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1. LAS PARTES
Las partes de este proceso son:

1.1. Primer Solicitante: «B Y S Producciones Limitada», domiciliado en Castos Villarin 32,
Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante».

1.2. Segundo Solicitante: «Comercial ECCSA S.A.», domiciliado para estos efectos en Avda.
Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominado el
«Segundo Solicitante», representado por dofia Paula Ahumada Franco y dofia Carmen Paz
Alvarez Enriquez.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignacién del nombre de
dominio <radioripley.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD
«en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo
Solicitante.

3. iTER PROCESAL

Con fecha 15 de junio de 2006, B Y S Producciones Limitada solicité la inscripcion del nombre
de dominio <radioripley.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, parrafo 1%, de la Reglamentacién para
el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la
«RNCh», Comercial ECCSA S.A. solicité también la inscripciéon del mismo nombre de dominio
<radioripley.cl> con fecha 3 de julio de 2006, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4
y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el «Anexo»,
contenido en la RNCh, y mediante oficio OF06718, de fecha 16 de octubre de 2006, NIC Chile
designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del presente conflicto sobre
asignacion 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.

Pagina 1



TRIBUNAL ARBITRAL

Con fecha 23 de octubre de 2006, este sentenciador acepto el cargo de arbitro arbitrador y juré
desempenfarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolucion, se
tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijandose como sede para su
funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Regién Metropolitana.
Adicionalmente, con igual fecha, se cité a las partes a una audiencia en la sede del tribunal,
para el dia 30 de octubre de 2006, a las 19.00 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 resolucion del conflicto. Finalmente, en la
misma resolucién se ordeno agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al
sefior Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrénico a las
direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignandole al proceso el Rol N2 222-2006.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes mediante carta
certificada. La misma informacién fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacién de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 30 de octubre de 2006 se celebro la audiencia a que fueron citadas las partes, con
la sola asistencia de dofia Paula Ahumada Franco, representante del Segundo Solicitante
Comercial ECCSA S.A., en presencia de este arbitro, con la asistencia del abogado don
Ricardo Montero Castillo, quien oficié como actuario, y en rebeldia del Primer Solicitante. No
produciéndose conciliacién en dicha audiencia, el tribunal informé que las reglas de
procedimiento serian detalladas en una resolucion a ser notificada a las partes. De todo lo
obrado se levant6é un acta que fue firmada por la parte compareciente, por el actuario y por el
arbitro.

Con fecha 3 de noviembre de 2006 este arbitro dicté resolucién fijando las reglas de
procedimiento, que fueron basicamente las siguientes:

—las demandas se presentardn por escrito y contendran los argumentos en virtud de los
cuales se solicita la asignacion del nombre de dominio en disputa. Ademas, se deberan
acompafar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No seran admisibles
la prueba testimonial ni la absolucién de posiciones. El tribunal tendra la facultad de rechazar
actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente
de otro modo.

—Una vez presentada la ultima demanda, o vencido el término para ello, se dard traslado
comun a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas
contrarias, sin que puedan acompanfarse nuevas pruebas.

—Vencido el término para contestar, quedara cerrado el debate, sin necesidad de certificacion,
y el proceso quedara en estado de sentencia.

—En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferira
igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado con anterioridad,
no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedara en
estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.

—Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirdn presentaciones de
ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electronico o
modificaciones de patrocinio o personeria, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo Noveno
de esta resolucién. Con todo, hasta antes de la dictacién de la sentencia definitiva, el tribunal
podra dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolucién se detallaron ademas diversas reglas de tramitacion relativas a
plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que
cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, seria resuelta libremente por el tribunal,
quien podria igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de
procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirian efectos para las
partes desde la fecha de su notificacién.

Con fecha 6 de enero de 2007 se dictd resolucidn notificada a las partes por via electrénica
con igual fecha, en la cual se dispuso un plazo para la presentacion de las demandas.
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El Segundo Solicitante presenté oportunamente su demanda, en la cual acompafn6 ademas la
documentacion probatoria en que sustenta su pretensién. Dicha demanda se tuvo por
presentada y por acompanados con citacion los documentos probatorios, confiriéndose
traslado al Primer Solicitante para contestar, sin que el Primer Solicitante contestara.

Conforme a lo dispuesto en la resolucidon que establecid las reglas de procedimiento, el
proceso quedo en estado de sentencia, al vencimiento del plazo para contestar.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relacion al Primer Solicitante

El Primer Solicitante B 'Y S Producciones Limitada no comparecié en autos, no obstante haber
sido debidamente emplazado y notificado durante el curso del proceso de todas y cada una de
las resoluciones dictadas.

El Primer Solicitante no utiliza, a la fecha de esta sentencia, el nombre de dominio disputado
como sitio web, como consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la
URL <http://www.radioripley.cl>.

4.2. Enrelacion al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Comercial ECCSA S.A. es una sociedad andnima comercial con
domicilio en Santiago de Chile.

De los documentos acompanados por el Segundo Solicitante, no objetados, constan los
siguientes hechos:

—AQue es titular de los siguientes registros marcarios ante el Departamento de Propiedad
Industrial de Chile:

¢ Registro N® 644.424 RIPLEY, denominativa, para distinguir “servicios de transmisién
electrénica y telecomunicaciones; servicios de transmisién; transmision de datos,
documentos, mensajes, imagenes, sonidos, voces, texto, audio, video y comunicaciones
electrénicas y datos e informacion por medios electrdnicos, computacionales, cable,
radio, buscapersonas radial, teleimpresor, carta telegrafica, correo electrénico, maquina
de facsimil, televisién, microondas, rayo laser, satélite de comunicaciones, enlace de
microondas, medios terrestres, cable, sistema inalambrico o alambrico u otro sistema de
comunicaciones; servicios de consultoria relacionados con la comunicacion de datos;
servicios de correo electrénico; servicios de telecomunicaciones relacionados con
internet; telecomunicacién de informacion (incluyendo pagina web); provision de acceso
a internet a usuarios (proveedores de servicios); provision de conexiones de
telecomunicaciones a internet o a bases de datos; servicios de teletexto; servicios de
puertas de entrada de telecomunicaciones; provision de acceso en linea de
telecomunicaciones y enlaces a internet e intranet; servicios de difusién de programas
hablados, radiados y televisados, televisién abierta y por cable, clase 38”.

e Registro N° 605.328 WWWRIPLEY.CL, denominativa, para distinguir “servicio de

estaciones de radio, de television servicios de difusidon de programas hablados, radiados

o televisados; servicio de comunicaciones en general y transmisién de datos ya sea por

internet world wide y otras bases de datos o formas de transmisién. Servicios de

mensajes por medio de terminales de computacion, satelital, fax u otras redes, clase

38”.

Registro N° 758.021 RIPLEY MOBILE, mixta, clase 38.

Registro N° 758.534 RIPLEY MOBILE, mixta, clase 38.

Registro N° 708.653 RIPLEY MAS, denominativa, clase 38.

Registro N° 718.674 RIPLEY MAS, mixta, clase 38.

Registro N° 693.637 PREMIER CLIENTE PREFERENCIAL RIPLEY, lema, clase 38.

Registro N® 693.638 PROGRAMA CLIENTE PREFERENCIAL RIPLEY PREMIER, lema,

clase 38.

Registro N2 693.651 RIPLEY PESOS, mixta, clases 35,38,41.

e Registro N® 723.620 RIPLEY ESTRELLAS, denominativa, 35-36,38.
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e Registro N® 723.621 CLUB RIPLEY ESTRELLAS, denominativa, clases 35, 36 y 38.

—AQue es asignatario de los siguientes nombres de dominio ante NIC Cile:
- ripley.cl
- ripleycorp.cl
- bancoripley.cl
- ripleybanco.cl
- ripleyempresas.cl
- viajesripley.cl

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. En relacion al Primer Solicitante

El Primer Solicitante, al no haber comparecido en autos, no justificd ninguna pretensién.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante
El Segundo Solicitante basicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—«Historia de COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA. En 1956 “Calderén
Confecciones”, la antecesora de Comercial ECCSA Sociedad Anénima, inaugura la primera
tienda ROYAL, la cual se encontraba ubicada en calle San Diego, exclusivamente para la
venta de ropa masculina. Con sélo cuatro operarios, se convirtié en precursora de las tiendas
de venta al por menor y, debido a su trabajo constante y esfuerzo aumenta la demanda por
sus productos. En 1964, se inauguro6 la primera tienda RIPLEY, en el centro de Santiago, en el
mismo lugar donde ahora se encuentra la sucursal de calle Huérfanos. Su orientacion basica
era satisfacer necesidades de vestuario de las familias de ingresos bajos y medios. En 1976
comenz6 a operar con un sistema de crédito semiautomatico en cada sucursal, y se iniciaron
las importaciones de productos, especialmente provenientes de Argentina. En 1979 surgio la
razéon social COMERCIAL ECCSA (Establecimientos Comerciales Calderén S.A.), que
agrupaba a todas las tiendas existentes en esa época, entre ellas RIPLEY, con lo que se
separé la actividad comercial de la productiva, la cual continu6 a cargo de Calderén
Confecciones. En el mismo afo se automatizd el sistema de crédito en todas las sucursales, y
ya para el afio 1980 el numero de clientes con tarjeta RIPLEY alcanzé los 50 mil.

—«POSICIONAMIENTO Y EXPANSION DE RIPLEY. RIPLEY es una cadena de multitiendas
creada en 1964, afio en el cual se inaugurd la primera sucursal en la calle Huérfanos,
transformandose a lo largo de los afos en una de las mas importantes del pais y que, sélo en
Chile, tiene actualmente cerca de 6 mil trabajadores, distribuidos en oficinas centrales, centros
de distribucion y tiendas, quienes en conjunto constituyen la llamada “Gran Familia RIPLEY”.

Continuando con lo indicado anteriormente, en los afios 80, mas precisamente en 1984, se
crea el CENTROHOGAR RIPLEY dando un fuerte énfasis en la venta de productos para el
hogar. Asi, en 1985 se inauguré la primera MULTITIENDA RIPLEY, en un amplio edificio de
calle San Diego. Posteriormente se inici6 una expansion hacia regiones, y en 1986 se
inaugurd la primera sucursal RIPLEY fuera de Santiago, especificamente en Concepcion v,
sucesivamente, en 1989 en Vifa del Mar y, al afo siguiente, en Temuco. Ese mismo ano se
filma un comercial publicitario en la ciudad de Moscu lo que constituy6é una gran novedad en el
ambiente publicitario chileno. Hacia 1991, cerca de 850 mil clientes eran usuarios de la tarjeta
de crédito de RIPLEY vy, en 1993, se inauguro la tienda RIPLEY PARQUE ARAUCO, la tienda
por departamentos mas grande de Sudamérica, la cual se orienta el mercado hacia el
consumo de familias de mayores ingresos. En 1994 se inaugur6é RIPLEY PLAZA VESPUCIO,
en la comuna de La Florida. Posteriormente, se incorpordé una nueva e innovadora forma
llamada la “venta integral” donde el cliente es atendido de principio a fin por un solo vendedor,
otra novedad introducida al mercado chileno. En 1995 continu6 el proceso de expansion de la
multitienda, y se inaugur6 la tienda “RIPLEY PUERTO MONTT” en dicha ciudad, al igual que
la tienda RIPLEY ASTOR en pleno centro de Santiago. Un afio mas tarde se inauguré RIPLEY
en el Mall del Centro. En 1997 se cre6 la empresa CAR S.A. con el objeto de llevar a cabo la
administracién del negocio del crédito y fortalecer los servicios al cliente. Junto con ello se
inauguré, ademas, las dependencias de la “Escuela de Capacitacion de RIPLEY”, con una
moderna infraestructura, capacitando diariamente a 120 trabajadores. Ese afio junto con
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expandirse abriendo sucursales en Chillan y Valdivia, se abrié la primera tienda RIPLEY fuera
de Chile, en el mall de Lima, dando inicio a la internacionalizacion de la empresa. A su vez, un
ano después se abrieron tres nuevas sucursales en Rancagua, Valparaiso y, en Santiago, en
calle Alonso de Cordova, tienda exclusiva de articulos de hogar. En Peru, debido al éxito de la
tienda, se abrié la sucursal SAN ISIDRO en 1999 y, en Chile, ese mismo afo, se inauguraron
tiendas RIPLEY en Antofagasta y Marina Arauco. El afio 2000 se inauguré la sucursal ALTO
LAS CONDES, a la vez que se avanzo en tecnologia ya que se instalé el sistema de TIENDA
VIRTUAL en internet: www.ripley.cl. Asimismo, al afio siguiente se abri6 la tienda en la turistica
ciudad de La Serena, y luego, en el afo 2002, se inaugur6 la primera sucursal del BANCO
RIPLEY, lo cual marcé un hito en la historia de RIPLEY y del mercado financiero, ya que
desde mas de 30 afos no se creaba un banco de personas. Posteriormente, y siguiendo con
su proceso de expansién RIPLEY, abre sus puertas en IQUIQUE y, paralelamente, abre una
sucursal en el Mall Calama. Mientras que en Santiago se concreté la apertura nuevas
sucursales de PLAZA TOBALABA y PLAZA OESTE. Asimismo, cabe destacar que el afio
2005 mi representada se abrié a la bolsa bajo el nombre de RIPLEYCORP.

—«CONCEPTO RIPLEY. RIPLEY es una cadena de multitiendas creada en 1964, que ha ido
transformandose, a través de los afos, en una de las mas importantes del pais. Sélo en Chile
cuenta con cerca de 6 mil trabajadores, distribuidos en oficinas centrales, centros de
distribucioén y tiendas, conformando “la Gran Familia RIPLEY”. En ella se cuenta con una gran
variedad de productos para satisfacer las necesidades de todo tipo de los clientes, teniendo a
su disposicion 18 secciones que agrupan distintas categorias y exclusivos servicios, tales
como: Electrodomésticos., Electrénica., Computacion., Hogar., Juguetes., Bebes., Musica.,
Libros., Flores y Chocolates., Perfumeria y Belleza., Deportes., Fotografia., Instrumentos
Musicales., Relojeria., Maleteria., Telefonia., Regalos y servicios como:, Remates., Compara y
Compra., Tarjetas de Regalo., Decoracién., Moda., Regalos., Novios., Servicios a Empresas.,
Seguros, Viajes. Asi, como se aprecia de su historia, de su nivel de expansion, y de los
servicios y productos que vende, resulta facil advertir la Multitienda RIPLEY busca dar una
atencion integral, completa y de excelencia a sus clientes, lo que le ha permitido ganarse la
confianza y la preferencia de éstos a través de los afios.

—«Registros marcarios de COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA. Nuestra
representada cuenta con una numerosas marcas registradas actualmente ante el
Departamento de Propiedad Industrial, sin perjuicio de ser titular de numerosas solicitudes y
registros marcarios en el extranjero. De sus marcas en Chile mas de ochenta contienen la
palabra “RIPLEY”, conformando una verdadera familia de marcas “RIPLEY”. Entre algunos
registro que mi mandante tiene en clase 38, donde se ubican los servicios de comunicaciones,
especialmente la radial, podemos mencionar: [...] Asimismo, en otras clases la marca RIPLEY
también se encuentra registrada, como por ejemplo:

» Registro N® 731.705 “RIPLEY”, denominativa para distinguir productos de la clase 25,
vestidos, calzado, sombreria.

» Registro N? 588.601 “RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios de seguros,
negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios, construccion,
reparacion, servicios de instalacion. Clase 36-37

= Registro N° 644.422 “RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios de educacion,
formacién, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Clase 41.

= Registro N® 644.423 “RIPLEY”, denominativa, para distinguir servicios de transporte,
embalaje, y almacenaje de mercancias, y organizacion de viajes. Clase 39.

= Registro N° 718.671 “RIPLEY MAS”, mixta, para distinguir todos los productos de la clase
16.

» Registro N® 727.946 “NOVIOS RIPLEY”, mixta, para distinguir todos los productos de la
clase 25.

—~«Fama y notoriedad de la marca RIPLEY. A través de la lectura de lo sefnalado
precedentemente, resulta evidente que la marca RIPLEY goza de un reconocimiento
instantaneo e inmediato por parte de la poblacién nacional. No s6lo porque sus tiendas se
encuentran distribuidas a lo largo de todo el pais, siendo una de las principales multitiendas
existentes, sino ademas por sus promociones, publicidad y novedosas ofertas, todas las
cuales tienen presencia en los medios de comunicacién social masivos esto es, tanto en
television, radio y prensa escrita. A lo anterior se debe agregar el reciente nacimiento del
Banco RIPLEY, el que ha sido promocionado como uno de los servicios de esta Gran Familia,
que compone el concepto RIPLEY, con ya mas de 20 sucursales en Santiago y en regiones.
RIPLEY no sélo se destaca por su buena atencion y tiendas con moderno disefio, sino por su
publicidad, la que se puede advertir en lemas como lo son “RIPLEY Las 48 horas mas baratas”
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0 “Me fascina RIPLEY” campanas donde aparecen figuras de fama mundial, como la modelo
Cindy Crawford, y populares actores nacionales. Por ello, es justo y correcto senalar que la
marca RIPLEY goza en Chile de fama y notoriedad y, por lo mismo, debe ser objeto de
proteccién adicional.

—-«\Vinculacioén entre el nombre de dominio solicitado RADIORIPLEY.CL y mi representada. Es
relevante sefalar que el nombre de dominio solicitado radioripley.cl, contiene integramente la
conocida marca RIPLEY, siendo dicho signo el elemento distintivo y determinante del nombre
de dominio en disputa. En efecto, la sola adicion del vocablo “RADIO” no puede ser
considerado un elemento diferenciador cuando se trata de una expresion genérica, que va
acompafiada de una marca famosa y reconocida en el ambito nacional. Asimismo, mi
representada ha registrado la marca RIPLEY y WWW RIPLEY .CL precisamente para
distinguir servicios de radio, por lo que la eventual asignacién del nombre de dominio en
conflicto a un tercero que en nada se vincula con mi mandante, significa una lesion y perjuicio
en los derechos marcarios de mi mandante sobre la marca RIPLEY, y el evidente peligro de
diluciéon de la misma. Mas aun, mi mandante no solo es titular de innumerables registros
marcarios, sino ademas es titular de numerosos dominios que integran la marca RIPLEY,
comenzando por ripley.cl. Por lo tanto, resulta de toda légica que el nombre de dominio en
conflicto le sea asignado, no solo para evitar confusiones en los usuarios de Internet, sino
porque de lo contrario se perjudicarian los derechos de mi representada sobre la marca y
concepto RIPLEY.

—«Otros nombres de dominio de Comercial ECCSA SOCIEDAD ANONIMA. Reforzando
incluso mas nuestra pretension consideramos pertinente destacar que Comercial ECSSA
SOCIEDAD ANONIMA, es titular de los siguientes nombres de dominio en Internet
relacionados:

- ripley.cl

- ripleycorp.cl

- bancoripley.cl

- ripleybanco.cl

- ripleyempresas.cl

- viajesripley.cl

Copias de certificados obtenidos del sitio web de Nic Chile que acreditan titularidad sobre
dichos nombres de dominio se acompanan en el otrosi de la presente demanda.

—~«E| explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexion mundial de computadores
Internet, ha dado lugar en los Ultimos afos a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno
de dichos conflictos, ha tenido relacién con los denominados "nombres de dominio" que se
utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una
“direccién electrénica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos
servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como péginas web, correo
electrénico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva
implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifigue como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el concepto de la red
mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, caédtico y
de escaso valor comercial.

—«CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACION DE NOMBRES DE
DOMINIO. A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres
de dominio. Hemos sefalado que como consecuencia del radical aumento de usuarios de
Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo
virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de
dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas de resoluciéon de los mismos. En este
sentido, cabe sefalar que en el derecho comparado, y por cierto en los Ultimos anos también
por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y légica relacién
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los hombres de dominio
comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propositos con las marcas
comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la
funcioén técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los
diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet. En razén de lo anterior, hemos
sefalado que la resolucién de los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser
resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido
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como nombre de dominio. En definitiva, reiteramos que el propésito de los nombres de
dominio es la identificacion adecuada de su titular y como l6gica consecuencia, de los
productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el
objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinciéon por
medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.
ICANN. En este contexto, cabe tener presente que con fecha 1?2 de Enero del afio 2000, entro
en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la
resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion.
En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa sefala que se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de
dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.” ICANN es, a nivel mundial, la entidad
con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales,
legales, de usuarios, proveedores, etc. OMPI. El Informe Final de la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas
Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions),
establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio se deben
considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a
una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre
él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. NIC — CHILE. A mayor abundamiento,
dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.
En sintesis, el criterio que reconoce la relacién existente entre nombres de dominio y marcas
comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacion a la
resolucién del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en
este caso, dado que mi mandante es titular de la marca comercial profusamente registradas en
nuestro pais “RIPLEY” a la cual mi representada ha otorgado fama y notoriedad y que es
plenamente idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio solicitado en
autos. Por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al
primer solicitante, “RADIORIPLEY.CL”, se causaria una confusion indeseable y de
proporciones en el publico, especialmente teniendo presente que se constituiria una utilizacién
de un signo, debidamente registrado por mi mandante, y que constituye una marca notoria y
famosa.

—~«B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido. Asimismo, esta teoria postula que el titular
de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y
prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoria de la poblaciéon en un
lugar determinado, son objeto de una especial proteccién, la que se amplia mas alla de los
productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente que la aplicacién de este
criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“RADIORIPLEY.CL”, debido a que la marca RIPLEY es una marca famosa y notoria, que
distingue una de las cadenas de multitiendas mas grandes del pais. Por lo tanto, corresponde
la aplicacién de este principio a la resolucién del conflicto suscitado en estos autos y asignar el
nombre de dominio “RADIORIPLEY.CL” a mi mandante.

—~«C) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo. Este principio se refiere a
que tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algin producto o
servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, mi
mandante tiene registrado el signo “RIPLEY”, idéntico al elemento distintivo del signo en
conflicto que distingue una de las cadenas de multitiendas mas grandes del pais, y diversos
servicios que llevan la marca principal de mi cliente, cual es RIPLEY.

—«D) Criterio de la Identidad. El criterio de la identidad establece que correspondera asignar
el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho
o0 interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razon de lo anterior, el nombre de
dominio en conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya que es titular de la marca famosa y
notoria “RIPLEY” que es absolutamente idéntica al elemento sobre el cual se estructura al
nombre de dominio en cuestién y ademas es la expresion que identifica a la empresa misma.
Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de
dominio “vifasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en
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disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo..”.

—~«E) Convenio de Paris. 1) El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto
N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30
Septiembre de 1991, en su articulo 6 bis establece que: “Los paises de la Union se
comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare
ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente
conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.” Esto implica que las marcas
famosas y notorias, como es el caso de “RIPLEY” han de protegerse especialmente por los
paises miembros de la Unién, toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por un
lado la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento
de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la
creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la
marca famosa y notoria. Por lo demas, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un
tercero, el publico asociaria dicho nombre a mi representada, o deduciria l6gicamente que se
trata de un sitio de propiedad mi mandante, incurriendo en error y confusién ya que dicho
tercero en nada se relaciona con la misma. 2) Ademas, el articulo 10 bis del mismo Tratado
Internacional, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: 1) Los paises de la Unién
estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz
contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular
deberan prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial 0 comercial de un
competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el gjercicio del comercio, capaces de desacreditar
el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el
empleo o la cantidad de los productos.” Por lo sefialado precedentemente es evidente la
confusién que se produciria de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en
nada se relaciona con mi representada y que es plenamente idéntico a la marca notoria y
famosa de la que es titular mi representada. Los articulos senalados del Convenio de Paris
recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

—«3.-CONCLUSION. A la luz de lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los
diversos argumentos antes indicados, en especial la titularidad de las marcas RIPLEY, la fama
y notoriedad de esta marca, la utilizacién de ella para identificar sus establecimientos, servicios
y productos, consideramos que es nuestro representado el titular del mejor derecho para la
obtencién del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y
registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido mi mandante quien ha conferido fama,
notoriedad y distintividad al signo “RIPLEY”. En estas circunstancias, y existiendo dos
solicitudes validamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el
Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su formalizacion y a los plazos de interposicion de las
mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de soluciéon de conflictos de asignacion
de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor
derecho de mi mandante sobre el signo en disputa. Los nombres de dominio son la
herramienta que permitirdn continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet,
mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior,
evidentemente la asignacién del dominio “RADIORIPLEY.CL” al demandado de autos,
constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor, que no se
condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN,
la OMPI, la Reglamentacién de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de
propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y
favorables proyecciones del comercio electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de mi representado.»
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6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables
6.1.1. Introduccién y normativa general

El presente proceso estd sometido a las reglas de los arbitros arbitradores, conforme a lo
dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «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 Coédigo de
Procedimiento Civil y Cédigo Orgéanico de Tribunales. En tal sentido, dispone el articulo 640 N°®
4 del Codigo de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendré «las razones de
prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposicién cuyo sentido es
reiterado por los articulos 637 del mismo Cédigo y 223 del Cédigo Organico de Tribunales.

En relacion a la procedencia del presente arbitraje, al ambito de competencia y a su caracter
vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh sefiala que «Por el hecho de solicitar la
inscripcion 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 del art. 12 de la RNCh sefiala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para
solucién de conflictos que se susciten en la inscripcidbn de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse
aquella contenida en el art. 12, parrafo 12, conforme al cual «Si al cabo del periodo de 30 dias
corridos a contar de la publicacién de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se
encontraran en tramite dos o mas solicitudes de inscripcidon para ese mismo nombre de
dominio, se iniciara el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentacién».

En relacién a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las
solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone el parrafo primero del art. 14 de la
RNCh que «Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién no contrarie
las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario
precisar cudl es la situacion juridica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con
respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuacion, este sentenciador es de opinién que todas las
partes del conflicto se hallan en la misma situacion juridica con respecto al nombre de dominio
disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se
resuelve y analiza este conflicto.

6.1.2. La situacion juridica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un
aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado first come first served,
conforme al cual la asignacion de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en
primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido
que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella
persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algin supuesto
de excepcién que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este
ultimo esquema, el primer solicitante esta en una posicién de ventaja inicial respecto de los
solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sélo cede si se demuestra que el
primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha
venido en denominarse —con mayor 0 menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de
dominio disputado’.
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El principio en cuestion se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignacién de un
nombre de un dominio secundario es coetanea con su solicitud, y por tanto corresponde mas
bien a una denominacién para explicar en forma breve cémo funcionan técnicamente tales
sistemas, pero de alli a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a
resolver conflictos juridicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado.
Por lo mismo, en el sistema que rige la asignaciéon de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en
donde se da cabida a mas de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignacion definitiva
queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con
arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, la aplicacion general o preferente del citado aforismo no se encuentra
consagrada de manera expresa en la RNCh y sélo se alude a él de manera tangencial a
propésito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el
arbitro, disponiendo que en tal caso «el arbitro emitira una resolucién que ordene que el
dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, parrafo 42, del Anexo). En opinién de
este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en andlisis ha sido
recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio juridico guarda armonia con
los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con
todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden
de prelacion o jerarquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir
del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el
contrario se trata de una solucién a aplicar en defecto 0 ausencia de otras normas o principios
juridicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es
menester decidir ademas bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh,
conforme al cual «Serd 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 adquiridos por terceros». Dicha
norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue
entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad alli consagrada —una suerte
de obligacién negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepcion; luego,
estando todas las partes sometidas a la misma obligacién de no afectar las normas, principios
y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas esta en situacién
de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demas solicitantes, sino que
todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo
dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignacion,
cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes
solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en andlisis, facultad que no esta
reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved no puede aplicarse
como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignacion de nombre de
dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la
luz de otras normas o principios juridicos que presupongan una equivalencia o paridad de
condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sélo en el supuesto de que ninguna de
tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello
todas la solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultara
legitimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el
cardacter de solucion de ultima ratio.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretacién sistematica o
analdgica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, parrafo 4°, del Anexo. En
efecto, como se ha dicho, la citada norma es la Unica que alude al principio first come first
seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de
las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliacion, «el arbitro emitira una
resolucién que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior
significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestién Gnicamente cuando no
queda otra via de solucion que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sélo en tal
supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicacién de este principio so6lo
resultard armonica y consecuente en tanto exista una situacion analoga a la contemplada en la
citada norma, esto es, Unicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situacién
juridica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.
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Tales conclusiones también guardan armonia con el principio de imparcialidad de la
administracién de justicia, el cual se veria afectado si se sigue la tesis de la aplicacion
preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldria a ejercer jurisdiccion en base a
una premisa discriminatoria, en donde el juez se veria con el pie forzado a resolver sobre la
base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podria concluirse que el sistema de la RNCh establece un
esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentacion
la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el
mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignacién posterior y no
coetanea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolucion de un conflicto por asignacion de
nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio first come first seved en la resolucién de
un conflicto sobre asignacion de nombre de dominio del TLD <.cl>, s6lo queda por resolver
cuales son aquellas otras normas o principios juridicos conforme a las cuales debe decidirse
dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto supra 6.1.1., deben complementarse
adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de
prudencia y equidad.

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
del art. 14, parrafo 12, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer
término deberd decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraria normas vigentes
sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos
validamente adquiridos por terceros (vid. infra 6.1.4.). La apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, ademas, ser armonicas con los
principios de prudencia y equidad.

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 las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios
que pueden servir de guia al sentenciador para resolver a cual de las partes debera asignar el
nombre de dominio litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodolégica—
deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado
art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la tematica, pueden mencionarse a titulo ejemplar algunos criterios que
suponen la invocacion de derechos o intereses legitimos por ambas partes, y en donde es
necesario determinar cual de ellos es preponderante para resolver el conflicto.

El primero de ellos —a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisién— es el que
podemos denominar criterio de la identidad. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte
cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio
litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella
parte cuyo derecho, o el nucleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del
dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculacién Igica.

Otros criterios relevantes a considerar son los siguientes: criterio cronoldgico, que significa
privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente
en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o
intereses de la misma naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto
anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce
de tal fama o nombradia que permita presumir que mediante la asignacion del dominio litigioso
a otra parte se producira confusién en los usuarios de la Red o dilucién de marca, y si todos
los signos distintivos se encuentran en similar posicién, debe preferirse la pretension de
aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa;
y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en
conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza.
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Pueden también servir de guia otros criterios no limitados Unicamente —a diferencia de los
anteriores— a supuestos en que ambas partes invocan derechos o intereses legitimos sobre
objetos preexistentes. Podemos incluir en este ambito el criterio del abuso de derecho, que
tendra incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, o
ejerza de manera arbitraria o abusiva; y el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciacion
pueden servir de guia los parametros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh?.

Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestion de dificil —o acaso
imposible— solucién abstracta y la decision casuistica dependera de los principios de
prudencia y equidad aplicables en cada caso concreto®.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el articulo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el
sentido y alcance de las tres hipétesis contempladas en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh.

a) Solicitud que contraria normas sobre abusos de publicidad:

Esta primera hipotesis, dado el tenor del texto, alcanza Unicamente a supuestos que
contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicacion
general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley N? 16.643 sobre «Abusos de
Publicidad»*, el texto legal que la sucedi6 es la actual 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 andlisis que nos ocupa, ya que junto con regular la funcién
periodistica y de los medios de comunicacion social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicacion de dicha normativa tendria mas sentido u operatividad si los
hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal de revocacion de
nombres de dominio en analisis apunta Unicamente a la solicitud de inscripcion 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 N2 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”.

Podria también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Cédigo de Etica Publicitaria
del CONAR (Consejo de Autorregulacion y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia,
pues muchas de ellas estan destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de
publicidad, aunque en opinion de este arbitro la aplicacion de dicho Cédigo, al no ser norma de
rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga omnes, resulta discutible
para dar sentido y alcance a la causal de revocacion en analisis, mas no por ello desechable
por otro capitulo, como se indica mas abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en analisis una exigencia de caracter normativo, que
en opinion de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicacion general, en
definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una
hipétesis vacia, puesto que en la practica mas de alguna norma especial destinada a evitar
actos concretos de publicidad abusiva podria resultar aplicable, sea en la actualidad® o bien a
futuro.

b) Solicitud que contraria principios de competencia leal o ética mercantil:

Los supuestos aqui subsumibles no estan limitados, como en la hip6tesis precedente, a
normas de aplicacidbn general y obligatoria, de manera que su ambito de alcance es
ciertamente mucho mas amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de
inscripcion de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética
mercantil, 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
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tales que emanan de la legislacién en su conjunto (por ejemplo, Constitucion Politica de la
Republica, D.L. 211, Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Ley de
Proteccion al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Cddigo
de Etica Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto,
pues muchas de las normas contenidas en dicho Cddigo estan destinadas precisamente a
velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se senala
expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ambito de aplicacién esté limitado a los
asociados de dicha entidad, los principios alli consagrados ciertamente la trascienden.

Cabe senalar, ademas, que la aplicabilidad de las normas contenidas en la Ley N° 20.169, que
Regula la Competencia Desleal, debe ser establecida conforme a los principios generales de
la vigencia de la ley en el tiempo. En efecto, dado que la referida normativa entré en vigencia
el 16 de febrero de 2007, esto es, con posterioridad a la fecha en que fueron solicitados los
nombres de dominio en disputa, los ilicitos establecidos en dicha normativa acaecidos con
anterioridad a su entrada en vigencia no podrian ser alcanzados por los efectos de dicha ley,
ya que ello implicaria conferirle efecto retroactivo. Con todo, en la medida que se trate de
hechos que se mantuvieren en el tiempo, o que se reiteraren con posterioridad a la referida
fecha de entrada en vigencia, tales hechos si pueden ser alcanzados por la normativa en
analisis, en tanto ello tengo por objeto analizar el uso de un nombre de dominio, mas no la
calificacién del acto de registro en tanto éste haya sido anterior a dicha fecha, conforme al
razonamiento antes expuesto.

c) Solicitud que contraria derechos validamente adquiridos por terceros:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos validamente
adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designacion o signo
distintivo que, de manera integra o cuyo nlcleo caracteristico o evocativo, esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y

(i) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designaciéon o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo
caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, ademas, al momento de la
solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos
mediante la solicitud misma.”

Es menester agregar, ademas, que la afectacion a derechos adquiridos puede verificarse de
diversos modos, puesto que la norma en andlisis recurre a la expresién «contrariar», la cual,
dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectaciéon a un derecho, sea que se trate de
una perturbacion, afectacién o perjuicio, sea en relacién al derecho en si o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio
contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o
perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designacion o
signo distintivo que, de manera integra o cuyo ntcleo caracteristico o evocativo, esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud
de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo ntcleo caracteristico o evocativo,
esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

6.1.5. Recapitulacion

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las
solicitudes en controversia incurren en la prevision dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es,
si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética
mercantil o derechos validamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y
equidad. En caso de no existir infraccién de dicha norma, el conflicto debera resolverse
Unicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, segun lo expuesto supra
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6.1.3.

6.2. Posible infraccion a normas sobre abusos de publicidad

Si bien ninguna de las partes se ha referido expresamente a este capitulo, corresponde
igualmente determinar si ambas solicitudes de registro cumplen con la exigencia de no afectar
normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de
arribar a una decision basada en razonamientos de prudencia y equidad, siguiendo asi los
lineamientos esbozados supra 6.1.3.

A este respecto, cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen antecedentes que
permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes se infrinja alguna norma sobre
abusos de publicidad.

Por otro lado, tampoco existen antecedentes suficientes en autos que permitan establecer que
alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de
competencia desleal.

Tampoco es posible concluir 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, no existen antecedentes en autos
que revelen una actuacién o finalidad que pueda estimarse contrario a dicho valor.

6.3. Posible infraccion a derechos validamente adquiridos

Es menester ademas determinar si mediante alguna de las solicitudes de registro se infringen
0 no derechos validamente adquiridos.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho mas arriba en relaciéon a que una solicitud de
nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se
perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u
otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o
evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre
gue el titular de dicha solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés
legitimo en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o
cuyo nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de
dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legitimo en algin nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo ndcleo
caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situacién del Primer Solicitante, se encuentra ampliamente acreditado en
autos —supra 4.2.— que el Segundo Solicitante es titular de la marca RIPLEY, registrada a su
nombre en Chile desde el ario 2002, que distingue, entre otros, los servicios de «transmision
de datos, documentos, mensajes, imagenes, sonidos, voces, texto, audio, video y
comunicaciones electronicas y datos e informacion por radio», clase 38. ElI Segundo
Solicitante es titular de numerosas marcas que contienen de manera distintiva la referida
expresion RIPLEY. Ademas, dicha arte es asignatario del nombre de dominio <ripley.cl> desde
e 6 de octubre de 2005, de acuerdo al mérito de autos, y de diversos otros nombres de
dominio que contienen dicho signo.

De lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre una
marca comercial y derechos adquiridos como asignatario de un nombre de dominio, con
anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer
Solicitante. Ademas, dicha marca y nombre de dominio estan incluidos de manera integra en
el SLD del nombre de dominio disputado.

Tales antecedentes llevan a presumir, en este estadio de andlisis, que el nombre de dominio
disputado resulta indiciario de un potencial riesgo de confusion en los usuarios de la Red,
hipétesis que podria ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante hubiese acreditado ser
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titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su pretensién sobre el nombre de
dominio, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que
pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusién.

En la especie, segun se ha indicado mas arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al
mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el
nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del dominio en
andlisis, los elementos adicionales al vocablo «ripley» permiten o no romper el riesgo de
asociacién y potencial confusion aludidos.

La respuesta es evidentemente negativa. En efecto, el agregado «radio», lejos de diferenciar
semanticamente el dominio en disputa de la marca RIPLEY, por el contrario, aumenta la
referida asociacion y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusién, puesto que la referida
marca distingue precisamente, entre otros, servicios de radio, de manera que al agregar a la
marca RIPLEY el vocablo «radio», lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria
asociacién que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de
dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del
nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica
los derechos validamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial
RIPLEY, asi como sus derechos adquiridos como asignatario del nombre de dominio
<ripley.cl>.

En virtud de todos estas consideraciones precedentes, resulta entonces razonable y acorde
con los principios de prudencia y equidad rechazar la solicitud de asignacion presentada por el
Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

6.4. Costas

El péarrafo final del apartado 8 de la RNCh 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 existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los
presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante debera
quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISION

En base a todos los fundamentos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este
sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de
registro del nombre de dominio <radioripley.cl> presentada por B Y S Producciones Limitada
contraria los derechos vélidamente adquiridos por Comercial ECCSA S.A. sobre su marca
comercial RIPLEY, asi como sus derechos validamente adquiridos como asignatario del
nombre de dominio <ripley.cl>, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos
contemplados en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh, lo cual resulta ademas armonico con los
principios de prudencia y equidad, y en consecuencia, SE RESUELVE:

— Rechazase la solicitud de asignacién del nombre de dominio <radioripley.cl>
presentada por B Y S Producciones Limitada.

— Asignase el nombre de dominio <radioripley.cl> a Comercial ECCSA S.A.
Las costas del arbitraje seran soportadas unicamente por el Segundo Solicitante. Autoricese la

presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifiquese a las partes.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computacion de la
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Universidad de Chile y notifiquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.
Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 10 de julio de 2007.

NOTAS:

' La tesis del «mejor derecho» sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en
numerosos fallos arbitrales e invocada comidnmente en la practica del ramo, no obstante que envuelve un
error conceptual contenido ya en su sola enunciacion. En efecto, asi formulada, la tesis supone que en
un conflicto por asignacion de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de
las partes litigantes— una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestion, lo que
obviamente es erroneo, no sélo porque éste aun no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos
en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en si, sino sobre
otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor,
Unicamente sirven de fundamento para sostener el interés legitimo de ser asignatario del nombre de
dominio litigioso. Ademas, la tesis en cuestion supone que al menos dos partes detentan algun tipo de
derecho, ya que solo puede haber un mejor derecho alli donde confluyen al menos dos derechos,
debiendo decidirse cudl de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en analisis se la utiliza sin
distinciones, incluso cuando Unicamente una de las partes litigantes ha acreditado algun tipo de derecho
que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

2 Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la accién de revocacién de nombres de
dominio, del punto de vista sistematico nada impide utilizarla como guia ilustrativa, ciertamente no
vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por
asignacion de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parametros de texto positivo son validos para
decidir la revocacion de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razén pueden utilizarse en un
conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aun asignado.

% Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo
arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignacion del nombre de dominio
<dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

* Ello conforme al articulo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual Ginicamente dejé vigente el
art. 49 de la referida Ley N° 16.643, el cual sanciona la publicacién y circulacién de mapas, cartas o
esquemas geograficos que excluyan de los limites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre
los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

® Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido
(art. 230 del Codigo Organico de Tribunales), pero la situacion planteada tendria por objeto Unicamente
declarar la infraccion a la norma de la RNCh en analisis, mas no responsabilidades penales.

® Asi, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley N°19.496, que establece Normas sobre Proteccion de los
Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o enganosa, cuya
aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien dificil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65
de la Ley N® 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad, propaganda y difusién que
por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de
agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisién o colocacion
de valores, no podran contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error,
equivocos o confusién al publico sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantias o
cualquiera otras caracteristicas de los valores de oferta publica o de sus emisores».

7 El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios
y Disefios de Gestién Limitada v. Arturo Ramirez Centurion», sobre revocacion del nombre de dominio
<edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

Autorizan en calidad de testigos dofia Claudia Ortega Ulzurrin, Cédula Nacional de Identidad
Ne 10.317.719-7, y don Ricardo Montero Castillo, Cédula Nacional de Identidad
N2 12.135.196-K.-
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