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Asunto: FW: arbitraje dominio - _riolaja.cl - Fallo.nrl

De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>

Fecha: Tue, 24 Nov 2009 12:34:43 -0300

A:"'h lara a@hotmail.com"" <'h_lara a@hotmail.com">, ""Pilar.Rius@cmpc.cl"
<'Pilar.Rius@cmpc.cl™>, ""Waldo.Araneda@cmpc.cl" <'Waldo.Araneda@cmpc.cl™,
"'dnsadmin@gerencia.cmpc.cl™ <'dnsadmin@gerencia.cmpc.cl™, "'elobos@sargent.cl"
<'elobos@sargent.cl™, "'cencalada@sargent.cl" <'cencalada@sargent.cl™, "'csaez@sargent.cl"
<'csaez(@sargent.cl™, "'sargent@sargent.cl"" <'sargent@sargent.cl">, "'fallos@legal.nic.cl"
<fallos@legal.nic.cl>

CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, Maria Cecilia Mena <mmena@harneckercarey.cl>, Nicolas
Muifioz <nmunoz@carey.cl>

Santiago, 24 de noviembre de 2009.

I-. PARTE EXPOSITIVA

L. 1.- Constitucion del arbitraje.-

Por medio de oficio OF09926, de 11 de noviembre de 2008, NIC Chile me notifico de la designacion
como arbitro arbitrador para resolver el conflicto sobre la inscripcion del nombre de dominio “riolaja.cl”,
designacion que acepté con fecha 13 de noviembre de 2008 y que fue notificada a las partes y a NIC Chile
por correo electronico y carta certificada, segun consta en autos.

1.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio, Héctor Fernando Lara Aguilera, RUT N° 9.300.893 - 6, con domicilio en Parcela
6 sector, sector Salto del Laja, Cabrero, Los Angeles, correos electronicos h_lara_a@hotmail.com, como
Primer Solicitante, y Empresas CMPC S.A., RUT N° 90.222.000 — 3, representada en autos por don
Matias Somarriva Labra y dofia Carolina Séez Tapia, con domicilio para estos efectos en Avda Andrés
Bello 2711, piso 19, Comuna de Las Condes, Santiago, correos electronicos 'Pilar.Rius@cmpc.cl';
'Waldo.Araneda@cmpc.cl'; 'dnsadmin@gerencia.cmpc.cl'; 'elobos@sargent.cl'; 'cencalada@sargent.cl';
'csaez(@sargent.cl'; 'sargent@sargent.cl', como Segundo Solicitante.

1.3.- Objeto del arbitraje.
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El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “riolaja.cl”, suscitado entre las
partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento.

Que a fojas 8 y siguientes se encuentra el acta en la que constan las normas de procedimiento que se
acordo que regirian la tramitacion de esta instancia arbitral con la asistencia de ambos solicitantes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante, don Héctor Fernando Lara Aguilera.

Con fecha 11 de diciembre de 2008, el Primer Solicitante presentd, dentro de plazo sus descargos sobre la
base de los siguientes argumentos:

(1) Conforme a lo sostenido por el Primer Solicitante, el nombre de dominio sera utilizado con el fin
de recuperar la cuenca del rio laja, promoviendo una relacion arménica entre los usuarios y los
“elementos” del rio Laja. De este modo, la pagina tendra como propoésito contactar a personas y familias
con el fin de mantener de forma permanente el uso y la proteccion del rio Laja.

(11) Agrega el Primer Solicitante que no se ha registrado en Chile la marca “RIO LAJA” en el area
turismo y que conforme a lo anterior, el Primer Solicitante destinara el nombre de dominio en disputa a la
defensa del medioambiente y el fomento del ecoturismo, ya que no guarda relacion con las marcas
inscritas por terceros.

(111) Sostiene el Primer Solicitante que ha solicitado la inscripcion del nombre de dominio con fecha
8 de agosto de 2009, cumpliendo con las normas vigentes, los principios de competencia leal y ética
mercantil, asi como con los derechos validamente adquiridos por terceros conforme dispone el articulo 14
de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL” (en adelante la
“Reglamentacion”).

(iv) Sostiene el Primer Solicitante que la pagina ha sido destinada al uso sin fines de lucro de la
misma, con el fin de difundir actividades turisticas y de recreacion que se desarrollan en el Rio Laja,
ofreciendo un lugar de encuentro entre las personas que sienten afinidad por el cuidado de los
ecosistemas, la pesca deportiva y el turismo familiar.
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1.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Empresas CMPC S.A.

El Segundo Solicitante no formulé alegaciones dentro de plazo, sin embargo se tienen presentes los
siguientes argumentos:

(1) El Segundo Solicitante expone que es una famosa y reconocida empresa nacional,
con mas de 86 aflos de trayectoria, lider en el mercado de papeles y cartones. Agrega que a comienzos del
afno 1957, tomo la decision de construir una fabrica de celulosa y otra de papel de diario realizando su
produccion en terrenos ubicados en San Pedro (Concepcion) y en Laja.

(i1) Sostiene el Segundo solicitante que para efectos de resguardar y proporcionar la
adecuada proteccion a sus diversos productos y servicios, relacionados con su planta de celulosa “LAJA”,
ha inscrito las siguientes marcas comerciales ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, dentro de
las cuales destacan: a.- “COMERCIAL RIO LAJA” Reg. N° 781.118, para distinguir establecimiento
comercial en productos de la clase 16; b.- “COMERCIAL RIO LAJA” Reg. N° 825.174, para distinguir
servicios de la clase 39; c.- “COMERCIAL RIO LAJA” Reg. N° 780.906, para distinguir productos de
clase 16, y d.- “COMERCIAL RIO LAJA” Reg. N° 777.381, para distinguir servicios de la clase 35.

(ii1) En consideracion a lo anteriormente sefialado, el Segundo Solicitante afirma que los
registros marcarios precedentemente citados demuestran su mejor derecho a la asignacion del nombre de
dominio en disputa, toda vez que éste comprende integramente su marca.

(iv) Adicionalmente, el Segundo Solicitante sefiala que “CMPC CELULOSA S.A”, es una
empresa perteneciente a su grupo empresarial, es a su vez, titular de una serie de registros marcarios
relacionados con la expresion “LAJA”, a saber: a) “LAJA”, Reg. N° 785.063, para distinguir productos de
las clases 1, 2, 3,4,5, 16,17, 19y 20; b) “LAJA” Reg. N° 750.531, para distinguir establecimiento
comercial en productos de la clase 16; ¢) “LAJA” Reg. N° 750.532, para distinguir productos de la clase
39; d) “LAJA PAK” Reg. N° 750.533, para distinguir productos de la clase 16; ¢) “LAJA” Reg. N°
734.992, para distinguir productos de la clase 16, y f) “LAJA” Reg. N° 734.993, para distinguir productos
de la clase 16.

(v) A mayor abundamiento, expone que es titular del siguiente nombre de dominio que se
estructura sobre la expresion “LAJA”, éste es el dominio “LAJA.CL”. Adicionalmente, seiala que el
dominio anteriormente citado se estructura sobre la base de la expresion “LAJA”, la que es la que
identifica a su planta de celulosa tanto a nivel nacional como internacional.

(vi) En conformidad a lo anteriormente expuesto, el Segundo Solicitante argumenta que
existe una clara similitud entre su marca “COMERCIAL RIO LAJA”, su nombre de dominio y el nombre
de dominio en disputa, dado que el nombre de dominio en conflicto contiene integramente la expresion
“RIO LAJA”, contenida en su marca comercial.
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(vii) Consecuentemente, sostiene el Segundo Solicitante que el articulo 14 del Reglamento
de NIC CHILE dispone que “/...] serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que u inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.” Conforme a lo anteriormente
sefialado, el Segundo Solicitante argumenta que no basta con verificar simplemente que un dominio se
encuentre disponible para poder acceder a su registro, sino que resulta fundamental considerar que no se
estén vulnerando derechos previos “validamente adquiridos por terceros”.

(viii) En consideracion a los principios aplicables al presente conflicto, el Segundo
Solicitante sostiene que:

a. Debe atenderse al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, ya que existe una inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales, pues comparten ciertas caracteristicas y propositos en comun como identificadores
del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet. Al efecto, cita la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio de la Corporacion de Nombres y
Numeros Asignados a Internet. (en adelante “UDRP” e “ICANN” respectivamente por sus siglas en
inglés), que incluye como fundamento para iniciar una disputa de dominio el que el nombre de dominio
sea confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la que la parte tiene derechos.
En el mismo sentido, cita el Informe Final de la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual y las
Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP.

Consecuentemente, el Segundo Solicitante cita el articulo 22 del reglamento de NIC/CHILE que establece
que la inscripcion abusiva o de mala fe sera causal de revocacion.

b. Conforme al criterio de notoriedad del signo pedido, el Segundo Solicitante afirma que este
criterio postula que el titular de un nombre de dominio que se disputa debe ser la parte que les ha
conferido fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la
poblacion en un lugar determinado. Conforme a lo anterior, el Segundo Solicitante sostiene que las
marcas notorias son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o
servicios cubiertos por la misma marca. Consecuentemente, el Segundo Solicitante sefiala que el signo
“COMERCIAL RIO LAJA” identifica a su empresa en el mercado nacional e internacional hace muchos
anos, adquiriendo fama y notoriedad en el mismo.

(ix) Adicionalmente, agrega que tendrd un mejor derecho sobre un nombre indicativo de
algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.

(x) Corresponderia, entonces, asignar el nombre de dominio en disputa a la persona o entidad
cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Este criterio
habria sido recogido por la jurisprudencia arbitral nacional como, por ejemplo, en el conflicto por la
asignacion del nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”.
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(x1) En ultimo lugar, el Segundo Solicitante sefiala que en atencion al articulo 6 del Convenio de
Paris se debe rehusar, invalidar el registro y prohibir el uso de una marca notoriamente conocida.

1.6 Etapa de respuestas.-

1.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.

El Primer Solicitante no formul6 respuestas.

1.6.2 Respuestas del Segundo Solicitante.

(1) Sostiene el Segundo Solicitante que ninguno de los argumentos entregados por el Primer
Solicitante en orden a fundamentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, permiten
dar cuenta de un interés real sobre éste. En efecto, sefiala que el Primer Solicitante, sélo se limit6 a dar
cuenta de una serie de declaraciones, que no han sido acreditadas en estos autos, pudiéndose advertir que
no constan medios probatorios que den cuenta de la existencia de un eventual interés sobre el dominio
“riolaja.cl.”

(11) Por otra parte, sefiala que el Primer Solicitante reconoce su legitimo interés y mejor derecho,
toda vez que de sus propias palabras, es posible advertir que previo a solicitar el nombre de dominio en
disputa tenia conocimiento que “EMPRESAS CMPC S.A.” es titular de las siguientes marcas:
“COMERCIAL RIO LAJA” Registros: N° 781.118, N° 825.174, N° 780.906, N° 777.381.
Adicionalmente, agrega que su empresa es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al
nombre de dominio en disputa, por lo que resulta evidente que los usuarios de Internet enfrentados a este
nombre de dominio deduciran légicamente que cuenta con informacion sobre su empresa, produciendo
una ineludible confusion sobre éstos.

(ii1) A lo anteriormente expuesto, agrega una serie de marcas registradas para la expresion “LAJA”,
sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, afirma que dicha expresion
es utilizada por su empresa en la pagina web “www.cmpccelulosa.cl” acompanando una ilustracion que
acredita la utilizacion de dicha expresion en la citada pagina web.

(iv) El Segundo Solicitante sefala que cuenta con una de sus plantas de productoras de papel y
celulosa en la zona de rio Laja, lo que claramente aumentara el grado de confusion de los usuarios de
Internet y publico en general cuando se enfrente al nombre de dominio “riolaja.cl”
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(v) Finalmente, el Segundo Solicitante sefiala que el hecho de que el nombre de dominio disputado
haya sido solicitado primero por don Héctor Fernando Lara Aguilera, no constituye un antecedente que
justifique un eventual derecho sobre un nombre de dominio. En efecto, el principio “first come first
served”’ soOlo tiene aplicacion en aquellos casos en que ninguna de las partes pueda acreditar un mejor
derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que su empresa ha acreditado tener un mejor
derecho sobre el nombre de dominio. Adicionalmente, postula que el hecho de que don Héctor Fernando
Lara Aguilera tenga la calidad de primer solicitante no lo exonera de su obligacion de acreditar un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

A mayor abundamiento, sefala que el criterio ‘first come, first served” tanto la doctrina como la
jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de ultima ratio.

1.7 Notas aclaratorias.-

1.7.1 A fojas 54 y considerando el estado en que se encontraba la causa una vez transcurrido el periodo
de respuestas, se declard clausurado el debate citando a las partes a oir sentencia. No habiéndose formado
en este tribunal la conviccion necesaria para resolver la disputa del nombre de dominio “riolaja.cl”, se
ordeno al Primer Solicitante acreditar de manera suficiente el uso que se le otorgé al nombre de dominio,
conforme alegd en su escrito de respuesta por medio de documentos, material grafico u otro medio que
permita acreditar el uso o la intencion de uso del nombre de dominio en disputa.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes a fojas 53, en consideracion a que éstas han
acompafiado documentacion necesaria para la resolucion de la materia, y a la inspeccion realizada por el
propio tribunal, a la pdgina web www.riolaja.cl, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes
consideraciones.

I1.2. Que el Segundo Solicitante no ha presentado dentro de plazo sus argumentos. Sin embargo, se tienen
presente los fundamentos presentados con fecha 4 de junio de 2009 y las respuestas presentadas dentro de
plazo en la misma fecha.

I1.3. Que a fojas 53 de autos con fecha 24 de junio de 2009, se decretd una medida para mejor resolver
solicitandole al Primer Solicitante que dentro del plazo de 10 dias acreditara por medio de documentos,
material grafico u otro material, el uso que esta realizando del sitio “riolaja.cl”.

Habiendo vencido el plazo con fecha 9 de julio de 2009, el Primer Solicitante no acompafi ninguna
documentacion que acreditara el uso que le estaba dando a dicho sitio.
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Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 13 de agosto, este tribunal por el medio probatorio consistente en la
propia inspeccion del citado sitio, constatd que el uso dado a éste, ha sido el mismo que el alegado por
parte del Primer Solicitante a fojas 30 y 32 de autos.

A mayor abundamiento, este tribunal verificd que el nombre de dominio “riolaja.cl” corresponde a un
sitio que tiene por funcion la de la recuperacion de la cuenca del rio Laja, promoviendo el ecoturismo, el
uso y la proteccion de dicho lugar.

II.4. Que conforme a lo precedentemente expuesto y en atencion a los documentos que constan en autos,
¢éstos resultan suficientes para resolver la asignacion del nombre de dominio en disputa.

IL.5. Que en materia de nombres de disputas de asignacion de nombres de dominio.CL rige de manera
general el principio ‘“first come, first served”.

II.6. 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 usarlo sobre una base distinta al citado
principio.

IL.7. Que al efecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la Reglamentacion, en la solicitud de
asignacion de un nombre de dominio no deberan contrariarse las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas
normas.

Luego, en el caso de solicitudes conflictivas debera probarse que algunas de las normas anteriormente
citadas han sido infringidas por el Primer Solicitante a fin de asignar el nombre de dominio a quien tiene
mejor derecho fundado en la infraccion del Primer Solicitante a las normas antes citadas.

IL.8. A fojas 40, 41 y 49 de autos, el Segundo Solicitante sostuvo que es titular de las siguientes marcas: a)
“COMERCIAL RIO LAJA” Reg. N° 781.118, para distinguir establecimiento comercial en productos de
la clase 16; b) “COMERCIAL RIO LAJA” Reg. N° 825.174, para distinguir servicios de la clase 39; c)
“COMERCIAL RIO LAJA” Reg. N° 780.906, para distinguir productos de clase 16, y d) “COMERCIAL
RIO LAJA” Reg. N° 777.381, para distinguir servicios de la clase 35. Adicionalmente, expuso que
“CMPC CELULOSA S.A.”, empresa perteneciente a su grupo empresarial, es a su vez, titular de una serie
de registros marcarios relacionados con la expresion “LAJA”, estos son: a) “LAJA”, Reg. N° 785.063,
para distinguir productos de las clases 1, 2, 3,4, 5, 16, 17, 19 y 20; b) “LAJA” Reg. N° 750.531, para
distinguir establecimiento comercial en productos de la clase 16; ¢) “LAJA” Reg. N° 750.532, para
distinguir productos de la clase 39; d) “LAJA PAK” Reg. N° 750.533, para distinguir productos de la
clase 16; e) “LAJA” Reg. N° 734.992, para distinguir productos de la clase 16 y f) “LAJA” Reg. N°

25-11-2009 10:26



FW: arbitraje dominio - riolaja.cl - Fallo.nrl

734.993, para distinguir productos de la clase 16.

I1.9. Que sin perjuicio de que el Segundo Solicitante no acredit6 la titularidad de las marcas anteriormente
citadas, este tribunal verifico dicha titularidad en el sitio web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, quedando comprobada la pertenencia de dichas marcas al Segundo Solicitante.

I1.10. Que el Segundo Solicitante ha acreditado la titularidad del nombre de dominio “laja.cl”.

II.11. Sin perjuicio de haberse acreditado la titularidad de las marcas y nombres de dominio antes citados,
de ello no se sigue que concurran los supuestos de hecho que conforme a lo dispuesto en el articulo 14 del
Reglamento se establecen para la resolucion de las disputas sobre nombres de dominio CL. A mayor
abundamiento, la argumentacion del Segundo Solicitante se sostiene en que debera asignarsele el nombre
de dominio, pues: (i) la solicitud del primer Solicitante infringe las normas vigentes respecto de abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, y (ii) que la asignacion al Primer Solicitante
infringiria, derechos validamente adquiridos por el Segundo Solicitante

I1.12. En vista a lo anterior, respecto de la alegacion formulada por el Segundo Solicitante respecto a que
la solicitud del Primer Solicitante infringe las normas referidas a la competencia leal y ética mercantil,
este tribunal ha decidido desestimarla, ya que aunque el nombre de dominio estd compuesto por la
expresion central de la marca “Comercial Rio Laja”, es decir, el vocablo “riolaja”, la proteccion entregada
por el registro de dicha marca se encuentra establecida al conjunto “Comercial Rio Laja”, no existiendo
proteccion individual sobre la expresion “rio laja”.

A mayor abundamiento, la marca cuya titularidad acredit6 el Segundo Solicitante abarca la expresion
“riolaja”, pero en ningun caso la marca “riolaja” por si sola. Es asi como so6lo existe una proteccion sobre
el conjunto de palabras “Comercial Rio Laja”.

De este modo, siendo que la proteccion dada por el registro no es la expresion “riolaja” individualmente
considerada, sumado a que el uso que el Primer Solicitante pretende dar al nombre de dominio en disputa
no se relaciona de modo alguno al ambito de proteccion de las marcas referidas, la posibilidad de que
exista confusion y asociacion exclusiva del dominio por parte de los usuarios de Internet al Segundo
Solicitante es minima, por no decir nula.

I1.13. En el criterio de este tribunal no se han infringido derechos validamente adquiridos por terceros,
toda vez que la expresion “riolaja” es de uso comun y no se encuentra incorporada en el activo intangible
del Segundo Solicitante.

Como se ha visto, no se ha comprobado la existencia de una infraccion a las normas vigentes sobre abusos
de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, asi como a derechos
validamente adquiridos por terceros, debiendo necesariamente considerarse como legitimo el interés del
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Primer Solicitante.

II.14. Por otra parte, conforme a las consideraciones de hecho anteriormente desarrolladas, no puede
estimarse que la inscripcidon haya sido abusiva o de mala fe, pues no ha concurrido la causal del articulo
22 del reglamento de NIC —Chile alegada por el Segundo Solicitante, esto es “Que el nombre de dominio
sea identico o enganiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos
el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”.

Que por todas las consideraciones anteriores, no puede considerarse que se trate de un nombre de dominio
engafiosamente similar, pues el nombre rio Laja es de uso comun y sirve para la designacion de un rio de
la VII region y la palabra “Laja”, por si sola, para designar a una comuna de nuestro pais. Por lo mismo,
para que el nombre de dominio pueda ser considerado idéntico o enganosamente similar a la marca de
producto sobre las que tiene derechos el Segundo Solicitante, deberia existir expresa referencia al ambito
al cual se refiere el registro.

II.15. En consecuencia, en consideracion a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal
estima que el Segundo Solicitante no ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa,
puesto que la asignacion del nombre de dominio al Primer Solicitante no infringiria derechos validamente
adquiridos por éste, asi como también no podria inducir a los usuarios de Internet a error respecto de la
naturaleza y procedencia de los servicios ofrecidos en €l, por las razones antes enunciadas.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa
“riolaja.cl” al Primer Solicitante en autos, don Héctor Fernando Lara Aguilera.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.
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Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro.
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