20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MAT: Asignacion de nombre de dominio “remundo.cl”

Santiago, diez de Enero de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF12469 de fecha 6 de Julio de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificd al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“rcmundo.cl”; enfre Anuar Giovanni Ferrera Rivas, como primer
solicitante, y RCN Television S.A, como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"”, en
adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacién y Arbitraje. Que
de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
“Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 12 de
Julio de 2010, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 27 de
Julio de 2010 a las 10:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion
se nofifico a las partes por carta certificada, y via correo electronico a
los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevdé a cabo
el dia 27 de Julio de 2010, solo con la asistencia de la parte de RCN
Television S.A, representada por don Enrique Weisselberger Brilovich, y
en ausencia del primer solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de RCN
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Television S.A, hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de
mejor derecho sobre el nombre de dominio “rcmundo.cl”, para lo cual
sostuvo y demostro lo siguiente: a) Que su representada es un holding
de telecomunicaciones en Colombia, el cual estd compuesto por un
canal privado de television y 41 radioemisoras. El canal televisivo
comienza con la adjudicacion de la licitacion para emitir en senal
abierta en 1997 y el 10 de Julio de 1998 sale al aire la primera emision
del canal. Ademds de emitir para toda Colombia, su representada
lega a todo el mundo a través de la senal de TV Colombia.
Adicionalmente muchas de sus producciones son distribuidas
internacionalmente por senales aliadas. Las radioemisoras de su cliente
emplean hoy mds de 3.500 empleados (directos e indirectos)
especializados en las tres dreas: artistica, técnica, y administrativa; b)
Que su representada actualmente posee intereses reales, efectivos y
serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de
las siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile: 1. RCN
Internacional, para servicios de la clase 38; 2. RCN Internacional, para
servicios de la clase 41; 3. RCN Mundo, para servicios de la clase 38; 4.
RCN Mundo para servicios de la clase 41; 5. RCN Nuestra Tele, para
servicios de la clase 38; 6. RCN Nuestra Tele, para servicios de la clase
41; 7. RCNI para servicios de la clase 38; 8. RCNI para servicios de la
clase 41; 9. RCNM, para servicios de la clase 38; 10. RCNM, para
servicios de la clase 41. Con el objeto de acreditar lo anterior,
acompanod copia simple de los certificados de registro emitidos por el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Acompand también un
listado con las marcas registradas a nombre de su mandante en un
importante nUmero de paises extranjeros. Ademdads, es titular de los
siguientes nombres de dominio: ‘“ren.cl”,  “rcnmundo.com”,
“rcnradio.com”, “canalrcnmsn.com”, “canalrcn.com”,

“rcntelevisionenvivo.com”, y “rcnmundial.com”. Senald que tanto los
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registros marcarios, como los nombres de dominio individualizados
precedentemente forman parte de una altamente renombrada familia
de servicios relacionados que debe ser protegida puesto que cualquier
usuario de la red puede caer en errores o confusiones; ¢) Senald que
debido a la inmensa campana de publicidad que estd realizando su
mandante en Chile y ofros paises, no cabe duda que los usuarios de
Internet propenderdn a creer que el nombre de dominio “rcmundo.cl”
estd relacionado con su representada. Indicd que su representada
tiene un prestigio que guardar, el que pudiera ser desacreditado por el
Uso que haga la contraria del nombre de dominio en disputa. Asimismo,
sostuvo que se pasarian a llevar los derechos de los consumidores, que
consisten en enconfrar en la pdgina web a la que ingresan, los servicios
o productos que estdn buscando. En este sentido, sostuvo también que

y
todos los de su cliente, como asimismo sus sendas marcas comerciales,

es imposible la coexistencia pacifica entre los dominios “rcmundo.c

sin desviar a los usuarios que legitimamente quieran ingresar al sitio de
su mandante; d) Que debe aplicarse el principio que considera que la
relacion entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha.
En este sentido, reitero que su representada es titular de una familia de
marcas comerciales y nombres de dominio que comprenden el
elemento identificador comun “RCN”; e) Que la marca “RCN MUNDO™
como especie de propiedad a nombre de su cliente, que es
plenamente amparada por el articulo 584 del Cddigo Civil, el articulo
19 N° 25 inciso 3° de la Constitucion Politica del Estado de Chile, como
asimismo por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, es ampliamente
reconocida en el mundo de la telefonia inaldmbrica, siendo aplicable
a este respecto la sentencia dictada por el darbitro Juan Agustin
Castelldn Munita, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio
“scotianhomes.cl”, en que se asignd el dominio al demandante The

Bank of Nova Scotia por cuanto logré demostrar la fama y notoriedad
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de sendas marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que
incluyen el término Scotia. Indicd que la marca de su representada es
reconocida en el mercado de la telefonia celular e inaldmbrica a nivel
internacional, donde cuenta con 52,2 millones de suscriptores en
distintos paises, por lo cual si se asigna el nombre de dominio al primer
solicitante se estardn debilitando los derechos de propiedad de su
mandante. Senalé que la fama y notoriedad del signo “RCN MUNDQO",
se debe tener por acreditada conforme las siguientes circunstancias: i)
La existencia de solicitudes de registros marcarios, vy ii) La presencia en
el mercado; f) Que el principio doctrinal del “first come, first served” solo
debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un
mejor derecho sobre el nombre de dominio, en calidad de ultima ratio;
g) Que la conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro
de la red, que es idénfico a una marca comercial ajena, debe
catalogarse como contrario a la buena fe. Senald que la buena fe
evoca la idea de rectitud, correccion o lealtad, estando consagrada
en el arficulo 1546 del Cddigo Civil; h) Que de no revocarse el nombre
de dominio en disputa, su representado podria verse expuesto a un
dano real en su patrimonio, por cuanto Anuar Giovanni Ferrera Rivas
podria menoscabar la calidad de los servicios que protege la marca
RCN Mundo, siendo dicho riesgo conocido en doctrina como “Dilucion
de Marca o Imagen Comercial”. Que la dilucion afecta en diversos
dmbitos, y dentro del dmbito sicoldgico, tiene implicancias en variables
como el reconocimiento, la recordacion, las asociaciones y la
fidelidad, produciendo dichas variables que una marca comercial sea
la preferida por los tele o radio oyentes, es decir, la hacen distintiva; i)
Que se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la dilucién, ya
que los consumidores tendrdn dudas sobre el origen empresarial de los
servicios y productos promocionados en la pdgina web “rcmundo.cl”,

ya que se identifica plenamente con los dominios y marcas
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comerciales registradas por su mandante; j) Que con el objeto de
acreditar lo expuesto, acompand los siguientes documentos: 1. Copia
de sentencia dictada en conflicto sobre asignacion del dominio
“scotianhomes.cl”, 2. Copias de certificados de registro de sus marcas
comerciales emitidos por el INAPI a nombre de su mandante, 3. Copia
del sitio web “www.rcnmundo.com”, por el cual se tfransmiten las
emisiones de su mandante a fravés de la web, 4. Copia del sitio web
“www.canalrcnmsn.cl”, sitio oficial del canal de television de su
mandante, 5. Copia del sitio web “www.rcnradio.com”, sitio oficial de
las radioemisoras de su mandante, 6. Copia de la busqueda de la
denominacion “rcnmundo” en el buscador Google, 7. Diversos articulos
obtenidos del sitio web “wikipedia.org” acerca de la historia y
contenido de RCN Television y RCN Radio, 8. Listado con todas las
solicitudes y marcas de propiedad de su mandante a nivel mundial.

6.- Por resolucion de fecha 19 de Agosto de 2010 se tuvo por
presentada la demanda por parte de RCN Television S.A y por
acompanados los documentos con citacion. Se tuvo por no
presentada la demanda por la parte de Anuar Giovanni Ferrera Rivas, y
se le dio traslado por el plazo de 5 dias hdbiles para contestar.

7.- La parte de don Anuar Giovanni Ferrera Rivas no hizo valer sus
pretensiones, como tampoco hizo valer sus derechos en las posteriores
diligencias ante este Tribunal Arbitral. Tompoco la parte de RCN
Television S.A presentd o acompand nuevos antecedentes al proceso.
8.- Que habiéndose agotado la etapa de discusidon del proceso, y
establecido conforme al procedimiento acordado, que las partes
conjuntamente con las presentaciones de la etapa de discusion,
deberdn acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios
probatorios que respalden sus pretensiones, y atendido el tempo
transcurrido, este Tribunal resolvid omitir recibir la causa a pruebaq, y por

resolucion de fecha 7 de Diciembre de 2010, citd a las partes a oir
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sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

?9- Que, son hechos no confrovertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a)  Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido
en gestion alguna, ni menos ha acompanado en estos autos prueba de
ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompanada
por la parte de RCN Television S.A;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante, como es este caso.
Precisamente, la excepcidén al principio se ampara entre otros, en la
validacion o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las
partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo
cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
ambas lo hacen enconfrdndose en semejantes condiciones. No
obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el momento que solo la
parte de RCN Television S.A. ha demostrado tener una legitima y vdalida
pretension;

c) Que, también es un hecho que la denominacion “RCN MUNDO”
bajo sus distintas formas de proteccion juridica, o en sus distintas formas
de transmisidon y publicidad al publico, Iéase marca comercial, nombre
de dominio bagjo el cclIlLD.cl, nombre publicitario o similar, es de
propiedad y uso del segundo solicitante, quién asi lo ha acreditado
sobradamente en autos;

10.- Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo
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solicitfante sobre la denominacion “RCN MUNDO”, cabe entonces
preguntarse si la sola letra “N” de ésta, hace que se diferencie
substancialmente del nombre de dominio en disputa, en términos de
desvirtuar la validez de la pretension del segundo solicitante;

11- Que a juicio de este drbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la
simple eliminacién a la expresion “RCN MUNDO”, de la letra *N”, no
otorga a la expresion “RCMUNDO" una diferenciacion relevante,
respecto de |la anterior;

12- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia y similitud entre las expresiones “RCN MUNDO” vy
“RCMUNDO". En efecto, dentro de las bases del orden publico
econdmico se consideran aqguellos principios y normas tendientes a
impedir que tanta usuarios como consumidores, sean inducidos a error
0 engano respecto al origen o procedencia de los servicios y productos
que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando asi
una sanay leal competencia;

13- Es por ello que frente a esta situacion, este Arbitro se hizo la
pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho
de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de
dominio, no obstante ser el segundo solicitante fitular de la marca
comercial "RCN MUNDOQO". Para una adecuada respuesta, era muy
relevante que el primer solicitante acreditara ademdads su mejor derecho
por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran
la buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la
confraria, lo que de hecho no ocurrié. Ello, queda confirmado por las
propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio
“.cl” no deben afectar derechos de terceros;

14.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un

signo distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
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efectivamente ha acreditado el legitimo uso de wun signo
substancialmente similar, y el sustento de su proteccion a tfravés de
privilegios industriales (marcas comerciales), nombre comercial vy
nombres de dominio, por un asunto de certeza juridica, lo cual es
también coincidente con lo expuesto en nuestra legislacion y los
tratados internacionales sobre la materia;

15- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido
otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad
de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base
de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar su pretension,
credndose la conviccion absoluta de que a este Ultimo corresponde el
mejor derecho sobre el nombre de dominio “rcmundo.cl”;

16.- Que no obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla
en su Art. 7° que "Por el hecho de solicitar la inscripcidn de un nombre
de dominio bagjo 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 reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
gue su inscripcidon no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la éfica
mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los arficulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento

Civil, particulaormente en cuanto debe resolver en el sentido que la
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prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por |las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 y
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “rcmundo.cl” a la parte de RCN
TELEVISION S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer
solicitante, Anuar Giovanni Ferrera Rivas;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso;

3.- Notifiguese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificacidon a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4- Conforme lo dispone el articulo 640 del Codigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacidén de la misma los

testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Hans Weber Orellana
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 15.373.659-6




