Fallo por dominio “redback.cl”

Representando a Redbac Producciones (JAVIER GONZALO
MONCADA VALDES)

_V_
REDBANC S.A.
Juez Arbitro
Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 9 de Febrero de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF11.331, de 23 de Septiembre2@9, el
cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fueficaio de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscign del nombre de

dominio “redback.cl;”

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, sgue

partes en dicho conflictorepresentando a Redbac Producciones
JAVIER GONZALO MONCADA VALDES , RUT 13.904.192-5, cuya
profesion desconozco, domiciliado en Avenida Maé686, Macul,

Santiago, quien tiene la calidad de primer salitgé del nombre de
dominio “redback.cl”, el cual pidi6 a su favor éaddL2 de junio de 2009, a
las 20:59:12, horas GMT., REDBANC S.A. persona juridica del rubro
de su denominacion, RUT N° 96.521.680-4, repredanpmr el abogado
ANTONIO VARAS BRAUN, domiciliada, para estos efesten El Golf

40, Piso 13, Las Condes, Santiago, quien tienec#éidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio “redback.el cual pidi6 a su

favor el dia 06 de Julio de 2009, a las 15:57b%as GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 24 de Septiembre 08 20
cual rola a fojas 8, de autos, el suscrito acelptargo y juré desempeniarlo

fielmente y en el menor tiempo posible, fijandooasguido una audiencia



para convenir las reglas de procedimiento paraiael08 de Octubre de
2009, a las 10,00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacidn referidas preceeimente
fueron notificadas por carta certificada a las ggrsegun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado glenra fojas 9 de autos y

a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 05 de Octubre de 2009, a las 10,0@shduvo
lugar el comparendo decretado con asistencia deASGIONIO VARAS
BRAUN, Abogado, quien comparece en representaciéh segundo
solicitante, REDBANC S.A., en virtud de patrociialelegacion de poder
que el tribunal tuvo presente y por acompafiados dosumentos
respectivos y en rebeldia del primer solicitare/IER GONZALO
MONCADA VALDES, representante de Redbac ProducaonEl arbitro
procedid a comprobar que se habia hecho la caw@ndecretada para
el pago de los honorarios por el segundo soli@tadtimandola bastante y
ordenando agregar a los autos la fotocopia del cuvapte de depdsito
respectivo, que rola a fs 12, de autos. Acto segladte la ausencia del
primer solicitante, el arbitro procedio a fijasInormas de procedimiento
a las que se ceiiira la controversia, todo ellorsegasta del acta levantada

al efecto y que rola a fojas 10, de autos.

SEXTO: Que con fecha 5 de Octubre de 2009, se notifias partes el

comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que con fecha 19 de Octubre de 2009, por esanigorola a
foja 22, de autos, la parte del segundo solicita REDBANC S.A.,
presentd solicitud de asignacion del nombre deimioniredback.cl” en
disputa a su favor, basado en los siguientes foadts de hecho y de

derecho:



En el plano de los hechos sefala que la parte epresenta solicitd con
fecha 06 de Julio de 2009, el nombre de dominicanflicto, que lo
propio hizo JAVIER GONZALO MONDACA VALDES, repreatado a
Redbac Producciones y que, al no prosperar la giédiaealizada, hubo

de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En los fundamentos de su demanda sefala, en ptémamo, que se
funda el hecho que REDBANC S.A. constituye una fsemqg reconocida
empresa nacional con mas de 20 afos de experieatial mercado de
transferencia electronica de datos, contando comda extensa red de
Cajeros Automaticos a lo largo de todo el paism&idn es proveer a los
bancos e instituciones participes redes electdninterconectadas y
servicios asociados a ellas, proporcionando mejorestandares de
eficiencia, servicio, seguridad, tecnologia, cdrifidad e innovacion, y
facilitando la interaccion entre los bancos y slisntes. Que, en la
actualidad practicamente todos los bancos privgdelsBanco Estado de
Chile, estan asociados a su Red de Cajeros Autmsati a su Red
Bancaria Interconectada, a su Red de de ServBaogarios, a su Red

Bancaria de Servicios y a su Servicio de Transfgaede Informacion.

Para proteger sus intangibles REDBANC S.A., sotitifegs creadores,
duenos y usuarios de la marca “REDBANC”, bajadal opera a nivel
nacional, gozando ésta de notable prestigio y quadguirido desde su
creacion hasta ahora, fama y notoriedad. DestaedRIDBANC S.A., es

titular de los siguientes registros de marcas coades en Chile:

1.- Registro N° 817.900 “REDBANC2, denominativaases 35 y 36, que
es la renovacion del Registro N° 324.126, de fdéhde octubre de 1987;

2.- Registro N° 848.988, “"REDBANC”, mixta, clase, I'&novacion del
Registro N° 238.470 de 14 de marzo de 1988;



3.- Registro N° 851.356,"REDBANC”, mixta, clase Irénovacion del
Registro N° 331.487, de 13 de junio de 1988;

4.- Registro N° 550.905 “REDBANC DINERO ELECTRONIGOfrase
de propaganda, clases 35 y 36, renovacion del Re@46.717, de 30 de
Agosto de 1989 y en actual renovacion medianieitwm N° 879.304.

5.- Registro N° 563.119 “REDBANC”, mixta, clases 3b y 38, de fecha
3 de marzo de 2000.

6.- Registro N° 670.800 “REDBANC”, denominativaas# 38, de fecha 12
de agosto de 2003.

Sefnala que todos los registros de marcas antenmemndicados, fueron
solicitados y concedidos antes del 12 de junio @@92fecha se solicitud
del dominio en conflicto por el primer peticionarigavier Gonzalo

Moncada Valdés.

Agrega que REDBANC S.A., es titular asimismo dedligsiientes nombres
de dominio:

1.-“redbanc.cl” de fecha 21 de junio de 1997;

2.- “redbancfacil.cl” de fecha 21 de marzo de 2001,
3.- “redbancinalambrico.cl” de fecha 21 de marz@0@1,;
4.- “redbancvirtual.cl” de fecha 26 de julio de 200

5.- “redbank.cl” de fecha 6 de abril de 2009;

6.- “redbanco.cl” de fecha 3 de enero de 2008.

Todos estos nombres de dominio fueron solicitadostangados con
anterioridad a la fecha de solicitud del nombreai®inio “redback.cl”, en

litigio, por parte de primer solicitante Sr. Moneadaldés.



En cuanto al derecho aplicable invoca los adidO inciso 1 y 14 del
Reglamento de NIC Chile y este ultimo en el sentjde establece, entre
otras cosas, “que sera responsabilidad exclusivaada solicitante el que
su suscripcion cumpla con las normas legales \egesn el territorio de la

Republica y que no vulnere derechos de terceros”.

Agrega que los articulos 20 y 22, del Reglameatoel Titulo “De las
Revocaciones de Dominio”, establecen los verdadprogipios a que
debe atenerse quien de mala fe ha obtenido lapogar de un nombre de
dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguirla materia.
Asi, el articulo 22, sefiala como causal de revéoade un nombre de
dominio, entre otras, que el nombre de dominio sea idéntico o
engafilosamente similar a una marca de producto sedécio sobre la que
tiene derechos el reclamante, o a un nombre paual el reclamante es

conocido”.

Deja en claro el hecho que el nombre de dominiisdo por el primer
peticionario “ redback.cl” contiene como elemensiidtivo aquel que esta

presente en los signos de su mandante, a sabddBREC.CL".

Insiste en su representada ha hecho de “REDBNA@ marca de
prestigio en el area de las transferencias eldcagmle datos, que cuenta
con la mas extensa Red de Cajeros Automaticosdendiopais, que presta
a los bancos redes electrénicas interconectadasrwcies asociados a
ellas, de manera que cualquier consumidor que fseném al nombre de
dominio “redback.cl”, sin duda lo relacionara y @aca inmediatamente
con REDBANC S.A., mas aun si se considera que sandante tiene
inscrito el casi idéntico nombre de dominio “redkhali, ademas de los

otros antes mencionados.



Indica también que en caso de que se asigne dbreode dominio en
disputa al primer solicitante, se producira unaaidn de las reconocidas
marcas de su cliente y evidentemente se inducir&rrar a los
consumidores, quienes incluso podran asociar laaréa su mandante con
una actividad desarrollada por un tercero, quecefee servicios que no
contaran con el prestigio de REDBANC S.A. Es esntide, debe
considerarse que es un hecho conocido y aceptag@xste una intima
relacion entre una marca comercial y un nombreaieirdo. Agrega que
sin duda el Sr. JAVIER GONZALO MONCADA VALDES, alamento
de presentar la solicitud del nombre de dominialeck.cl” estaba en
pleno conocimiento de la existencia de la emprds2BANC S.A. y de la
notoriedad de sus marcas “REDBANC".

Termina sosteniendo que, en base a los hechos,ddasimentos
acompafnados y el derecho invocado, tiene el nm#goecho para la
asignacion del dominio en conflicto y que en virtded Anexo 1 relativo al
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamerpara el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominig € pide, en
consecuencia, que dominio “redback.cl,” le ssigredo en el laudo

correspondiente.

OCTAVO: Por resolucion de fecha 19 de Octubre Septiembr20@8,

notificada a las partes por correo electronico femia posterior, se tuvo
por presentada la demanda de REDBANC S.A., seraonfaslado a la
parte contraria por tres dias y se tuvo por acdagas los documentos

con citaciéon de la contraria.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 07 de Enero de 201@c#=0 la
causa a prueba, fijando como hechos substancialeperyinentes
controvertidos los siguientes: “Derechos y/o irdede las partes en el
nombre “redback.cl” y “utilizacién efectiva que lpartes han hecho del



nombre “redback.cl”. Dicha resolucién se notificdaa partes por correo
electronico al dia siguiente de aquel en que 46.dic

DECIMO: Que por resolucion de fecha 22 de Enero de 201ficada a
las partes por correo electronico ese mismo didijsel plazo de cinco
dias para observaciones sobre la prueba rendidzbrne ®l proceso en

general, sin que ninguna de ellas hubiere heche tdiservaciones.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el segundo solicitante sostiene y acredita losn
documentos acompanados a los autos, que no fubjetados, que es una
empresa conocida nacional dedicada al rubro de tri@ssferencias
electronicas de datos, Red de Cajeros Automatigespresta a los bancos
servicios de redes interconectadas y otros sesviaisociados, con
experiencia de mas de 20 afnos en el mercado, goetegido sus activos
intangibles con registros de una familia de mamaerciales y con
inscripcion de nombres de dominio que contienen ebgresion
“REDBANC".

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciadoiddrlisi
estos derechos marcarios del segundo solicitasgeydmbres de dominio
registrados a su favor constituyen por si mismomajor derecho al
nombrede dominio “redback.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombre®uohned se
aplica por regla general el principio “FIRST COMHERST SERVED?”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dichaimim tiene su excepcidn
en la acreditacion de un mejor derecho por la @adaien le corresponde
la probanza en contra del mismo. El valor absalia este principio tiene
lugar en aquellas oportunidades en las cuales mange las partes rinde

probanzas de mejor derecho; o rendidas estastaesduivalentes en su



valoracion, de modo tal que el Unico modo rompehaiigualdad de
derechos, es con la aplicacién no de una regladkio objetivo, sino del
principio “FIRST COME, FIRST SERVED". En el casab litela parte
de REDBANC S.A. present0 prueba completa y deryatspecto de su
mejor derecho, como segundo solicitante, del nondwedominio en
cuestion, con registros de marcas y nombre de rdonmnscritos y
vigentes.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneml para
este sentenciador no solo la eventual aplicacidnpdecipio FIRST
COME FIRST SERVED, sino que el primer solicitantdiere acreditado
su mejor derecho mediante prueba completa y coentaclo que en el
hecho no ocurrié, porque no comparecio en elguacbitral, no acompafo
documentos probatorios, no contest6 la demandaedeindo solicitante ni
objeto los documentos probatorios presentadosypoorstraparte.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de domini
“redback.cl” por parte del primer solicitante conste una amenaza a las
marcas comerciales del segundo solicitante, quelgoueerse afectadas
por la confusién, toda vez que al concebir ghprisolicitante nombre de
dominio “redback.cl” en funcion de la marca REDBAN{tie identifica la
marca registrada con la expresion REDBANC, puedeneerse que el
dominio ya indicado, forma parte de la marca “REDEX registrada por
REDBANC S.A. y, el hecho de incluir la expresionludida lleva al
consumidor a creer que existe union entre el dionaisi configurado vy la
marca ya indicada.

Y visto lo dispuesto por el Reglamento de Mediagt6Arbitraje de Nic
Chile,



RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “redback.cllaa
segunda solicitante, esto es, REDBANC S.A., pergardica dedicada al
rubro de su denominacién, domiciliada para estest@s en El Golf 40,
piso 13, Las Condes, Santiago, RUT N° 96.521.68Qaimbién

individualizada en la parte expositiva del presdalo.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicifzottdnaber

tenido motivos para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las parteday Becretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y tlestigos. Remitase el

expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazexdmntuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Matsgbel Navarro Puentes
R.U.T. 4.831.827-4 R.U.T. 7.189.578-5
Testigo Testigo



