores de una marca y nombre de dominio. Mis
mandantes tienen dificultades para registrar como nombre de dominio su marca OVI
en Chile por encontrarse previamente registrado el nombre de dominio del
demandado. Es sumamente injusto e incorrecto impedir a su legitimo duefo, quien ha
invertido tiempo y dinero en hacer conocida y otorgar prestigio a su marca, la
inscripcion de su nombre de dominio correspondiente a ella en Chile. De este modo, el
demandado, quien no ha hecho esfuerzo alguno, se ve beneficiado con la fama y

notoriedad internacional de la marca creada por mis mandantes.

CONSIDERANDO:

1.-) Que el presente proceso estd sometido a las reglas de los arbitros arbitradores,
conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCL que sefiala «Los arbitros tendran el
caracter de ‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procedera recurso
alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes
contenidas en el Cédigo de Procedimiento Civil y Cédigo Organico de Tribunales.
En tal sentido, dispone el articulo 640 N°® 4 del Cédigo de Procedimiento Civil que la
sentencia del arbitrador contendra «las razones de prudencia o de equidad que
sirven de fundamento a la sentencia», disposicion cuyo sentido es reiterado por los
articulos 637 del mismo Codigo y 223 del Codigo Organico de Tribunales.

2.-) Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, el ambito de competencia y
su caracter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCL sefala que «Por el hecho
de solicitar la inscripcién de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende
qgue 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 del art. 12 de la RNCL senala que
«Por el s6lo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a
aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje para soluciéon de conflictos que se
susciten en la inscripcién de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar

los gastos y las costas segun lo determine el arbitro».
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3.-) Que los preceptos regulatorios de la revocacidbn de nombres de dominio se

O

encuentran contenidos en los articulos 20, 21 y 22 de la RNCL. El primero de ellos
sefala que «Toda persona natural o juridica que estime gravemente afectados sus
derechos por la asignacion de un nombre de dominio podra solicitar la revocacion
de esa inscripcion, fundamentando su peticién segun lo dispuesto en el articulo 21
de la presente reglamentacion». El aludido articulo 21 de la RNCL dispone que
«Para los efectos de solicitar la revocacion de un dominio inscrito, sera necesario
que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocacién de dicho dominio,
indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocacién, NIC
Chile notificara de ésta a las partes involucradas, via correo electrénico. La
tramitacion de una solicitud de revocacién se sujetara a las reglas del procedimiento
de MEDIACION Y ARBITRAJE.»

4.-) Que, por su parte, el art. 22 de la RNCL sefala que «Sera causal de revocacion de
un nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido
realizada de mala fe». El mismo art. 22, en su parrafo 2°, sefala que “La inscripcién
de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o
enganosamente 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. b./
Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio, y ¢./ Que el nombre de dominio haya sido
inscrito y se utilice de mala fe». Por otro lado, el parrafo 3% del mismo art. 22 de la
RNCL describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya verificacion servird para
evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que
el parrafo 4° de dicho articulo establece ciertas hipotesis, tampoco taxativas, cuya
verificacién servira para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio
objetado no ha actuado de mala fe. Finalmente, el parrafo quinto y final del citado
art. 22 de la RNCL dispone que «Si el resultado del procedimiento de mediacién y
arbitraje respecto de una solicitud de revocacion fuere favorable al reclamante, NIC
Chile procedera a transferir el dominio a éste, quien debera cumplir con los
requisitos de asignacion, esto es, el pago de la tarifa y el envio de la documentacion
respectiva, dentro del plazo de 30 dias. Si asi no lo hiciere, el dominio sera

eliminado.»

5.-) Que se encuentra acreditado en autos que la Demandante es titular de la marca
OVI, registrada a su nombre con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de asignacién del dominio impugnado. En efecto, de los documentos
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acompanados por la Demandante, y no objetados, consta que es titular de la marca

O

OVI, en diversos paises a lo largo del mundo. Conforme al registro ante la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), dicha marca OVI data del
29 de junio de 2007. En Chile, se encuentra inscrita bajo los registros N2 821.708,
registro N° 821.709 y registro N° 821.710, que distinguen, respectivamente,
servicios de las clases 35, 38 y 41, registros a que dieron origen las solicitudes
800.845, 800.846 y 800.847, todas ellas de fecha 24 de diciembre de 2007. De los
demas documentos acomparnados consta que dicha parte utiliza efectivamente la
marca OVI asociada a servicios de Internet para que sus clientes puedan acceder a

contenido, correo, musica, archivos, agenda, etc.

6.-) Que, en consecuencia, se encuentra establecida en autos la verificacion del primer
requisito contenido en el art. 22 de la RNCL, dado que el nombre de dominio
impugnado es idéntico a una marca de servicio sobre la que tiene derechos la
Demandante.

7.-) Que, por su parte, el Demandando no ha demostrado derecho ni interés legitimo
alguno con respecto al nombre de dominio impugnado. Por otro lado, a la época de
la redaccion de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio
disputado como sitio web, segun consta a este sentenciador tras haber intentado
localizarlo mediante la URL <http://www.ovi.cl> de lo cual se ha dejado testimonio
en autos. Por tanto, debe entenderse cumplida también la segunda exigencia
establecida en el art. 22 de la RNCL, esto es “Que el asignatario del nombre de
dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de

dominio”.

8.-) Que respecto del ultimo extremo del citado art. 22 de la RNCL, el cual exige que “el
nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”, caben a su respecto
las siguientes consideraciones. En primer lugar, junto con enunciar esta exigencia,
la RNCL entrega una serie de parametros o supuestos conforme a los cuales se
entiende cumplida la hipétesis, y otros tantos cuya verificacién permite concluir lo
contrario, esto es, que el nombre de dominio no fue inscrito de mala fe. En efecto, el
art. 22, parrafo 39 de la RNCL senala que «La concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacibn sea taxativa, servird para
evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: (a.) Que
existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion

del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por
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sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el
propietario de la marca registrada del bien o servicio. (b.) Que se haya inscrito el
nombre de dominio con la intencion de impedir al titular de la marca de producto o
servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de
conducta. (c.) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante
de perturbar o afectar los negocios de la competencia. (d.) Que usando el nombre
de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a
usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando

confusiéon con la marca del reclamante».

Que, por su parte. el parrafo 4° del citado art. 22 de la RNCL senala que «Sin
perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacibn sea taxativa, servird para
evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de
mala fe: (a.) Que el asignatario del dominio demuestre que lo estd utilizando, o
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o
servicios bajo ese nombre, (b.) Que el asignatario del nombre de dominio sea
comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca
registrada con esa denominacion, y (c.) Que el asignatario esté haciendo un uso
legitimo no comercial del dominio (‘fair use’), sin intento de obtener una ganancia

comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

Que, como queda en evidencia de la sola lectura del parrafo 3° del art. 22 de la
RNCL, los supuestos alli establecidos no son taxativos, de manera que la causal en
analisis bien puede entenderse cumplida en base a otros hechos similares o
disimiles a los contemplados en el citado péarrafo 3% lo anterior significa que el
catalogo establecido en la norma constituye un sistema de numerus apertus. Otro
tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el parrafo 4° del citado art.
22 de la RNCL, y por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha
obrado de mala fe en base a antecedentes o conductas distintas de las
contempladas en dicho parrafo. Con todo, es menester recordar aqui que conforme
a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea O requiere
demostrar lo contrario debe probarlo.

Que con arreglo a lo expuesto hasta aqui, puede concluirse que la causa de
revocacion en analisis esta Unicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que

exista una definicion o regulacion estructurada en términos de delimitar el ambito de
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aplicacién de la misma. Y no podria ser de otro modo, dado que la decision
abstracta y acotada acerca de cuando un nombre de dominio ha sido inscrito de
mala fe es del todo imposible, de manera que la decisibn debe ser siempre
casuistica y conforme a los principios de prudencia y equidad aplicables. Con todo,
y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, parrafo 39, de la
RNCL es posible deducir un denominador comun, conforme a lo cual puede
sostenerse en términos generales, y sin pretender agotar la tematica, que la
inscripcion de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante
dicha inscripcion el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana
competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea

gue dichas finalidades hayan sido o no satisfechas.

Que, en la especie, la parte Demandante acompand copia de las comunicaciones
electronicas sostenidas entre los representantes de las partes, documento que no
fue objetado, y en el cual consta que con fechas 11 y 13 de septiembre de 2010,
don Gonzalo Pereira, representante del Demandado Red Box Publicidad y
Marketing Limitada, reconoce haber mantenido vinculos comerciales con la
Demandante y haber registrado el nombre de dominio impugnado a peticién de ésta
ultima, para luego condicionar la restitucion de dicho dominio al pago de los gastos
asociados a un proyecto particular, que no detalla, los cuales avalua en la suma de
$3.637.800.-

Que, a juicio de este sentenciador, la prueba antes resefiada constituye una
demostracion fehaciente de que el Demandado conocia la marca OVI de la
Demandante al momento de solicitar la asignacion del nombre de dominio
impugnado. Mas aun, sostiene el Demandado que habria solicitado el registro de
este Ultimo a peticion de la Demandante —aseveracion no acreditada— la cual, sea
o no efectiva, no justifica de modo alguno que tal registro se haya efectuado a
nombre del Demandado y no a nombre de la empresa titular de la marca en
cuestion, que es quien habria dado el supuesto encargo. Todo lo anterior
demuestra, a ojos de este sentenciador, una conducta refiida con la ética mercantil y
claramente perjudicial para la Demandante, en su calidad de titular de la marca
homdnima, de manera que se encuentra suficientemente acreditado en autos que el

nombre de dominio impugnado fue registrado de mala fe por parte del Demandado.

Que, con posterioridad a los hechos antes analizados, ante el acercamiento que se
produce entre los representantes de ambas partes, y en lugar de hacer una cesién
expedita del nombre de dominio al duefio de la marca —que era lo objetivamente
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esperable si hubiera precedido un encargo—, el Demandado condiciona dicha
devolucién al pago de la suma de $3.637.800, la cual resulta a todas luces excesiva
tratandose de la restitucion de un derecho que siempre se reconocié como ajeno por
parte del Demandado. Con ello, éste no hizo sino refrendar su actuacion maliciosa
precedente y demuestra que el nombre de dominio impugnado no sélo fue inscrito
de mala fe, sino ademas usado de mala fe por dicha parte.

Que, por otro lado, si bien el Demandado no usa el nombre de dominio como sitio
web —a la época de esta sentencia— en opinién de este sentenciador una eventual
conducta maliciosa puede verificarse por actos positivos o negativos, y el hecho de
mantener una inscripcion —originalmente maliciosa— sin uso alguno en la Red
constituye de por si un acto de «acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo
mismo, un supuesto de abuso de derecho, al impedir al titular de derechos
pertinentes reflejar su marca como nombre de dominio. Adicionalmente, este
sentenciador es de la opinion que la sola mantencion en el tiempo de un nombre de
dominio que afecta derechos de terceros, bajo la titularidad de quien lo inscribié de
manera maliciosa, constituye de por si una forma de uso, con efectos juridicos, que
se traduce en el entorpecimiento u obstaculo permanente para que el afectado
pueda inscribirlo para si, siendo la inscripcidn maliciosa del nombre de dominio un
simple medio o herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para

exteriorizar o manifestar su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio.

Que el art. 22 inciso tercero literal (a) del a RNCL reconoce expresamente, como
una circunstancia que sirve para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario
del dominio objetado, la siguiente “Que existan circunstancias que indiquen que se
ha inscrito el nombre de dominio con el propésito principal de venderlo, arrendarlo u
otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o
servicio”. A este respecto, los “costos directos” relativos a la inscripcién del nombre
de dominio impugnado desde el ano 2008, fecha de su primer registro, no superan
los $40.000.- En efecto, habiendo sido registrado dicho dominio en abril del afo
2008, su unica renovacién se produjo en el ano 2010, actos ambos —registro y
renovacion— con una tarifa de $18.900, todo ello conforme a la politica de
renovaciones de dominios y la tabla de tarifas publicadas respectivamente en
<http://www.nic.cl/anuncios/2001-08-20.html> y <http://www.nic.cl/aranceles.html>.
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17.-) Que, como consecuencia de lo expuesto hasta aqui, se cumplen en la especie los
tres requisitos para dar por configurada la causal de revocacién de nombre de
dominio relativa a la «inscripcion abusiva», contemplada en el art. 22 incisos 1°y 2°
de la RNCL.

18.-) Que, como se ha dicho, el art. 22 inc. 1° de la RNCL dispone que «Sera causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella
haya sido realizada de mala fe». De su lectura se desprende que dicho cuerpo
normativo establece dos causales de revocacion de nombres de dominio, a saber, la

inscripcion «abusiva» y la inscripcién «de mala fe».

19.-) Que de acuerdo con lo sefalado en los considerandos 12 a 16 de esta sentencia, ha
guedado establecido en autos que la inscripcién objetada fue realizada de mala fe
por parte del Demandado, de manera que también se ha verificado en la especie
—de manera independiente— la causal de revocacion auténoma relativa a la mala

fe.

20.-) En relacion a las costas del proceso arbitral, el parrafo final del art. 8 del ANEXO 1
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la RNCL sefala que
«Las costas del arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado del
mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por

revocacion.»

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién 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
Cadigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE:

.- Acoger la demanda deducida por Nokia Corporation y, en consecuencia, declarar la

revocacion o cancelacion de la inscripcién del nombre de dominio <ovi.cl>.

Il.-  Ordenar la transferencia o cesién de la inscripcién del nombre de dominio <ovi.cl>

por NIC Chile a favor de Nokia Corporation, quien a su vez debera dar cumplimiento
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oportuno a lo dispuesto en el parrafo final del art. 22 de la RNCL, bajo
apercibimiento de eliminacién del referido nombre de dominio por parte de NIC
Chile.

[ll.-  No condenar en costas a Red Box Publicidad y Marketing Limitada.

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

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N¢ 5-22-2010.

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 Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad N® 10.048.392-0.
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