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

Santiago, cuatro de abril de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF08310 de fecha 05 de Noviembre de 2007 el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidon del nombre de
dominio “redpoint.cl”; entre Mundial Comercial Ltda. y Red Point
Internacional Trading (Shanghai) Co. Ltd.;

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 de dominio .cl”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla Ias normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion 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 09 de
Noviembre de 2007, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador,
jurd desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 27 de
Noviembre de 2007 a las 11:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se nofificd 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 llevé a cabo
el dia 27 de noviembre de 2007, sdlo con la asistencia de la parte de
Red Point Internacional Trading Co. Ltd., como segundo solicitante que
fue representada por la abogado Carla Pacheco Morales, y en

rebeldia del primer solicitante Mundial Comercial Ltda;
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5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Red
Point Internacional Trading Co. Ltd., hizo valer ante este Tribunal Arbitral
sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
redpoint.cl, fundado esencialmente en la importancia e identificacion
que tiene sobre la denominacidén “Red Point", para lo cual sostuvo vy
demostrd lo siguiente: a) Que, Red Point Internacional Trading Co. Ltd.
es una empresa creada en Shangai, China, el ano 1998, la cual ha
operado ininterrumpidamente, desde esa fecha, como importadora y
exportadora de bienes, identificdndose a nivel internacional
simplemente como Red Point. En el ano 2000, esta empresa fue
traspasada a Odis Chile como filial suya y posteriormente quedd en
manos de la compania Locksmith S.A. Finalmente, a partir del mes de
Enero del ano 2006, Redpoint estd en manos de Inversiones Locksmith e
Indura, ambas empresas chilenas. b) Que, el propdsito de los nombres
de dominio es la identificacion adecuada de su fitular y por ende, de
los bienes y/o servicios que se tfransan en el mercado “virtual” de la red
Internet. Que, por su parte, el objetivo final de un nombre o razén social
es la distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y/o
servicios que se transan en el mercado “real”. c) Que, el nombre
dominio es una “direcciéon electronica” o “*denominacion” por medio
de la cual un usuario de internet es conocido y se identifica dentro de
ella, de forma tal que quien adqguiera un nombre de dominio
determinado  corresponda  efectivamente a dicha entidad,
organizacion o empresa; d) Que, debido al radical aumento de
usuarios de Internet han surgido conflictos, para cuya solucion en el
derecho comparado y en nuestro pais se ha efectuado una inmediata
y logica relacidon entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales, los que comparten un sinnUmero de aspectos,
caracteristicas y propositos. Tanto la doctrina extranjera como nacional

han considerado esta estrecha relacion, y por ende han considerado
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que la resolucion de los conflictos por asignacion de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otras consideraciones, atendiendo a la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio;
e) Que, cabe tener presente la Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “"UDRP"”) que reconoce como aspecto fundamental
para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion, criterio recogido por los articulos
20, 21,y 22 del Reglamento de NIC Chile; f) Que Red Point Internacional
Trading Co. Ltd., con el objeto de proteger su nombre y giro en Chile,
segun consta de las pruebas aportadas en autos, presentd cuatro
solicitfudes de marcas comerciales para la denominacion Red Point, a
saber: “RED POINT" Solicitud N° 791.734 para distinguir “servicios de
infermediacion, importacion, exportacion y representacion de toda
clase de productos, constitucion, administracion, organizacion vy
asesoria de negocios comerciales, industriales y de transporte; servicios
de publicidad y promocion de toda clase de productos” de la clase 35;
“RED POINT"” Solicitud N° 791.736, para distinguir “metales comunes y sus
aleaciones; materiales de construccion metdlicos; construcciones
transportables metdlicas; materiales metdlicos para vias férreas; cables
e hilos metdlicos no eléctricos; cerrgjeria y ferreteria metdlica; tubos
metdlicos; cajas de caudales; productos metdlicos no comprendidos
en otras clases; minerales” de la clase 6; “RED POINT” Solicitud N°
791.737, para distinguir “servicios de construccion; servicios de
reparacion; servicios de instalacion de toda clase de productos” de la
clase 37; y “RED POINT"” Solicitud N° 791.735, para distinguir “aparatos e
insfrumentos  cientificos, nduticos, geodésicos, fotogrdaficos,
cinematogrdaficos, opticos, de pesar, de medida, de senalizaciéon, de
control (inspeccidon), de socorro (salvamento) y de ensenanzag;

aparatos para la  conduccion, distribucion,  transformacion,
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acumulacion, regulacion o control de la electricidad, aparatos para el
registro, fransmision, reproduccion del sonido o imdgenes, soportes de
registro magnéticos, discos acuUsticos, distribuidores automaticos vy
mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,
mdAgquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informaciéon
y ordenadores; extintores” de la clase 9; g) Asimismo, Red Point
Internacional Trading Co. Ltd. es fitular del nombre de dominio
“redpointinter.com”, identificdndose de esa manera en la red Internet,
con un sitio que en la actualidad se encuentra plenamente operativo,
ya que éste se utiliza como herramienta para la realizacion de sus
negocios y el mejoramiento de la comunicacion tanto con sus clientes
como proveedores; h) Que el nombre de dominio en disputa
“redpoint.cl” coincide con la parte distintiva de su razon social y bajo la
cual se dio a conocer, primero en China y actualmente en nuestro pais,
al pasar, el ano 2006, a manos de capitales nacionales. i) Que, si el
nombre de dominio en disputa se le adjudicara al primer solicitante, los
usuarios de Internet al ingresar al sitio se encontrarian con informacion
de ofro fipo, lo cual se fraduciria en un grave perjuicio para la segunda
solicitante y produciria confusidon en los usuarios; j) Que, por su parte, el
criterio de la notoriedad del signo pedido postula que el titular de un
nombre de dominio debe ser quien le haya conferido al mismo fama,
notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Que, este
criterio es aplicable en la especie, teniendo la segunda solicitante un
mejor derecho sobre el nombre de dominio materia de este
procedimiento, debido a la reputacidon a nivel internacional que le ha
otorgado a la denominacién “Red Point”, tomando en consideracion
la publicidad que se ha hecho, tanto mediante la pdgina web
operativa que mantiene el segundo solicitante (“redpointinter.com”),
como otros medios publicitarios, los que ahora pretenden introducir en

nuestro pais; k) Que, de acuerdo al criterio de buena fe y de mejor
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derecho, la marca “Red Point” fue creada, usada, desarrollada y
publicitada por la segunda solicitante, no existiendo ninguna solicitud ni
registro marcario para dicha expresion a nombre de Mundial Comercial
Ltda., siendo razonable concluir la mala fe de esta Ultima parte, la que
probablemente tenia un interés econdmico en la obtencion del
nombre de dominio; I) Que, atendida las argumentaciones hechas
valer, asi como la existencia de solicitudes marcarias en trdmite para el
nombre “Red Point”, y habiendo la segunda solicitante conferido fama,
notoriedad y distintividad al nombre en disputa en el mercado nacional
e internacional, se concluye que es la fitular del mejor derecho para la
obtencién del nombre de dominio materia de estos autos arbitrales.

6.- La parte de Red Point Internacional Trading Co. Ltd. acompand a
este Tribunal, para acreditar sus alegaciones, copias de impresion de la
pdgina web del Deparfamento de Propiedad Industrial del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccidon, que dan cuenta de las
solicitudes de marca citadas en la letra f) del nUmero anterior; copias
de impresion de la pdgina web www.redpointinter.com obtenidas con
fecha 13 de Diciembre de 2007, de la cual es ftitular y la que se
encuentra plenamente operativa; copia de Certificado de Aprobacion
para el establecimiento de empresas con capitales extranjeros en la
republica Popular de China de la empresa Red Point Internacional
Trading (Shangai) Co. Ltd., del ano 1998; papel corporativo usado por
la empresa vy triptico utilizado por dicha empresa como publicidad.

7.- La parte de Mundial Comercial Ltda. no hizo valer sus pretensiones
O aseveraciones, como tampoco hizo valer sus derechos en las
posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral, por lo que el Tribunal
Arbitral lo fuvo en rebeldia.

8.- Con fecha 14 de Marzo de 2008, se dio traslado para contestar las
pretensiones o aseveraciones efectuadas, oportunidad en la cual sélo

la parte de Red Point Internacional Trading (Shangai) Co. Ltd. evacud
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el traslado, reiterando algunos de los argumentos ya indicados en su
primera presentacion.

9.- En consideracion a las normas de las reglas del procedimiento
acordado, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer
todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus
pretensiones, se omitid recibir la causa a prueba, y resolvid
derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, son hechos no controvertidos 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 autos prueba de
ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la
prueba acompanada por la parte de Red Point Internacional Trading
Co. Ltd,;

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 si se tfrata de causas tframitadas
en rebeldia del primer solicitante, como ocurre en este caso.
Precisamente, dicho principio se ampara en la buena fe de los
solicitantes de nombre de dominio, por lo que cabe aplicarlo cuando
las partes en conflicto no respaldan sus derechos mediante
actuaciones en el juicio o bien cuando acreditan derechos o intereses
de similar valor;

c) Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo
solicitante, el Unico que ha acreditado una legitima y vdlida fitularidad
sobre la denominacion “Red Point”, reconocida bajo sus distintas

formas de proteccion juridica, o en sus distintas formas de transmisiéon y
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publicidad al publico, tales como nombre comercial, razén social,
solicitudes de marcas comerciales, nombre de  dominio
“redpointinter.com”, etc.

11.- Que también se ha considerado, en base a las pruebas
aportadas al procedimiento, el tiempo de uso de la denominaciéon
“Red Point” por parte del segundo solicitante, el que comenzd el ano
1998 hasta la fecha de hoy; y el principio de mayor representatividad
sobre el nombre de dominio objeto de la presente disputa, ya que es
razonable suponer la intencidén del segundo solicitante en proteger su
razon social mediante las solicitudes marcarias que ya ha presentado
ante el 6rgano respectivo, teniendo expectativas ciertas en ese
sentido;

12- Que no obstante, al tratarse de un nombre distintivo vy
caracteristico de la segunda solicitante, resultaba esencialmente
relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por
medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la
buena fe de su solicitud, lo que en el hecho no ocurrid, desde el
momento que solo la parte de Red Point Internacional Trading Co. Ltd
ha demostrado tener una legitima y vdlida pretension, presentando sus
aseveraciones y medios de prueba a lo largo del procedimiento;

13.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de
tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se
inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo uso vy
titularidad del mismo, considerando que el nombre de dominio
solicitado coincide en parte con la razdén social del segundo solicitante,
quien ademds es titular del nombre de dominio “redpointinter.com”,
con el cual opera en la actualidad, como asimismo de los registros
marcarios que pretende mediante las respectivas solicitudes que
actualmente se encuentran en trdmite;

14- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades
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que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su
actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el
senfido 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 la segunda solicitante para
respaldar su pretensidon, credndose la conviccidon absoluta de que a
esta Ultima corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
redpoint.cl;

15.- Que no obstante lo anterior, ademdas el Reglamento contempla
en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcidon, ... 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.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “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 vdlidamente adquiridos por
terceros”.

Y visto ademdas, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de
dominio.cl y los articulos 836 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiguen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 vy
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “redpoint.cl” a la parte de Red

Point Internacional Trading Co. Ltd. Se rechaza la solicitud presentada




por el primer solicitante, Mundial Comercial Ltda.

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.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su noftificacidon 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 autorizacion de la misma los
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testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Carmen Gloria Garcia Maragano
C.I.N°11.708.049-8

Maria Laura Aguirre Brand
C.IN°13.923.130-9




