TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
royalcaribean.cl
Rol N° 042-2013

Santiago, diecistis de septiembre de dos mil trece.

VISTOS:

Que con fecha, quince de diciembre de dos mil doce, los sefiores Adquisiciones e Inmobiliaria
Felipe Julian Hadad E.I.R.L., siendo su contacto administrativo don Felipe Andrés Julian
Hadad, ambos domiciliados en Avenida Bernardo O Higgins numero seiscientos sesenta y
dos, Talagante, Talagante, solicitaron ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“royalcaribean.cl”; que con fecha once de enero de dos mil trece, dofia Barbara Patricia
Urzta Della Maggiora, siendo su contacto administrativo don Francisco Carey, ambos
domiciliados en Isidora Goyenechea nimero dos mil ochocientos, oficina nimero cuatro mil
doscientos uno, piso cuarenta y dos, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC
Chile lainscripcion del nombre de dominio “royalcaribean.cl”, dando lugar a este proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el
anexo 1, dela“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciocho mil cincuenta, de fecha veintiocho de
mayo de dos mil trece, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto
sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, comparecid
solo dofia Barbara Urzua Della Maggiora, por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones Yy pretensiones,
comparece doiia Barbara Urzua Della Maggiora, acompafiando en este mismo periodo la
prueba en que fundaba dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo a los sefiores Adquisiciones e Inmobiliaria
Felipe Julian Hadad E.I.R.L., estos no hicieron uso de él y no comparecieron en oportunidad
algunaen el proceso.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho aegado. Se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.
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Que en el periodo establecido para la prueba dona Barbara Urzua Della Maggiora hace uso de
dicho plazo.

Se cito a las partes a oir sentencia, con fecha treinta y uno de julio de dos mil trece.

Que como medida para mejor resolver se orden6é a dofia Barbara Urzia Della Maggiora
acompaiiar copia de documentacion que dé cuenta de la relacion existente entre ellay la
firma Royal Caribbean International.

Que comparece dona Barbara Urzaa Della Maggiora cumpliendo lo ordenado y acompanando
documentacion al efecto.

Que existe constancia en autos que dofia Barbara Urzaa Della Maggiora, pago la totalidad de
los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, donia Barbara Urzia Della
Maggiora argumenta que la empresa multinacional Royal Caribbean Cruise Line tiene sus
inicios en mil novecientos sesenta y ocho, aio en el que tres empresas navieras de Noruega,
Andes Wilhemsen & Company, |.M Skauge & Company y Gotaas Larsen, fundan Royal
Caribbean Cruise Line. Que en el aiio mil novecientos setenta entra en servicio el primer
Crucero de la compaiiia, llamado Song of NorwayQue ya en mil novecientos setenta y ocho,
con varios cruceros en funcionamiento, se agranda el primer barco, teniendo una capacidad
total para aproximadamente mil huéspedes. Indican que en mil novecientos noventa y cinco
celebran sus veinticinco anos, con cruceros que realizan servicios de turismo al Caribe, por
Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawai, Inglaterra, Lejano Oriente, entre otros. Sefala
gue pogeriormente dicha empresa saca sus acciones a la Bolsa de Valores de Nueva Y ork,
bajo el nombre “RCL” y que en mil novecientos noventay siete y en virtud de las operaciones
mundiales que realiza la empresa, cambian de nombre a Royal Caribbean International,
denominacion que mantienen hasta hoy. A continuacion agrega que en la actualidad cuentan
con varios cruceros, algunos de los cuales tienen capacidad para mas de tres mil doscientos
huéspedes e indica que prestan servicios de cruceros, principalmente, pero también han
ampliado su rubro en relacion con la prestacion de servicios de viajes via terrestre. Refiere,
gue en conexion a lo expuesto precedentemente, a fin de proteger sus activos de Propiedad
Intelectual e Industrial, laempresa Royal Caribbean International registré por primera vez, en
el afio mil novecientos ochenta y seis la marca “ROYAL CARIBBEAN” en su pais de origen,
Estados Unidos. Adicionalmente, y a fin de dar acceso masivo a los consumidores a los
servicios prestados registro el nombre de dominio “royalcaribbean.com”, en julio de mil
novecientos noventa y cinco. Considera que estos antecedentes permiten dar cuentade lalarga
data de las actividades que realiza a través de la marca “ROY AL CARIBBEAN”. Sefiala que
el modelo de negocio con € cual la empresa Royal Caribbean International opera a nivel
mundial es a través del modelo de franquicias. Y destaca que es, actuamente, la Gerente
General de Interexpress Cruceros S.A., empresa que comenzé a funcionar en el afio mil
novecientos noventa la cual cuenta con la representacion de Royal Caribbean International en
Chile. Y que como consecuencia directa de lo anterior, adopté como estrategia comercial el
registrar la denominacion con la cual son identificados los servicios que ofrece a los
consumidores como marca comercial. Afiade que considerando la identidad grafica y fonética
gue presenta el nombre del dominio en disputay las marcas que ha registrado, asi como las
marcas registradas internacionalmente por Royal Caribbean International, en el improbable
caso en que se concediera el dominio en disputa a los sefores Adquisiciones ¢ Inmobiliaria
Felipe Julian Hadad E.I.R.L, se estarian permitiendo que consumidores caigan en el equivoco
de creer que al acceder a la pagina www.royalcaribean.cl, dominio en disputa, se encuentran
realizando una reserva para los servicios de turismo y cruceros que Royal Caribbean
International presta.


http://www.royalcaribean.cl,
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Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 813.235, “ROYAL
CARIBBEAN”, denominativa, servicios, clase 39 y Registro N* 813.236, “ROYAL
CARIBBEAN?”, denominativa, servicios, clase 39.

Sefalan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: A) Criterio de Megjor Derecho: en atencion a la existencia de derechos marcarios
preexistentes estructurados en base a la expresion “ROYAL CARIBBEAN”; B) Criterio de
Legitimo Interés: ya que actualmente es titular de diversos registros de la marca “ROYAL
CARIBBEAN” en Chile y, C) Criterio de la buena fe: por ser el creador de una marca famosa
y notoria, y quien se encuentra de buena fe respecto a dominio sub lite. E indican que el
Principio “First Come, First Served” no seria aplicable en el caso de autos.

Concluyen sosteniendo que en consideracion a los derechos previamente adquiridos, la
concesion del dominio en disputa l0S Sefiores Adquisiciones e Inmobiliaria Felipe Julian
Hadad E.I.R.L, insististe, produciria todo tipo de engafos y errores respecto a la procedencia
de los productos y/o servicios ofrecidos por € sitio web.

En el Derecho cita las normas contenidas en el articulo 14 y 22 del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL; Politica Uniforme de Resolucion
de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
“UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN; Y la jurisprudencia
nacional en la materia, en particular el Fallo del Juez Arbitro don Gonzalo Sanchez Serrano,
en conflicto sobre nombre de dominio “saldefruta.cl.cl”, de fecha veinte de mayo de dos mil
dos, y el Fallo del Juez Arbitro don Luis Felipe Claro Swinburn, en conflicto sobre nombre de
dominio “bb2.c1”, de fecha nueve de mayo de dos mil dos.

Como fundamento de su argumentacion acompaian: Impresiones obtenidas desde el sitio web
de www.whois.com resultado de basqueda nombre de dominio www.royalcaribbean.com de
fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cinco; Impresion de trece paginas
obtenidas del sitio web, www.royalcaribbean.com, , impresas con fecha veinticinco de junio
de dos mil trece; Impresion obtenida desde el sitio web de la Unitred Stated Patent and
Trademark Office, www.uspto.gov, resultado de buasqueda del registro N° 73562700,
“ROYAL CARIBBEAN”, denominativa, servicios, clase 39,Estados Unidos, registrado con
fecha diez de enerob de mil novecientos ochenta; Impresion obtenida de la pagina web de
Instituto Nacional de Propiedad industrial resultado de busqueda de Registro N° 813.235,
“ROYAL CARIBBEAN”, denominativa, servicios, clase 39, registrada con fecha uno de
diciembre de dos mil siete; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de
Propiedad industrial resultado de buasqueda de: registro N°  813.236, “ROYAL
CARIBBEAN”, denominativa, servicios, clase 39, registrada con fecha uno de diciembre de
dos mil siete e Impresion de tres paginas de documento titulado “Interexpress Cruceros”, sin
constar fecha

Que en el periodo probatorio dofia Barbara Urzua Della Maggiora reitera ser la fundadora y
Gerente General de Interexpress Cruceros S.A., compaiiia fundada en mil novecientos noventa
gue hatomado a su cargo larepresentacion de la Multinacional Royal Caribbean International
en nuestro pais. Que dicha compania tiene presencia en el mundo entero, a través de un
sistema de franquicias, entregando a locales la organizacion y venta de los productos y
servicios que se ofrecen bgjo la marca “ROY AL CARIBBEAN”. Y menciona diversos paises
donde cuentan con operadores locales. Reitera ademas la existencia de registros marcarios y
nombre de dominio, previamente inscritos, estructurados en base a la expresion “ROYAL
CARIBBEAN?”, cuya existencia considera de vital relevancia al momento de resolver sobre la
asignacion del dominio de autos, ya que la dotan de un mejor derecho. Y acompana los
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siguientes documentos. Impresion de nueve paginas obtenidas desde el sitio web
www.interexpress.cl, sin constar fecha; Impresion de cuarenta y seis paginas obtenidas desde
el sitio web www.royalcaribbean-espanol.com,en donde aparece informacion de de Royal
Caribbean International, impresas con fecha quince de julio de dos mil trece; Impresion de tres
paginas obtenidas desde la Enciclopedia Virtual Wikipedia, www.wikipedia.org, resultado de
bisqueda de la expresion “ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL”, impresas con fecha
quince de julio de dos mil trece; Impresion de tres paginas obtenidas desde la Red Social
Twitter, perfil de usuario Royal Caribbean, impresas con fecha quince de julio de dos mil
trece; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
www.inapi.cl, resultado de busqueda de Registro N° 813.235, “ROYAL CARIBBEAN”,
denominativa, servicios, clase 39, registrada con fecha uno de diciembre de dos mil siete;
Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado
de busqueda de Registro N° 813.236, “ROYAL CARIBBEAN”, denominativa, servicios,
clase 39, registrada con fecha uno de diciembre de dos mil siete; Impresion de cuatro paginas
obtenidas desde €l sitio web www.travelweekly.com, impresas con fecha quince de julio de
dos mil trece; Impresion obtenida de la pagina web de NIC Chile, www.nic.cl, resultado de
bisqueda de dominio “royalcaribbean.cl”, impresa con fecha quince de julio de dos mil trece.

Que en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada en autos, doia Barbara
Urzia Della Maggiora acompaia los siguientes documentos: Copia simple del Contrato
suscrito entre los sefores Royal Caribbean Cruises Ltd.,, y los seflores Interexpress,
denominado “2013 International Representation Agreement” y Copia simple de Escritura
Puablica de Acta de Sesion de Directorio niimero treinta y ocho de Interexpress S.A., de fecha
diecisiete de febrero de dos mil once.

CONSIDERANDO:

1- Que consta de los antecedentes que rolan en el proceso que los senores Adquisiciones e
Inmobiliaria Felipe Julian Hadad E.I.R.L ., tienen la calidad de primer solicitante del dominio
en cuestion en autos toda vez que lo pidi6 en forma previa a dona Barbara Patricia Urzaa
DellaMaggiora;

2.- Que respecto de las normas aplicables para la resolucion de conflictos sobre nombres
del dominio se hace indispensable considerar que, € conflicto objeto de resolucion de este
arbitraje es la presentacion de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en
virtud de lo establecido en articulo 10, de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocacion,;

3.- Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo 7, establece el caracter de “arbitrador”
de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que significa,
de acuerdo a nuestra legislacion Procesal Civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo
gue su prudenciay equidad le dictaren;

4.- Que de acuerdo alo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;
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5.- Que, ademas, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come, First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

6.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en
el articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitira una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

7.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras determinadas materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley
19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h)
aguellas iguales o0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el
legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud
posterior;

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en gque el solicitante previo acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

9.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre
gue no sea posible resolver el conflicto en base alas normas citadas inicialmente, y siemprey
cuando €l solicitante posterior en el tiempo no acredite algun derecho, interés, uso o relacion
con el dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador
amerite dejar sin efecto e mencionado principio;

10.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, € mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

11.- Que respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”- los principios de
competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infraccion por
ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material
gue constituya dicha infraccion;

12.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, se hace
necesario determinar los posibles derechos o el interés legitimo que las partes poseen sobre el
dominio en cuestion y si alguna de las partes afecta con su solicitud o la posible asignacion del
dominio, derechos o intereses legitimos de la otra parte, asi como la naturaleza de la
expresion que constituye el dominio en cuestion;

13.- Querespecto de los derechos o intereses del primer solicitante senores Adquisiciones e
Inmobiliaria Felipe Julian Hadad E.I.R.L., consta que habiendo sido validamente notificados
no han comparecido en €l juicio, por lo que no ha demostrado tener derecho o interés sobre el
dominio en conflicto, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

14.-  Que, por tanto, cabe a continuacion considerar si el segundo solicitante, Barbara
Patricia Urztia Della Maggiora, posee algun derecho o interés legitimo sobre el objeto de esta
litis;
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15.- Que los antecedentes acompanados, no objetados, dan cuenta que la segunda
solicitante tiene dos registros como marca comercial en Chile, de las expresiones “ROY AL
CARIBEAN, “asu nombre, paradistinguir servicios de agenciade vigjes y turismo y servicios
de venta de cruceros y transporte en general, clase 41, del Clasificador Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro mas antiguo data del ano
1997; que, ademas, es larepresentante legal de una sociedad denominada I nterexpress S.A.,
gue realiza actividades en relacion al turismo;

16.- Que la sociedad Interexpress S.A, tiene un acuerdo de representacion no exclusivo de
la firma estadounidense Royal Caribbean Cruises Ltd., firmado por esta tiltima con fecha 1 de
agosto del aio 2013, esto es, con posterioridad a la solicitud del dominio de la segunda
solicitante de autos y con posterioridad al registro de las marcas por la misma;

17.- Quelafirma estadounidense Royal Caribbean Cruises Ltd., operaanivel mundial y a
través de sus subsidiarias o afiliadas, lineas de cruceros bajo el nombre de “Royal
Caribbean”, realizando numerosa publicidad, en Internet, a los servicios que presta con este
nombre, por lo que se deduce que este signo es ampliamente conocido en su rubro;

18.- Que la sociedad Interexpress S.A. incluye en la difusion que hace, en Internet, el
nombre y marca Royal Caribbean Internacional;

19.-  Que ninguna de las partes ha demostrado tener una relacion o algan derecho con un
signo idéntico al dominio en cuestion en autos;

20.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y de la
expresion que lo constituye y no habiendo, ninguno de los solicitantes, acreditado algun
derecho o relacion vigente con un signo idéntico, previo a su solicitud, se concluye que no
existe infraccion a derechos validamente adquiridos;

21.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas, corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come, First Served”, en base a
los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

22.-  Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
establecido hecho material alguno que configure la mala fe;

23.-  Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas
relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sélo puede ser asignado a
una personay, ademas, no puede ser rechazado sin asignacion;

24.- Que la limitacion antes descrita ha determinado en la practica, la existencia de
asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciacion de una
letra o elemento, o € hecho de agregar o quitar a una expresion, una letra, palabra u otros
elementos alfanuméricos o caracteres;

25.-  Que s bien el segundo solicitante es titular de la marca denominativa “ROY AL
CARIBBEAN”, esto es, tiene un derecho exclusivo sobre dicha marca, esta exclusividad es
relativa, en el sentido que esta exclusividad esta limitada a este conjunto individualmente
considerado y no en conjunto con otros elementos alfanuméricos o caracteres y Solo en
relacion al rubro que con ella distingue;

26.- Que tanto la sociedad Interexpress S.A., como la firma Royal Caribbean Cruisses Ltd.,
son terceros gjenos a este juicio y, a mayor abundamiento, cabe reiterar que e acuerdo de
representacion entre ellas es no exclusivo;

27.-  Que no se ha acompaiiado en autos antecedente alguno que dé cuenta que el primer
solicitante desarrolle actividades en el mismo rubro que la segundo solicitante, si no que a
contrario, de la solicitud presentada por e primer solicitante este Tribunal solo puede deducir
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gue redliza actividades en el giro de adquisiciones e inmobiliaria'y no en el rubro a que se
refiere la marca de la primera solicitante;

28.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las
normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes
suficientes para preferir al segundo solicitante en relacion al primero;

29.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que tiene asignado otros dominios actualmente vigentesy en uso.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediacion y Arbitraje y
€l articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el dominio “royalcaribean.cl” a primer solicitante sefiores adquisiciones e
Inmobiliaria Felipe Julian Hadad E.I.R.L.

2.- Eliminese la solicitud de dofia Barbara Patricia Urziia Della Maggiora

3.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo



