Arbitraje por la asignacion de nombre de dominio “redcarolina.cl”

Rol 15135

En Santiago a 31 de julio de 2012, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio N° OF15135 de fecha 18 de octubre 2011, el
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificd al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
‘redcarolina.cl”

2. Las partes en dicho conflicto eran MARYLU NICOLE CACERES
FORTTES y RADIO CAROLINA S.A.

3. Que con fecha 25 de octubre de 2011 se acepto la designacién y se
cito a comparendo para el dia 07 de noviembre de 2011;

4. Que al dia de la citacion, esto es 07 de noviembre de 2011, solo
asistio el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las
bases de procedimiento, dejandose constancia de la consignacion.

5. Que con fecha 28 de noviembre de 2011 la parte RADIO
CAROLINA S.A acompaia demanda.

6. Que con fecha 01 de diciembre de 2011 se dio traslado.

7. Que con fecha 21 de marzo de 2012 se cito a oir sentencia, no



habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que el segundo solicitante expone lo siguiente:

DIEGO ACUNA DOMINGUEZ, abogado, con domicilio en calle Europa
numero 2035, comuna de Providencia, Santiago, por Beuchat, Barros
& Pfenniger, representantes con poder de la sociedad RADIO
CAROLINA S.A., en arbitraje por la inscripcion del nombre de dominio
redcarolina.cl, a US. Arbitral respetuosamente digo:

Vengo en acreditar y alegar, el mejor derecho de mi mandante que le

asiste para inscribir ante NIC Chile el nombre de dominio redcarolina.cl
para uso en Internet.

Mi representado en estos autos cuenta con marcas registradas a su
nombre ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y
dominios web registrados ante Nic Chile, los que forman parte de su
patrimonio y en los cuales invierte constantemente parte importante de
sus utilidades a fin mantenerlos vigentes. Dentro de estas numerosas
marcas y dominios web podemos sefalar los siguientes:

1) Registro N° 718.465, para la marca CAROLINA FRECUENCIA
MODULADA (denominativa)

2) Registro N° 733.266, para la marca CAROLINA (mixta)

3) Registro N° 778.183, para la marca CAROLINA (mixta)



4) Registro N° 889.415, para la marca CAROLINA
(denominativa)
5) Registro N° 885.166, para la marca CAROLINA
(denominativa)
6) Registro N° 907.357, para la marca CAROLINA
(denominativa)
7) Registro N° 885.167, para la marca CAROLINA
(denominativa)
8) Registro N° 908.699, para la marca RADIO
(denominativa)
9) Registro N° 897.836, para la marca RADIO
(denominativa)
10) Registro N° 908.698, para la marca FIESTAS
(denominativa)
11) Registro N° 897.837, para la marca FIESTAS
(denominativa)
12) Registro N° 908.697, para la marca CHICA
(denominativa)
13) Registro N° 897.838, para la marca CHICA

(denominativa)
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14) Nombre de dominio WWW.CAROLINA.CL

15) Nombre de dominio WWW.RADIOCAROLINA.CL

16) Nombre de dominio WWW.CAROLINARECORDS.CL

17) Nombre de dominio WWW.CAROLINAFM.CL

Podemos afirmar de manera categorica que estas expresiones ha sido

adoptadas por mi representado en estos autos para identificar y

asociar la prestacion de estos servicios con la fiqgura de mi mandante

por parte del publico consumidor, a lo que debemos agregar que

dichos signos forman parte de su patrimonio encontrandose protegidas
tanto por nuestra Constitucion Politica de la Republica (a través del
articulo 19 N° 25) como por diversas otras normas pertinentes.

Con estas explicaciones previas ya tenemos una linea argumental que
acredita el mejor derecho de mi mandante.

La causa a pedir en juicios de esta naturaleza esta representada por la
acreditacion del mejor derecho de las partes en un conflicto para que
el nombre de dominio en disputa le sea asignado. A la luz de lo
expresado, veamos los motivos por los cuales la solicitud del primer

solicitante es contraria a dichas normas y principios.



a) Normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de proteccion al

consumidor.

La primera solicitud de registro para el nombre de dominio
REDCAROLINA.CL infringe claramente las normas vigentes sobre
abusos de publicidad sefialadas por el Codigo de Etica Publicitaria,
pues a pesar de no ser una norma imperativa por encontrarse
contenida en un cuerpo normativo emanado de una Corporacion de
Derecho Privado sin fines de lucro, ella sefala criterios plasmados en
normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a mi
representada en estos autos.

Ahora bien, en lo tocante a la Ley N° 19.496 de Proteccion al
Consumidor, el articulo 1° define bajo el N° 4 a la publicidad como ‘la

comunicacion que el proveedor dirige al publico por cualquier medio

idoneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un

bien o servicio...”. Esta lectura nos sirve para darnos cuenta que esta

Ley se encuentra en plena armonia con la norma antes citada del
Cédigo de Etica publicitaria. Sin embargo, la esfera de estas normas
es precisamente PROTEGER AL CONSUMIDOR, y de alli el origen
del nombre dado por el legislador. Por ello, es que si nos estamos a

dicha finalidad teleoldgica, es preciso citar las normas sancionadoras



contenidas en el titulo Ill, articulos 28 y siguientes del citado cuerpo

legal. De estas normas, es dable destacar el articulo 28 A

La finalidad es proteger al consumidor de la_confusién que supondria

la existencia de un nhombre de dominio similar. Por ello, es necesario

proceder a una comparacion grafica y fonética de las expresiones en

conflicto:

Nombre de dominio

solicitado por la contraria
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representado
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CAROLINARECORDS.CL
CAROLINAFM.CL

CAROLINA FRECUENCIA
MODULADA
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CHICA CAROLINA
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Del cotejo anterior puede apreciarse que el nombre de dominio
solicitado es PELIGROSAMENTE SIMILAR A LAS EXPRESIONES
PREVIAMENTE REGISTRADAS POR MI MANDANTE ANTE LOS
ORGANISMOS PERTINENTES, lo que presumiblemente sera motivo
de confusion en el publico consumidor.

En efecto, al analizar comparativamente las expresiones, podemos
apreciar que todas ellas comparten integramente la denominacion
“‘CAROLINA”, la cual corresponde a aquella parte verdaderamente
distintiva y relevante, ya que el complemento “RED” incorporado en el
nombre de dominio de autos resulta ser facilmente confundible por
parte del publico consumidor con los complementos que identifican los
servicios de mi mandante en el mercado (a saber, RADIO, RECORDS,
FM, FRECUENCIA MODULADA, entro otros) y con servicios de
transmision de datos o informacion por internet.

En definitiva, podemos sostener que el nombre de dominio
REDCAROLINA.CL puede prestarse facilmente para inducir a error o
engafo al publico consumidor respecto del verdadero origen de los
productos o servicios que pretendan ser ofrecidos por la contraria en

su sitio web, por su asociacién légica con mi mandante RADIO




CAROLINA S.A., quien cuenta con fama y notoriedad en nuestro pais
gracias a su trayectoria en el mercado de las telecomunicaciones por
diferentes vias, sean estos hablados, radiados o transmitidos por
internet.

En resumen, podemos sefialar que la solicitud de dominio
REDCAROLINA.CL CARECE DE LA DEBIDA FISONOMIA E
IDENTIDAD que permita diferenciarlo en el mercado nacional de las
marcas y nombre de dominio previamente registrados por mi
mandante tanto en el INAPI como en NIC CHILE. Asi las cosas, las
normas citadas nos sirven para acreditar que la concesién del dominio
al primer solicitante contraria las normas citadas, debiendo en
consecuencia atribuirse un mejor derecho en la persona de mi
mandante, decretandose la concesion del dominio al mismo, PUES DE
LO CONTRARIO SE VERIAN AFECTADAS CADA UNA DE LAS
NORMAS ANTES SENALADAS.

b) Principios de competencia leal y de ética mercantil.

c) Derechos validamente adquiridos.

d)  Jurisprudencia.

En oportunidades anteriores, terceros ya han intentado registrar

nombres de dominio similares a las marcas comerciales o dominios



web pertenecientes al GRUPO COPESA y que se identifican don
dicha entidad, entre los que podemos mencionar:

1.- Conflicto por la asignacién del nombre de dominio TV3.CL entre
Quinteros y Compaiiia Limitada y el Consorcio Periodistico de Chile
S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 18 de Marzo de 2011 por
el Sr. Arbitro Guillermo Carey resolvié asignar el nombre de dominio al
Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA. Paso a citar algunos

de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente

aplicables al conflicto de autos:

‘1.4 Que, en materia de disputas de asignacion de nombres de
dominio .CL, rige de manera general el principio ‘fist come, first
served”.

11.5 Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a
la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio
idénticos, hace necesario considerar, en la asignacion de un nombre
de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de

dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

11.8 Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aun siendo el principio

“first come first served” el principio dominante en materia de



asignacion del nombres de dominio, no es un principio absoluto en la
asignacion de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente
frente a las consideraciones contenidas en el articulo 14 de la

Reglamentacion.

11.10 Que conforme la prueba rendida, el Sequndo Solicitante acredito
en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre
conteniendo la expresion “3TV” son famosas y notorias.
Consecuentemente, la asignacion del nhombre de dominio al Primer
Solicitante afectaria aquellos derechos validamente adquiridos por el
Segundo Solicitante, toda vez que el nombre de dominio en disputa es
graficamente muy similar a la expresion “3TV” y sdlo se diferencian por
una inversion en la estructura de la expresion, por cuanto en el
nombre de dominio en disputa el numero “3” se encuentra después de
la expresion “TV”, no siendo este cambio suficiente para darle la
debida diferenciacion al nombre de dominio en disputa respecto de la
expresion registrada por el Segundo Solicitante.

Consecuentemente, la similitud existente entre el dominio “tv3.cl” y las
marcas comerciales de las que es titular el Segundo Solicitante,

produciria una confusion en el publico consumidor en cuanto a la



titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podria implicar que el
consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o
buscado. De este modo, se afectaria el activo intangible del Sequndo
Solicitante.

1.112 En consecuencia, en atencion a lo expresado en los
considerandos anteriores, este tribunal ha estimado que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho en la asignacion del nombre de
dominio, dado que la asignacion del nombre de dominio en disputa al
Primer Solicitante vulneraria los derechos validamente adquiridos por
parte del Segundo Solicitante respecto de las marcas de su titularidad.
lll. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el
nombre de dominio en disputa ‘tv3.cl” al Solicitante en autos
Consorcio Periodistico de Chile S.A...".

2.- Conflicto por la asignacion del nombre de dominio LATERSERA.CL
entre INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA y el Consorcio
Periodistico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 24 de
Junio de 2010 por el Sr. Arbitro Guillermo Carey resolvié asignar el

nombre de dominio al Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.



3.- Conflicto por Ila asignacion del nombre de dominio
CASASDECO.CL entre don PATRICIO ALEJANDRO VELASQUEZ
SUAREZ y el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo
emitido con fecha 27 de Septiembre de 2010 por el Arbitro Sr. Oscar
Torres Zagal resolvidé asignar el nombre de dominio al Consorcio
Periodistico de Chile S.A. COPESA.

4.- Conflicto por la asignacion del nombre de dominio
LOSAVISOSCLASIFICADOS.CL entre don EDUARDO ANDRES
TELLO ARAVENA y el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA,
cuyo fallo emitido con fecha 25 de Julio de 2007 por el Arbitro Sr.
Felipe Barros Tocornal resolvio asignar el nombre de dominio al
Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en
el procedimiento de arbitraje, RUEGO A US ARBITRAL.: Tener por
presentados estos argumentos y pruebas y, en definitiva, asignar el
nombre de dominio REDCAROLINA.CL a RADIO CAROLINA S.A. ala
cual represento, por tener mejor derecho para ello.

9. Que en fundamento de su prestension se acompanaron los

siguientes antecedentes:



1) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 718.465, para la

marca CAROLINA FRECUENCIA MODULADA (denominativa), que
distingue servicios de radioemisoras, en la clase 38 de servicios del
Clasificador Internacional de Niza, registrada con fecha 25 de Febrero
de 2005.

2) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 733.266, para la

marca CAROLINA (mixta), que distingue servicios de radioemisora en
la clase 38 de servicios del Clasificador Internacional de Niza,
registrada con fecha 12 de Septiembre de 2005.

3) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 778.183, para la

marca CAROLINA (mixta), que distingue servicios de radioemisoras en
la clase 38 de servicios del Clasificador Internacional de Niza,
registrada con fecha 23 de Enero de 2007.

4) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 889.415, para la

marca CAROLINA RECORDS (denominativa), que distingue servicios

de edicion, filmacién, grabacion, direccion, produccién, difusion,



trabajo en red relacionado con lo anterior y alquiler de programas de
television y radio, de entretenimiento interactivo, de peliculas y
grabaciones sonoras y de video, de discos compactos y cd-rooms, en
la clase 41 de servicios del Clasificador Internacional de Niza,
registrada con fecha 06 de Julio de 2010.

5) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 885.166, para la

marca CAROLINA RECORDS (denominativa), que discos compactos,
cassettes, reproductos musical, dvd, en la clase 09 de productos del
Clasificador Internacional de Niza, registrada con fecha 28 de Mayo de
2010.

6) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 907.357, para la

marca CAROLINA RECORDS (denominativa), que distingue
publicaciones periddicas y no periddicas, en la clase 16 de productos
del Clasificador Internacional de Niza, registrada con fecha 11 de
Enero de 2011.

7) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 885.167, para la

marca CAROLINA RECORDS (denominativa), que distingue



transmision de programas, radioemisora, servicios de
telecomunicaciones, por cualquier via, programas hablados, radiados
y televisados, en la clase 38 de servicios del Clasificador Internacional
de Niza, registrada con fecha 28 de Mayo de 2010.

8) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 908.699, para la

marca RADIO CAROLINA (denominativa), que  distingue
telecomunicaciones y difusion de programas de radio, en la clase 38
de servicios del Clasificador Internacional de Niza, registrada con
fecha 26 de Enero de 2011.

9) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 897.836, para la

marca RADIO CAROLINA (denominativa), que distingue organizacion
de eventos deportivos, culturales, artisticos, musicales, de recreacion
y fiestas, organizacion de exposiciones, ferias, seminarios Yy
conferencias, en la clase 41 de servicios del Clasificador Internacional
de Niza, registrada con fecha 23 de Septiembre de 2010.

10) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 908.698, para la

marca FIESTAS CAROLINA (denominativa), que distingue



telecomunicaciones y difusion de programas de radio, en la clase 38
de servicios del Clasificador Internacional de Niza, registrada con
fecha 26 de Enero de 2011.

11) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 897.837, para la

marca FIESTAS CAROLINA (denominativa), que distingue
organizacion de eventos deportivos, culturales, artisticos, musicales,
de recreacion y fiestas, organizacidn de exposiciones, ferias,
seminarios y conferencias, en la clase 41 de servicios del Clasificador
Internacional de Niza, registrada con fecha 23 de Septiembre de 2010.
12) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 908.697, para la

marca CHICA CAROLINA (denominativa), que distingue servicios de
telecomunicaciones y difusiéon de programas de radio, en la clase 38
de servicios del Clasificador Internacional de Niza, registrada con
fecha 26 de Enero de 2011.

13) Impresiones de la Base de Datos del Inapi obtenidos de su pagina

web www.inapi.cl correspondientes al Registro N° 897.838, para la

marca CHICA CAROLINA (denominativa), que distingue servicios de

organizacion de eventos deportivos, culturales, artisticos, musicales,



de recreacion y fiestas, organizacidn de exposiciones, ferias,
seminarios y conferencias, en la clase 41 de servicios del Clasificador
Internacional de Niza, registrada con fecha 23 de Septiembre de 2010.
14) Impresiones de la Base de Datos de Nic Chile obtenidos de su
pagina web www.nic.cl correspondientes al Nombre de dominio

WWW.CAROLINA.CL, registrado ante Nic Chile desde el 13 de

Diciembre del afio 1996 a la fecha.
15) Impresiones de la Base de Datos de Nic Chile obtenidos de su
pagina web www.nic.cl correspondientes al Nombre de dominio

WWW.RADIOCAROLINA.CL, registrado ante Nic Chile desde el 03 de

Mayo del afio 2001 a la fecha.
16) Impresiones de la Base de Datos de Nic Chile obtenidos de su
pagina web www.nic.cl correspondientes al Nombre de dominio

WWW.CAROLINARECORDS.CL, registrado ante Nic Chile desde el

03 de Mayo del afio 2001 a la fecha.
17) Impresiones de la Base de Datos de Nic Chile obtenidos de su
pagina web www.nic.cl correspondientes al Nombre de dominio

WWW.CAROLINAFM.CL, registrado ante Nic Chile desde el 02 de

Octubre del ano 2002 a la fecha.



18) Impresiones de la pagina web corporativa del GRUPO COPESA

www.copesa.cl, en la cual se aprecia los numerosos medios de

comunicacion que conforman este reputado holding de empresas
telecomunicacionales de nuestro pais.

19) Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignacién del nombre
de dominio TV3.CL entre QUINTEROS Y COMPANIA LIMITADA y
CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, dictado con
fecha 18 de Marzo de 2011 por el Arbitro Sr. Guillermo Carey.

20) Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignacion del nombre
de dominio LATERSERA.CL entre INFORMATICA Y PUBLICIDAD
LIMITADA vy el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, dictado
con fecha 24 de Junio de 2010 por el Sr. Arbitro Guillermo Carey.

21) Impresiones obtenidas de la pagina web de la Enciclopedia Virtual

Wikipedia en su version en espafiol www.es.wikipedia.org

correspondientes al articulo del CONSORCIO PERIODISTICO DE
CHILE S.A. COPESA.

10. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningun
antecedente a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la

segunda si lo hace.



CONSIDERANDO:

11. Que la primera solicitante no acompafo antecedente alguno que el
segundo solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da
argumentos juridicos.

12. Visto lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:
RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “redcarolina.cl” a la parte Radio
Carolina S.A.

Notifiquese la resolucion por correo electrénico a las partes y a NIC
Chile.

Resolvid el Juez Arbitro Pablo Canovas Silva.

Firman como testigos, Monica Guzman Dodis y Carolina Arellano.

Juez Arbitro.



