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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
recargaonline.cl

Santiago, jueves once de marzo de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 9 de junio de 2009, don Claudio Alejandro Orellana Pozo, domiciliado
en calle 6 Oriente N° 1035, comuna de Talca, Talca, solicit6 la inscripcién del nombre de
dominio “recargaonline.cl”.

Posteriormente, con fecha 24 de junio de 2009, en representacion de
Administradora de Marcas RD. S. de R.L. de C.V., la sociedad Albagli Zaliasnik Limitada,
ambos domiciliados en Miraflores 130, piso 25, Santiago, solicité igualmente la inscripcién
del mismo nombre de dominio “recargaonline.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N® 11347 de 23 de septiembre de 2009 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre
de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del
procedimiento sefialada, ambos solicitantes sin que se produjera avenimiento entre las

partes, segl]n consta en autos.
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En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentaciéon para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 38 sdélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 57 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 58, se recibi6 la causa a prueba y se fijé6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se
reclama sobre el nombre de dominio “recargaonline.cl”.

A fojas 68, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 9 de junio de 2009, don Claudio Alejandro Orellana
Pozo, solicito la inscripcién del nombre de dominio “recargaonline.cl”. Que posteriormente,
con fecha 24 de junio de 2009, en representacion de Administradora de Marcas RD. S. de
R.L. de C.V., la sociedad Albagli Zaliasnik Limitada, solicité igualmente la inscripcién del
mismo nombre de dominio “recargaonline.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sélo el segundo solicitante, por o que no se produjo avenimiento entre las
partes, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N? inciso
cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion
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para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del segundo
solicitante, en la etapa de discusién, hizo valer sus derechos y defensas sefialando que es
una subsidiaria indirecta de la empresa mexicana América Mévil, SA de CV, quien seria el
proveedor lider de servicios de telecomunicaciones para celulares en México, y otorga
servicios en otros paises, como Guatemala, Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia,
Venezuela, Argentina, estados Unidos y Espafa. Agrega que seria controlada por el
magnate mexicano Carlos Slim, quien poseeria el dominio sobre la empresa Telmex y de
su filial América Mévil, que contarian con 52,2 millones de suscriptores en los paises
mencionados y que mantendria hoy una supremacia en la industria de la telefonia
inaldmbrica. Que serian un holding pionero en la incorporacion a la telefonia celular, de
otros servicios como telefonia fija e Internet inaldambrica. Que habria ampliado su
presencia geogréfica a través de la introduccién en diversos mercados, entre los cuales
estaria Chile, Argentina, Brasil y Peru, a través de su marca “Claro”, la que habria
cobrado gran fama y notoriedad a nivel latinoamericano.

Expresa ademas, que es titular de la marca comercial “Recarga Claro”, registro 773.286,
que distingue servicios de la clase 38, la cual formaria parte de una altamente
renombrada familia de productos o servicios relacionados, la cual deberia ser protegida
con mayor celo, ya que cualquier usuario de la red de Internet, podria caer preso de
errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la
informacion que se promueva, mediante el nombre de dominio en disputa.

Agrega ademas, respecto de los antecedentes de derecho, en primer lugar la relacién
estrecha existente entre las marcas comerciales y los nombres de dominio. Sefala que
estos Ultimos, fuera de su funcién técnica, tendrian un rol fundamental como
identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via Internet y
que por lo mismo los conflictos por asignacién de nombres de dominio deben ser
resueltos, entre otros, en atencién a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios
para el signo pedido como dominio. Agrega que seria titular de una familia de marcas
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comerciales y nombres de dominio, que comprenderian el elemento identificador “Claro”,
y que la expresién “Recarga Claro”, aludiria directamente a una campafna promocional por
sus servicios de telefonia celular, los cuales serian idénticos a aquellos pretendidos por el
primer solicitante. Sefiala que por lo expresado, deberia aplicarse la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN.
Ademas cita el criterio de la fama y notoriedad del signo pedido, y al respecto afirma que
la marca “Claro” y “Recarga Claro” como especie de su propiedad, estd amparada por el
art. 584 del Cédigo Civil, la Constitucién Politica y la ley 19.039.

También cita jurisprudencia sobre asignacion de nombres de dominio.

Luego se refiere a la inaplicabilidad en la especie, del principio doctrinal “first come, first
served”, el cual debe ser aplicado sélo cuando ninguna de las partes haya acreditado un
mejor derecho y que habria dejado de ser aplicado por la jurisprudencia arbitral.

Alega también, que el primer solicitante no habria participado en ninguna de las instancias
previas en este conflicto, en la audiencia de mediacién y en el primer comparendo arbitral
y que de proseguir dicha inactividad, esta debe ser considerada como falta de interés.
Afirma que la conducta del primer solicitante en cuanto a apropiarse de un identificador
dentro de la red, que es idéntica a una marca comercial ajena, debe catalogarse como
“contraria a la buena fe” y al efecto desarrolla un concepto de mala fe, cita al efecto el art.
1546 del Codigo Civil y el art. 14 del Reglamento de Nic Chile y cita también el principio
del “dano efectivo causado al oponente”. Agrega que dicho riesgo es conocido por la
doctrina como la “dilucién de marca o imagen comercial’, y a continuacion realiza un
andlisis psicologico de dicho concepto y cita la ley sobre competencia desleal.

También cita el criterio del “Mejor derecho”, “buena fe o justo motivo”; y que el signo
pedido en manos del primer solicitante, producira dudas en los usuarios de Internet sobre
el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la pagina Web
“recargaonline.cl”, ya que se identificaria plenamente con sus marcas comerciales y
dominios, lo que seria contrario al orden publico econémico, que debe imperar en el
comercio.

Por ultimo esgrime que le causaria un perjuicio irreparable el hecho de que exista en la
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red una pagina Web que tenga un nombre de dominio muy similar y con directa relacion a
sus marcas comerciales, la que seria identificada con los servicios que presta y que por lo
mismo le sea signado el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que el segundo solicitante durante el periodo de prueba acompafné a los
autos y sin objecion de contrario: 1) Copia de sentencia dictada en juicio arbitral por la
asignacién del nombre de dominio scotianhomes.cl; 2) Impresion de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial del registro de la marca inscrita a su nombre
“Recarga Claro”; 3) Copia de la pagina Web en disputa www.recargaonline.cl; 4) Copia de

la pagina Web www.clarochile.cl.

CUARTO: Que segun consta a fs. 67, se tuvieron por no presentados los documentos
acompanados por el primer solicitante a fs. 65, por haber sido presentados fuera de plazo.
QUINTO: Que segun consta en autos el primer solicitante de autos, es don Claudio
Alejandro Orellana Pozo, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio
“recargaonline.cl” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un
mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para probar su mejor derecho, so6lo acredité
que es titular de la marca comercial “Recarga Claro”, y que la marca “Claro” seria la
marca o nombre identificador que la identifica y por la cual es conocida en el mercado, y
no otra, de lo contrario habria registrado también a su nombre el nombre de dominio en
disputa “recargaonline”, por lo que sus derechos se encuentran debidamente
resguardados. Ademas, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre la
denominacion “recarga”, la cual ademas es un genérico, no le otorga un derecho
exclusivo y excluyente sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra
y menos impedir que terceros lo puedan solicitar.

SEPTIMO: Que la semejanza alegada entre dichos nombres, debe ser desechado, ya que
en esta materia no son aplicables las normas sobre propiedad industrial, por tener los
nombres de dominios principios y un estatuto juridico propio. Que tampoco son aplicables
en la especie, las disposiciones sobre revocacidon de nombres de dominio, por tratarse

este un juicio sobre asignacién de un nombre de dominio.
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OCTAVO: Que respecto del fallo acompanado sobre la asignacién del nombre de dominio
scotianhomes.cl, basta con sefalar que el principio legal que impera en nuestro derecho
es el efecto relativo de las sentencias.

NOVENO: Que el hecho que el segundo solicitante este en rebeldia, salvo excepciones,
cuyo no es el caso, en nuestro derecho no es argumento para sostener que existe un
desinterés de su parte respecto de su solicitud o renuncia a algun derecho, por lo que
dicha alegacién sera rechazada.

DECIMO: Que cualquier otro conflicto alegado relativo al uso indebido de marcas
comerciales, competencia desleal u otro, no es de competencia de este Juez arbitro y
debe ser alegado ante quien corresponda.

DECIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante, mala fe en el primer solicitante y el s6lo hecho de pedir un nombre de dominio
genérico similar a una marca comercial, no constituye fundamento alguno para
configurarla.

DECIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “recargaonline.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el
segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no
acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el
actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes del
Cadigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:
l.- Que se asigna el nombre de dominio “recargaonline.cl” al primer solicitante don Claudio

Alejandro Orellana Pozo.
Il.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante Administradora de Marcas RD. S.
de R.L. de C.V.
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[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile, por correo
electrénico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 53 - 2009.



