TRIBUNAL ARBITRAL

ARBITRAJE POR REVOCACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA) v. Michael Alfredo Echavarria Alvarez
<triplew.cl>
Oficio NIC Chile OF09242

Fecha sentencia:
16 de enero de 2009

Juez arbitro:
Marcos Morales Andrade

1. Las Partes
Las partes de este proceso son:

1.1. Demandante: Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA), domiciliada en Av. Vicuiia Mackenna
1870, Nufioa, Santiago, Chile, en adelante también denominada la «Demandante», representada por don
Andrés Melossi Jiménez.

1.2. Demandado: Don Michael Alfredo Echavarria Alvarez, domiciliada en Av. José Arrieta 10091, casa H,
Pefalolén, Santiago, Chile, en adelante también denominada el «Demandado».

2. El Nombre de Dominio

El proceso tiene por objeto resolver la demanda de revocacion presentada por el Demandante en relacion al
nombre de dominio <triplew.cl>, cuya fecha de registro corresponde al 7 de diciembre de 2006, actualmente
inscrito a nombre del Demandado, segun consta de los antecedentes en que recae esta sentencia, en
adelante también singularizado como el nombre de dominio «impugnado» o «litigioso».

3. iter Procesal

Con fecha 8 de mayo de 2008, Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA) present6 una demanda de
revocacion del nombre de dominio <triplew.cl>, en adelante, la «Demanda».

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 21 del Reglamento, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en el Reglamento, y mediante
oficio OF09242, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del presente litigio
sobre revocacion del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo dia por via electronica la
documentacion disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los
antecedentes.

Con fecha 7 de julio de 2008, este sentenciador acepté el cargo de arbitro arbitrador y juré6 desempenarlo con
la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y
por instalado el tribunal arbitral, fijandose su sede de funcionamiento, citdndose a las partes a una audiencia
en la sede del tribunal, para el dia 17 de julio de 2008, a las 18.00 horas, disponiéndose que dicha audiencia
se llevaria a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliacion entre las partes se
fijaria el procedimiento a seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resolucién se ordend
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a
NIC Chile mediante correo electrénico firmado electrénicamente.

Con fecha 17 de julio de 2008 se celebré la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia
del representante de la parte Demandante Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA). No produciéndose
conciliacién en dicha audiencia, se decidid que las reglas de procedimiento serian detalladas en una
resolucion a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levanté un acta que fue firmada por la parte
compareciente y por este arbitro.
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Con fecha 19 de julio de 2008 este arbitro dictd resolucion fijando las reglas de procedimiento, la cual fue
notificada a ambas partes por correo electronico con igual fecha. Las reglas de procedimiento establecidas en
la referida resolucion fueron basicamente las siguientes:

—Se conferira traslado al demandado para contestar la demanda, por el plazo que determine el tribunal, el
que no podra ser inferior a 10 ni superior a quince dias. Conjuntamente con la notificacién de dicha
resolucién, que se practicara por correo electrénico, se adjuntara copia digitalizada de la demanda de
revocacion.

—Una vez contestada la demanda o vencido el término de emplazamiento, el tribunal podra o no recibir la
causa a prueba, si estima que existen hechos substanciales y pertinentes controvertidos que asi lo ameriten.
El término de prueba lo determinara el tribunal y no sera superior a diez dias.

—Las partes podran presentar pruebas en cualquier estado del juicio, hasta el vencimiento del término
probatorio. Seran admisibles todo tipo de pruebas, con excepcion de la absolucién de posiciones vy
testimonial. En todo caso, el tribunal tendra la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime
innecesarias 0 que puedan realizarse alternativamente de otro modo.

—Vencido el término probatorio quedara cerrado el debate de pleno derecho, sin necesidad de certificacién ni
resolucidn alguna, y el proceso quedara en estado de sentencia. Lo anterior sin perjuicio de los eventuales
términos de citacién o apercibimiento que correspondan como consecuencia de las pruebas rendidas por las
partes. Con todo, hasta antes de la dictacién de la sentencia definitiva, el tribunal podrd dictar medidas para
mejor resolver de cualquier naturaleza.

Se detallaron ademas diversas reglas de tramitacion relativas a plazos, notificaciones, incidencias vy
presentaciones de las partes.

Con posterioridad a la notificacion de dicha resolucién, las partes solicitaron al tribunal la suspensién del
procedimiento, en atencién a que se encontraban en conversaciones para llegar a un acuerdo destinado a
poner término al conflicto, a lo cual se accedi6 con fechas 28 de julio y 7 de agosto de 2008, como consta en
autos.

Con fecha 30 de agosto de 2008, no habiéndose aun presentado avenimiento alguno, se confiri6 traslado de
la Demanda de revocacion al Demandado, adjuntando una copia digitalizada de la misma. Con fecha 12 de
septiembre de 2008, don Michael Alfredo Echavarria Alvarez evacu6 el traslado conferido, en adelante la
«Contestacion».

Con fecha 13 de septiembre de 2008 se recibié la causa a prueba, mediante resolucién notificada a las partes
por via electronica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente:

«Proveyendo la contestacion del demandado: Téngase por contestada la demanda.— Visto el mérito
de autos. Se recibe la causa a prueba por el término de 8 dias habiles, con expiracion el dia 26 de
septiembre de 2008, y se fijan como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, no
necesariamente copulativos, los siguientes:

1. Efectividad que la demandante es titular de la marca TRIPLE W, fecha de dicho/s registro/s,
cobertura/s protegida/s, y fecha/s en que hubiere/n sido presentada/s la/s correspondiente/s
solicitud/es de registro de marca ante el Departamento de Propiedad Industrial.

2. Fecha de asignacion original del nombre de dominio <triplew.cl> a nombre del demandado y, en
caso de existir otros registros previos para el mismo nombre de dominio, fecha y titularidad de
los mismos.

3. Efectividad que el nombre de dominio <triplew.cl> se encuentra en uso como sitio web y, en
caso afirmativo, contenido del mismo y fecha desde que se encuentra en uso.

4. Efectividad que el demandado ha usado en el comercio el signo “TripleW” y rubro de servicios
para los cuales habria usado dicho signo.

5. Efectividad que el demandado es titular de la solicitud de registro de marca N° 827.566 marca
TRIPLEW, cobertura de dicha solicitud de registro de marca y fecha en que hubiere sido
presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial.

6. Efectividad que el nombre de dominio <triplew.cl> fue inscrito y/o utilizado de mala fe por parte
del demandado.

No sera necesario acompanar nuevamente los documentos ya presentados anteriormente en autos.
Certifiquese de oficio en autos, de plano, si el nombre de dominio <triplew.cl> es o no utilizado a la
fecha como sitio web, y caso afirmativo agréguese de oficio un ejemplar impreso del mismo al proceso
incluyendo todas las pdginas web de dicho sitio si las hubiere.

Oficiese a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion, Universidad de Chile, a fin de
que informe a este arbitro acerca de los datos histdricos sobre registro del nombre de dominio
<triplew.cl>, las correspondientes fechas de registro y sus titulares. ».
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Con igual fecha 13 de septiembre de 2008 se certificd en autos que el sitio web <www.triplew.cl> consta de
una sola pagina, sin vinculos a otras paginas o sitios web, agregandose un ejemplar impreso a los autos. Con
fecha 15 de septiembre de 2008 se oficié a NIC Chile en los términos dispuesto en la resolucién precedente.

Con fecha 25 de septiembre de 2008 NIC Chile respondio el oficio referido en los siguientes términos:

«Por la presente damos respuesta a su solicitud de informacidn respecto del nombre de dominio de la
referencia, sefialando lo siguiente:

1.- Con fecha 30 de septiembre de 1999 este dominio fue inscrito por Radio Zero S.A. RUT de la
organizacion: 79.732.420-5

2.- Posteriormente, la misma empresa titular renovd del registro por un nuevo periodo de dos aros,
evento informado al asignatario el 30 de octubre de 2001.

3.- Dentro del segundo proceso de renovacion el registro fue eliminado de nuestra base de datos con
fecha 01 de diciembre del ario 2003 por no pago de la tarifa correspondiente.

4.- Con fecha 14 de mayo del ario 2004 el dominio fue solicitado por IAN PIERRE WENCESLAO
RUBILAR MEDINA RUT N°13231812-3, solicitud que fuera eliminada del registro por no pago de la
tarifa dentro del plazo establecido en la Reglamentacion de NIC Chile para tal efecto.

5.- Con fecha 26 de mayo de 2004 el dominio fue solicitado por CONSORCIO PERIODISTICO DE
CHILE S.A. COPESA RUT N° 91.408.000-2 pagando el arancel respectivo, procediéndose a su
inscripcion.

6.- Con fecha 26 de julio del afio 2006 se elimina del registro la inscripcion a nombre de
CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA COPESA RUT N°91.408.000-2 por no pago de la tarifa
de renovacion.

7.- Con fecha 07 de noviembre del afio 2006 este dominio fue solicitado por MICHAEL ALFREDO
ECHAVARRIA ALVAREZ, quien mantiene este registro hasta la fecha.»

Con fecha 26 de septiembre de 2008 se prorrog6 la fecha de vencimiento del término probatorio, hasta el 8 de
octubre de 2008. El Demandante Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA) no presenté pruebas
adicionales a las acompanadas conjuntamente con la Demanda. Por su parte, con fecha 8 de octubre de
2008, el Demandado don Michael Alfredo Echavarria Alvarez presentdé un escrito adjuntando documentos en
parte de prueba.

Finalmente, con fecha 15 de noviembre de 2008 se cit6 a las partes a oir sentencia, mediante resolucion que
les fue notificada por via electronica con igual fecha.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relacion a la Demandante, Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA)

La Demandante, Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA) es una sociedad anénima chilena, con
domicilio en Santiago de Chile, del giro de su denominacion.

De los documentos acompariados por el Demandante, no objetados, se ha acreditado que es titular de las
siguientes marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, sucesor legal del
Departamento de Propiedad Industrial:
e Registro N° 567.221, marca TRIPLE W, que distingue servicios de empresa editora, y servicios de
entretencion y culturales prestados a través de cualquier medio de comunicacion de la clase 41, de
fecha 3 de mayo de 2000.
e Registro N° 567.219, marca TRIPLE W, que distingue publicaciones periddicas y no periédicas y
demas productos de la clase 16, de fecha 3 de mayo de 2000.

Del oficio respuesta de NIC Chile, de fecha 25 de septiembre de 2008, consta ademéas que la Demandante
fue asignataria del nombre de dominio impugnado, desde el 26 de mayo de 2004 hasta el 26 de julio del afio
2006.

4.2. En relacion al Demandado, don Michael Alfredo Echavarria Alvarez

El Demandado, don Michael Alfredo Echavarria Alvarez, es una persona natural con domicilio en Santiago de
Chile.

De los documentos acompanados a los autos por el Demandado, no objetados, se encuentra acreditado lo
siguiente:

—Que ha usado en el comercio el signo TRIPLE W para distinguir servicios de asesorias computacionales
desde el 14 de septiembre de 2007, segln consta de las tres copias de facturas en que consta impreso
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dichos signo y rubro, junto al nombre del Demandado. Ademés, de manera informal, el Demandado se habria
identificado con el mismo nombre de fantasia o signo «TripleW» con anterioridad, como consta en las cartas
emitidas por el Instituto de Nutricion y Tecnologia de los Alimentos de la Universidad de Chile (INTA), el
Centro de Medicion de la Pontificia Universidad Catélica de Chile (MIDE UC) y Fundacién Chile. En una de
ellas se sefiala que el uso de dicho signo se remontaria incluso al afio 2003.

—Que es titular de la solicitud de registro de marca TRIPLEW, para distinguir servicios de disefio y
construccion de software, portales y paginas web, construccién de arquitecturas de redes y servidores de
datos, N°827.566, de fecha 3 de julio de 2008.

—Que durante el afio 2008 en procesos de licitacién de prestacién de servicios computacionales bajo el
nombre «TripleW» con diversas adjudicaciones a su favor, como consta de las impresiones de los sitios web
de Chilecompra y Chileproveedores.

De acuerdo a la certificacién de autos de fecha 13 de septiembre de 2008, consta ademas que el sitio web
<www.triplew.cl> es usado por el demandado y, a la fecha de dicha certificacién, constaba de una sola
pagina, sin vinculos a otras paginas o sitios web.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES
5.1. Libelo de la Demandante
En su demanda de autos, la parte Demandante basicamente afirma lo siguiente:

—Que Consorcio Periodistico de Chile S.A. (Copesa) es una de las empresas periodisticas de mayor
renombre en el mercado nacional, que edita y publica una serie de diarios y revistas las cuales no sélo tienen
un respaldo fisico, sino que la gran mayoria tiene un soporte virtual, tal es el caso, por ejemplo, de “La
Tercera”, “La Cuarta”, “La Hora”, “Qué Pasa”. Es claro que COPESA no sélo edita diarios y revistas, sino que
tiene una serie de servicios conexos a su servicio principal editorial, con el cual se relaciona con el

consumidor relevante, habiendo obtenido un nivel de reconocimiento digno de tutela.

—Que es titular de los siguientes registros marcarios: TRIPLE W, Reg. N° 567.221, que distingue servicios de
empresa editora, y servicios de entretencién y culturales prestados a través de cualquier medio de
comunicacion de la clase 41; TRIPLE W, Reg. N° 567.219, que distingue publicaciones periédicas y no
periddicas y demas productos de la clase 16.

—Que es aplicable en la especie lo dispuesto en el articulo 22 de la reglamentacion de NIC Chile para el
funcionamiento de los nombres de dominio .cl. En cuanto a la letra a), sefala que se cumplen los
presupuestos, ya que el nombre de dominio impugnado es idéntico o engafiosamente similar a la marca
TRIPLEW vy el asignatario no tiene derecho alguno sobre dicha expresion. Ademas, agrega, que en relacién a
la mala fe, la linea interpretativa tiende a complementar la interpretacién de los presupuestos de revocacion,
maéaxime si se considera que los jueces en estas materias resuelven conforme a la “prudencia y equidad”. A la
luz de lo anterior, la jurisprudencia tiende a considerar que la notoriedad de un signo permite colegir o dar por
configurada la exigencia de este requisito, toda vez que para una persona normalmente informada,
evidentemente apropiarse de un signo reconocido, representa un acto que debid, al menos, ser representado
al tiempo de su solicitud. Sefala que, habida consideracién que el registro de marcas en Chile es una entidad
gue ofrece informacion publica accesible incluso via Internet, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la
inscripcién a su nombre como nombre de dominio, de una marca comercial registrada por otro, ha actuado
con malicia o temeridad tanto en el acto de solicitar el registro, como al poseer o detentar el dominio inscrito a
su nombre. Agrega que es claramente colegible y presumible que la demandada conocia la marca TRIPLE W
al momento de intentar su registro.

5.2. Contestacion del Demandado
En su escrito de contestacion, el Demandado basicamente afirma lo siguiente:

—Que es profesional del area informdtica y desde hace ya 15 afios trabaja como independiente entregando
servicios relacionados a la computacion. Hace 8 afios atras formd una empresa de servicios que llamé con el
nombre de fantasia “TripleW” y desde entonces ha utilizado este nombre para darse a conocer como empresa
en el mercado chileno e internacional, aunque siempre como nombre de fantasia.

—Que algunos de los clientes que ha tenido durante estos afios son: Ministerio de educacion de Chile,
Fundacién Chile, Escuela de Psicologia de la Pontificia Universidad Catélica de Chile, Escuela de Trabajo
Social de la Pontificia Universidad Catélica de Chile, Instituto de Sociologia de la Pontificia Universidad
Catélica de Chile, Centro de Medicion de la Pontificia Universidad Catélica de Chile, INTA Universidad de
Chile, Prometheus Research Michigan University EE.UU, Embajada de Chile en Londres Reino Unido,
ProChile Londres Reino Unido, DJShcool Chile, GDC gestién de condominios, Terapia Grupal Chile, terapia
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grupal para jévenes y nifios, Brithish American Tabaccos, Medellin Colombia, Neon Computadores, Medellin
Colombia, ProBody GYM, cadena de gimnasios, Medellin Colombia.

—Que hace 2 afos decidié6 ampliar su mercado y darse a conocer para otros clientes a través de Internet, por
tanto siguidé el camino ldgico de inscribir el nombre de su empresa “triplew.cl”, pero antes de hacer esta
gestion, realizé una busqueda en los registros del DPI (actual INAPI) y no arroj6 resultado alguno sobre la
existencia de la marca “TripleW”. Agrega que la marca inscrita por el Consorcio Periodistico de Chile S.A.
(Copesa) es “Triple ESPACIO W”, es por esta razdn que, al buscar en los registros la marca “triplew” no arrojo
datos sobre ella. Esto demuestra, sefiala, que el dominio jamas fue inscrito de mala fe, y que sélo existe un
pequena pero decidora diferencia entre las marcas en disputa.

—Que convers6 con un abogado del servicio de registro de propiedad industrial, el que le hizo ver que a
pesar de que las marcas se pronuncien igual, son marcas distintas y que ademas tomando en cuenta que
éstas son de clases totalmente diferentes, tenia derecho a inscribir la marca “tripleW” todo junto, en clase 42.

—Que el concepto «triplew» viene dado por la utilizacion de la web, servicio que se relaciona directamente
con la informatica, la computacién o disefo y desarrollo de paginas web; que es desde ese punto de vista que
se le ocurrid nombrar a su empresa tripleW; que en ningln caso ha copiado o ha usurpado el nombre de
nadie, y todos sus clientes pueden atestiguar esto.

—Que tiene derechos e intereses legitimos sobre este nombre de dominio, por la trayectoria y por todos los
argumentos antes mencionados. Agrega que el nombre de dominio ha sido inscrito y utilizado de una absoluta
y verdadera fe, demostrable con creces a través de sus clientes y de todos los antecedentes antes expuestos.

—Que le tomo casi 7 anos al Consorcio Periodistico de Chile S.A. (Copesa) para mostrar interés para inscribir
este dominio, eso demuestra el oportunismo y real y poco interés que ellos tienen en relacion a la utilizacién
del dominio triplew.cl; que ellos no tienen intencién de usar este dominio, sélo quieren que nadie mas lo use y
que él tiene derecho a seguir usandolo para la difusién de informacion relacionada con su empresa.

En una presentacion posterior, el Demandado sefial6 basicamente lo siguiente:

—Que tal como ha reconocido abundantemente la doctrina y la jurisprudencia existente sobre el tema, uno de
los principios que rige esta materia es el de “first come, first served’, es decir, aquél que llega primero, el
primer solicitante en definitiva, tiene un derecho preferente para la asignacion del nombre de dominio. Agrega
que aparte de haber inscrito en primer lugar, ha actuado en todo momento de buena fe, pues no existen
razones economicas desleales que atenten contra derechos validamente adquiridos por terceros.

—Que su solicitud de inscripcién del dominio triplew.cl en nada afecta normas de competencia leal y ética
mercantil, por el contrario, es fiel reflejo del buen uso de herramientas tecnoldgicas que permiten competir
adecuadamente, tanto dentro de un marco de legalidad como de correccién ética.

—Agrega que no se configura ninguna de las hip6tesis de mala fe sugeridas por el reglamento, las que, en
definitiva, reflejan el espiritu de la norma, esto es, evitar abusos y malas practicas con la inscripcion de sitios
web; aln més, tales casos s6lo demuestran que su actuar ha sido siempre ajustado a derecho y a la buena fe
en general.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables
6.1.1. Reglas de caracter procesal

El presente proceso esta sometido a las reglas de los arbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art.
7 de la RNCh («Los arbitros tendréan el caracter de ‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procedera
recurso alguno»). Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el
Cédigo de Procedimiento Civil y Codigo Orgénico de Tribunales. En tal sentido, dispone el articulo 640 N° 4
del Cddigo de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendra «las razones de prudencia o de
equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposicion cuyo sentido es reiterado por los articulos 637
del mismo Coédigo y 223 del Codigo Organico de Tribunales.

En relacion a la procedencia del presente arbitraje, el ambito de competencia y su caracter vinculante para las
parte, el art. 6 de la RNCh sefiala que «Por el hecho de solicitar la inscripcién 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»;
mientras que el parrafo tercero del art. 12 de la RNCh sefiala que «Por el sélo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para solucién de conflictos
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qgue se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las
costas segun lo determine el arbitro».

6.1.2. Reglas de caracter sustantivo

En relacién a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para la inscripcion nombres de
dominio, deben tenerse presente dos grupos de normas, una de caracter general y otras especificas relativas
a la revocacién de nombres de dominio.

Con caracteres generales, dispone el parrafo primero del art. 14 de la RNCH que «Sera 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 vélidamente adquiridos por
terceros».

Los preceptos regulatorios de la revocacion de nombres de dominio se encuentran contenidos en los articulos
20, 21 y 22 de la RNCh. El primero de ellos sefiala que «Toda persona natural o juridica que estime
gravemente afectados sus derechos por la asignacion de un nombre de dominio podra solicitar la revocacion
de esa inscripcion, fundamentando su peticion segun lo dispuesto en el articulo 21 de la presente
reglamentacién». El aludido articulo 21 de la RNCh dispone que «Para los efectos de solicitar la revocacion
de un dominio inscrito, serd necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocacion de
dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocacion, NIC Chile
notificara de ésta a las partes involucradas, via correo electronico. La tramitacion de una solicitud de
revocacion se sujetara a las reglas del procedimiento de MEDIACION Y ARBITRAJE.»

Por su parte, el art. 22 de la RNCh sefala que «Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que
su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe».

El mismo art. 22, en su parrafo 2° sefala que “La inscripcion de un nombre de dominio se considerara
abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el nombre de dominio sea idéntico o
enganosamente 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. b./ Que el asignatario del nombre de dominio no tenga
derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y c./ Que el nombre de dominio haya
sido inscrito y se utilice de mala fe».

Por otro lado, el parrafo 3° del mismo art. 22 de la RNCh describe diversas circunstancias, no taxativas, cuya
verificacion servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado, mientras que
el parrafo 4° de dicho articulo establece ciertas hipdtesis, tampoco taxativas, cuya verificacion servira para
evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

6.1.3. Reglas relativas a los efectos y ejecucion de la sentencia

El parrafo quinto y final del citado art. 22 de la RNCh dispone que «Si el resultado del procedimiento de
mediacioén y arbitraje respecto de una solicitud de revocacién fuere favorable al reclamante, NIC Chile
procedera a transferir el dominio a éste, quien deberd cumplir con los requisitos de asignacién, esto es, el
pago de la tarifa y el envio de la documentacion respectiva, dentro del plazo de 30 dias. Si asi no lo hiciere, el
dominio sera eliminado.»

6.1.4. Reglas relativas a las costas

En relacién a las costas del proceso arbitral, el parrafo final del art. 8 de la RNCh sefala que «Las costas del
arbitraje serdn compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual
asignatario, en un conflicto por revocacién.»

6.2. Sistematica y analisis de las causales de revocacion de nombres de dominio

6.2.1. Generalidades

El citado art. 22 de la RNCh, en sus parrafos 12y 29, sefiala que «Sera causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion de un
nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a./ Que el
nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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. b./ Que el asignatario
del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y c./
Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe». Por su parte, el parrafo tercero del
mismo art. 22 contempla diversas hip6tesis no taxativas cuya verificacion permite dar por acreditada la mala
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del asignatario.
Las normas antes transcritas han dado pie a interpretaciones o aplicaciones diversas.

En efecto, por una parte, en gran parte de los precedentes se exige la concurrencia copulativa de las
cond|C|ones contempladas en el parrafo 2° del art. 22 de la RNCh, para declarar que una inscripcion es
abusiva'. Como se explica mas abajo, esta manera de entender la norma equivale a fin de cuentas a aplicar
una unica causal de revocacion: aquélla contenida en el citado parrafo 2° del art. 22 de la RNCh. Si bien
existen precedentes en donde se reconoce que el sistema de la RNCh contempla dos causales de revocacién
—Ila inscripcién abusiva y la inscripcién de mala fe— en definitiva se entiende que la inscripcion abusiva es
aquella regulada en el citado péarrafo 2° del art. 22 de la RNCh, de manera que igualmente se exige el
cumplimiento copulativo de las tres condiciones contempladas en dicha norma®.

Por otro lado, existe un precedente en donde no se exige la concurrencia copulativa de las tres cond|C|ones
establecidas en el citado parrafo 2° del art. 22 de la RNCh, para concluir que la inscripcién es abusiva®.

Este sentenciador no comparte las interpretaciones precedentes, en virtud de las consideraciones que se
exponen en los apartados siguientes.

6.2.2. Inoperancia del «supuesto complejo» contenido en el del art. 22, parrafo 2° de la RNCh

De la lectura del articulo 22, parrafo 12, de la RNCh se desprende sin lugar a dudas que dicho cuerpo
normativo establece efectivamente dos causales de revocacion de nombres de dominio, a saber, la
inscripcién «abusiva» y la inscripcion de «mala fe». Con todo, y contrariamente a lo que pareciera, la
regulacién de la primera no esté contenida exhaustivamente en el parrafo segundo de dicho articulo 22 de la
RNCh. Dicho de otro modo, no es menester acreditar la concurrencia copulativa de los tres requisitos
contemplados en la citada norma para entender configurado el supuesto de inscripcion «abusiva».

Para explicar el aserto precedente es necesario analizar la referida disposicién del articulo 22, parrafo 22, de
la RNCh tanto del punto de vista sistematico como recurriendo a la fuente directa de la misma.

Existe consenso en que la fuente de la norma del articulo 22, péarrafo 2°, de la RNCh, en adelante también
referido como el «supuesto complejo» se encuentra en el §4, a. de la UDRP* (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy), aunque el andlisis comparativo de dicha norma y la del citado articulo 22, parrafo 22, de la
RNCh lleva a concluir que el sistema de la RNCh ha innovado, introduciendo variantes a la norma original de
tal magnitud que bien puede sostenerse que se trata de dos sistemas totalmente diferentes.

En primer término, la UDRP admite so6lo una Unica causal de revocacion, conformada por la concurrencia de
las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que, como se ha dicho, la RNCh contempla dos
causas de revocacion: inscripcion «abusiva» € inscripcién de «mala fe».

Sin embargo, el gran distanciamiento de la RNCh con la UDRP se produce cuando se analiza el alcance de
los tres requisitos contemplados en el articulo 22, parrafo 2%, de la RNCh, cuya verificacién conjunta se
traduce en un supuesto de inscripcién «abusiva», segun el texto normativo, asociado a la revocacién del
nombre de dominio.

Antes de explicar el enunciado precedente, es menester dejar establecido que los requisitos exigidos en los
tres literales del art. 22, parrafo 22, de la RNCh deben verificarse de manera copulativa. Esta conclusién se
sustenta en el texto expreso de la norma en analisis, ya que los elementos histéricos de interpretaciéon no
permiten arribar a una posicién certera. En efecto, si bien los requisitos establecidos en los tres literales del
articulo 22, parrafo 22, de la RNCh son practicamente una repeticion de los analogos del § 4, a., de la UDF%P5
esta uItlma normativa sefiala expresamente que la concurrencia de dichos requisitos debe ser copulativa’,
exigencia que fue omitida en el supuesto complejo en analisis. Lo anterior podria dar pie a interpretaciones
encontradas, a saber, o bien que los tres requisitos en cuestion son igualmente copulativos, porque asi estan
establecidos en la fuente directa, o bien que son disyuntivos, puesto de otro modo no se entenderia la omisién
incurrida por la RNCh. Con todo, en opinion de este sentenciador la solucién se encuentra en la misma norma
de la RNCh, puesto que su redaccion («La inscripciébn de un nombre de dominio se considerara abusiva
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»), no da lugar a otra interpretacion que no sea la
concurrencia conjunta de los tres requisitos alli contemplados.

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el supuesto complejo contenido en el art. 22, parrafo 22 de la RNCh,
dentro del contexto o sistema regulatorio de la revocacion de nombres de dominio, se concluye que el referido
cardcter copulativo de la triple exigencia termina siendo mas aparente que real. En efecto, cuando el supuesto
complejo de la RNCh sefala que procede la revocacién de un nombre de dominio en la medida que se
cumplan los tres requisitos que alli se indican, y uno de tales requisitos —literal ¢c)— se refiere a la mala fe en
la inscripcién del dominio, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia del referido supuesto
complejo carece de logica, puesto que dicho requisito (inscripcién de «mala fe») corresponde per se a una
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causal de revocacion distinta. Dicho de otro modo, si para configurar el supuesto complejo debe el
demandante probar no sélo que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, sino ademas acreditar
los restantes elementos contemplados en los literales a) y b) de la norma en cuestiéon, entonces esta Ultima
carece de toda autonomia y termina siendo mas exigente que la causal de revocacién referida a la inscripcién
de «mala fe». Se da asi una relaciéon de género a especie del todo ilégica en un contexto de dualidad de
causales de revocacion. Por lo expuesto, el supuesto complejo en andlisis resulta redundante y
suplementario, demostrando ademas inconsistencia metodoldgica en la regulacién normativa de la institucién.

6.2.3. La inscripcion «abusiva».
6.2.3. a) Sentido y alcance

Sin perjuicio de lo expuesto en los parrafos precedentes, surge entonces la interrogante de si la anotada
inoperancia formal del supuesto complejo es aplicable a la casual denominada inscripcién «abusiva», dada la
redaccién de la norma del art. 22, parrafo 29, de la RNCh («La inscripcién de un nombre de dominio se
considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:»). A juicio de este sentenciador, la
respuesta es negativa.

En efecto, es un error suponer que la causal de revocacién referida a la inscripciéon «abusiva» esta regulada
exhaustivamente en el supuesto complejo del art. 22, parrafo 22, de la RNCh, puesto que dicha norma sefala
Unicamente que si se cumplen los tres requisitos alli mencionados, entonces la inscripcién del nombre de
dominio se considerara abusiva, de manera que el supuesto de hecho contemplado en la norma constituye
tan solo una hipétesis —no la Unica— de inscripcién «abusiva». La norma en andlisis contempla entonces un
supuesto particular de inscripcién abusiva, a titulo ejemplar, conclusién que no emana Unicamente de la
interpretacion sistematica de la institucién, segin lo expuesto mas arriba (inoperancia formal), sino
particularmente de la propia redaccion de la norma, dado que esta Ultima en ningln caso sefiala que la
inscripcién se entenderd abusiva unicamente cuando concurran los tres requisitos del supuesto complejo
(v.gr. «sélo se entenderd abusiva cuando...», 0 bien «Unicamente se entendera abusiva cuando...»), como
tampoco esta redactada en términos que pretendan acotar o definir la institucién (v.gr. «inscripcién abusiva es
aquella en que...», 0 bien «la inscripcidn es abusiva cuando...»).

En consecuencia, la inscripcion «abusiva», como causal de revocacién de nombres de dominio, no queda
limitada al supuesto complejo del articulo 22, parrafo 2%, de la RNCh, sino que su sentido y alcance deben
determinarse con arreglo a criterios de interpretacion légicos y sistematicos.

Siguiendo esta linea de razonamiento, debe destacarse en primer lugar que la regulacién de la revocacién de
nombres de dominio no puede ser analizada desatendiendo el contexto normativo en que esta inserta. En
este sentido, resulta del todo necesario y arménico vincular la facultad de revocacion de un nombre de
dominio con las exigencias y obligaciones impuestas por la misma RNCh a quien lo solicita. Estas ultimas se
encuentran contenidas en el articulo 14, parrafo 19, de la RNCh, conforme al cual «Sera 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 validamente adquiridos por
terceros».

Dicha norma resulta fundamental para resolver la tematica planteada, puesto que la responsabilidad alli
consagrada —una suerte de obligacién negativa— afecta a todos los solicitantes de nombres de dominio, sin
excepcion, y su incumplimiento debe de tener aparejada alguna consecuencia juridica; de otro modo seria
letra muerta.

En consecuencia y con arreglo a los postulados precedentes, la inscripcion de un nombre de dominio sera
«abusiva» cuando ésta contrarie normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal o ética
mercantil, o bien derechos validamente adquiridos por terceros.

Esta vinculacién de las normas contempladas en los articulos 14, parrafo 12, y 22, parrafo 1%, de la RNCh
permite, pues, dar sentido y operatividad a lo que la RNCh denomina inscripcién «abusiva», y al mismo
tiempo permite conciliar normas en esencia complementarias —ya que una no se entiende cabalmente sin la
otra—, configurando asi una estructura normativa arménica y coherente’.

Las obligaciones establecidas para los solicitantes en el articulo 14, parrafo 12, de la RNCh no son, pues,
declaraciones de «buenas intenciones» ni mucho menos meras «recomendaciones» para ser valoradas en la
intimidad subjetiva del solicitante. Si tales obligaciones estan establecidas con caracter expreso, obviamente
es para que sean cumplidas y la RNCh s6lo contempla dos vias de impugnacion a una solicitud de registro de
nombre de dominio: la solicitud o solicitudes posteriores y la demanda de revocacion; y no hay norma que
disponga que las obligaciones del articulo 14, parrafo 1%, de la RNCh estén referidas Unicamente a los
conflictos por asignacion. Por lo demas, si las obligaciones del citado art. 14, parrafo 19, estuvieren limitadas a
ser exigidas Unicamente en el supuesto de un conflicto por asignacién de nombre de dominio, ello equivaldria
a sostener que el cumplimiento de tales obligaciones seria exigible Unicamente dentro del plazo de treinta
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dias siguientes a la fecha de la presentacion de la solicitud de registro, conclusién que resulta insostenible si
se considera que la tutela establecido por la ley a cualesquiera derechos adquiridos eventualmente afectados
excede con creces dicho plazo.

Mas aln, en el derecho nacional existen otros procedimientos reglados que tienen por objeto la constitucion o
nacimiento de una posicidn o situacion juridica, y en cuyos iteres procedimentales se contemplan vias de
oposicién o impugnacion por parte de terceros interesados, en dos oportunidades cronolégicamente
sucesivas, tal y como ocurre en el procedimiento establecido en la RNCh (conflicto por solicitudes sucesivas,
demanda de revocacion). Asi ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de regularizacién de la posesion de la
pequena propiedad raiz, inscripcion de marcas comerciales, patentes de invencién, modelos de utilidad o
disefos industriales, inscripcién de variedades vegetales; o incluso en instituciones tradicionales civiles, entre
las que pueden destacarse la oposicion a la solicitud de posesion efectiva y la accién de peticion de herencia,
asi como los interdictos posesorios y la accién reivindicatoria, acciones que tienen por objeto recuperar la
posesion de inmuebles.®

6.2.3. b) Analisis de los supuestos contenidos en el articulo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance
de las tres hipotesis contempladas en el art. 14, parrafo 12, de la RNCh.

1) Inscripcion que contraria normas sobre abusos de publicidad: Esta primera hipétesis, dado el tenor del
texto, alcanza Unicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales
normas positivas de aplicacion general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley N° ley N° 16.643
sobre «Abusos de Publicidad»®, el texto legal que la sucedio es la actual Ley N 19.733, sobre «Libertades de
Opinién e Informacion y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al
supuesto en analisis que nos ocupa, ya que junto con regular la funcién periodistica y de los medios de
comunicacion social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicacion de dicha normativa tendia mas sentido u operatividad si los hechos analizados
se refirieran al contenido de un web, pero la causal de revocacion de nombres de dominio en andlisis apunta
Unicamente a la solicitud de inscripcidén misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien
dificil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso
de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales
contemplados en la citada Ley N° 19.733. A este respecto, sélo parecen resultar aplicables las figuras tipicas
contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de
cualquier medio de comunicacion social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de
dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo'°.

Podria también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Cédigo de Etica Publicitaria del CONAR
(Consejo de Autorregulacion y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas estan
destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinién de este arbitro la
aplicacion de dicho Codigo, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante
erga omnes, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocaciéon en andlisis, mas no por
ello desechable por otro capitulo, como se indica méas abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en analisis una exigencia de caracter normativo, que en opiniéon de
este sentenciador debe entenderse como norma de aplicacidon general, en definitiva el alcance de la misma
gueda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipétesis vacia, puesto que en la practica mas de
alguna norma esPeciaI destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podria resultar aplicable, sea
en la actualidad'’ o bien a futuro.

2) Inscripcion que contraria principios de competencia leal o ética mercantil: Los supuestos aqui subsumibles
no estan limitados, como en la hipétesis precedente, a normas de aplicacién general y obligatoria, de manera
qgue su ambito de alcance es ciertamente mucho mas amplio. A este respecto, para determinar cuando una
solicitud de inscripcion de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil,
sirven de guia ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o
reflejan principios formativos, como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion
en su conjunto (por ejemplo, Constitucion Politica de la Republica, Ley N°® 20.169 que Regula la Competencia
Desleal, D.L. 211, Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, Ley de Proteccion al
Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Cédigo de Etica Publicitaria del
CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en
dicho Codigo estan destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética
publicitaria, como se sefala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ambito de aplicacién esta
limitado a los asociados de dicha entidad, los principios alli consagrados ciertamente la trascienden.

3) Inscripcion que contraria derechos validamente adquiridos por terceros: A este respecto, este sentenciador
entiende que una inscripcion de nombre de dominio afecta derechos vélidamente adquiridos cuando
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concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

(i) que el titular de la inscripcidon impugnada carezca de todo derecho o interés legitimo en relacién a
un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o
evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado; y

(i) que un tercero afectado (demandante en la controversia) sea titular de algun derecho validamente
adquirido en relacién a un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo
nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el nombre de dominio impugnado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, ademas, al momento de la inscripcion del
dominio cuestionado, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la
inscripcién misma.

Es menester agregar, ademas, que la afectacién a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos,
puesto que la norma en analisis recurre a la expresién «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende
cualquier tipo de afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectacion o perjuicio, sea en
relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

En suma, conforme a lo dicho puede sostenerse que una inscripcién de nombre de dominio contraria
derechos validamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido
de un tercero sobre un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo
nucleo caracteristico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado,
siempre que el titular del nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o
evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio litigioso.

6.2.4. Lainscripcion de mala fe. Sentido y alcance

Conforme lo dispone el art. 22, parrafo 19, de la RNCh «Sera causal de revocacion de un nombre de dominio
el que su inscripcion [...] haya sido realizada de mala fe».

Esta amplia causal de revocacién recibe en la RNCh un tratamiento extenso, sin ser por ello exhaustivo. Junto
con enunciar la procedencia de esta causal como habilitante para revocar un nombre de dominio inscrito,
dicha Reglamentacion entrega una serie de parametros o supuestos conforme a los cuales se entiende
cumplida la hipotesis, y otros tantos cuya verificacion permite concluir lo contrario, esto es, que el nombre de
dominio no fue inscrito de mala fe.

En efecto, el art. 22, parrafo 3% de la RNCh sefiala que “La concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado:

«a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propdésito principal
de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcién, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio.

«b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la marca de producto o
servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por
parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

«c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de
la competencia.

«d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a
usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusién con la marca del
reclamante».

Por su parte. el parrafo 4° del citado art. 22 de la RNCh sefiala que “Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos
anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacién sea taxativa,
servira para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

«a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo,
con la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

«b. Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea
titular de una marca registrada con esa denominacion, y
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«c. Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio (“fair use”), sin intento de
obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores».

Como queda en evidencia de la sola lectura del parrafo 3° del art. 22 de la RNCh, los supuestos alli
establecidos no son taxativos, de manera que la causal en andlisis bien puede entenderse cumplida en base
a otros hechos similares o disimiles a los contemplados en el citado parrafo 3% lo anterior significa que el
catalogo establecido en la norma constituye un sistema de numerus apertus.

Otro tanto cabe decir respecto de los supuestos contenidos en el parrafo 4° del citado art. 22 de la RNCh, y
por ende el asignatario demandado puede demostrar que no ha obrado de mala fe en base a antecedentes o
conductas distintas de las contempladas en dicho parrafo. Con todo, es menester recordar aqui que conforme
a derecho la buena fe se presume, de manera que quien desea o0 requiere demostrar lo contrario debe
probarlo.

Con arreglo a lo expuesto hasta aqui, puede concluirse que la causa de revocacion en analisis esta
Unicamente «enunciada» en el texto normativo, sin que exista una definicién o regulaciéon estructurada en
términos de delimitar el ambito de aplicaciéon de la misma. Y no podria ser de otro modo, dado que la decisién
abstracta y acotada acerca de cuando un nombre de dominio ha sido inscrito de mala fe es del todo
imposible, de manera que la decisién debe ser siempre casuistica y conforme a los principios de prudencia y
equidad aplicables.

Con todo, y en base a los diferentes supuestos contemplados en el art. 22, parrafo 3%, de la RNCh es posible
deducir un denominador comun, conforme a lo cual puede sostenerse en términos generales, y sin pretender
agotar la tematica, que la inscripcién de un nombre de dominio es efectuada de «mala fe» cuando mediante
dicha inscripcion el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio
a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas finalidades hayan sido o no satisfechas."

Sélo resta referirse a tres aspectos o caracteristicas de la causal de revocacién en andlisis. En primer lugar, si
bien la inscripcién maliciosa supone concluir en relacion a aspectos subjetivos, ello no significa que deba
juzgarse la intencionalidad del asignatario, sino que ha de tratarse de una actuacién que no obedezca a los
estandares objetivos de lo que socialmente ha de entenderse como buena fe, y para ello la prueba siempre
debera recaer en elementos facticos, en actos, hechos o conductas a partir de los cuales se puede concluir
que inscripcion ha sido contraria a la buena fe.

Por otro lado, con arreglo a la definicion de inscripcién de «mala fe» antes propuesta, un aspecto de ésta
pareciera confundirse con la hipotesis de inscripcion «abusiva», especificamente en las referencias
compartidas a la libre o sana competencia. La diferencia entre una causal y otra radica en que mientras en la
inscripcién maliciosa se entiende cumplida con la sola intencionalidad de afectar la libre 0 sana competencia,
pudiendo incluso no haberse obtenido dicha finalidad, la inscripcién abusiva supone que de hecho se ha
producido tal efecto, al margen —o si se quiere, con prescindencia— de las intencionalidades del titular.

Finalmente, debe destacarse que los hechos que permiten dar por cumplida la hipo6tesis de inscripcién
maliciosa no requieren ser necesariamente coetaneos con el acto mismo de la inscripcion; asi lo demuestran
los ejemplos del catalogo del parrafo 3° de la norma en analisis. Lo anterior no significa, con todo, que esta
causal constituya una de sancion por hechos posteriores 0 que consagre una suerte de retroactividad. Al
contrario, los hechos posteriores a la inscripcién propiamente tal son mas bien indiciarios o relevadores de
una mala fe precedente, la cual debe concurrir necesariamente en el momento de la inscripcion, dado el texto
del art. 22, parrafo 12, de la RNCh («Ser& causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion
[...] haya sido realizada de mala fe»).

6.2.5. Conclusiones

De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes se concluye entonces que la regulacién de la
RNCh contempla dos causales distintas de revocacion de nombres de dominio: la inscripcién abusiva y la
inscripcién de mala fe.

Debe senalarse, ademas, que conforme al esquema y regulacion de la RNCh ambas causas de revocacion
estan Unicamente «enunciadas» en el texto normativo, sin que exista una definicién o regulacion estructurada
en términos de delimitar el ambito de aplicacion de las mismas. Por lo mismo, su sentido y alcance han
guedado entregados, por consiguiente, al intérprete.

Con arreglo a las conclusiones precedentes es posible entonces sostener que el sistema de revocacion de
nombres de dominio en la RNCh resulta arménico y coherente con una interpretacion analdgica y sistematica,
puesto que las dos causas de revocacién estan establecidas en términos amplios, disponiendo al efecto un
supuesto de inscripcién «abusiva» (art. 22, parrafo 2° de la RNCh) y varios supuestos de inscripcion
«maliciosa» (art. 22, parrafo 3%, de la RNCh), ninguno de ellos de aplicaciéon obligatoria, sino meramente
ejemplar o ilustrativa.
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Finalmente, puede también concluirse que la UDRP y la RNCh son sistemas totalmente disimiles: aquél es
cerrado, éste abierto; aquél contempla una Unica causa de revocacién, conformada por la concurrencia
copulativa de tres requisitos expresamente establecidos, mientras que la RNCh consagra dos causas distintas
y autébnomas de revocacion.

En los apartados siguientes se analizan los hechos de autos a la luz de los postulados antes asumidos.

6.3. Analisis del posible caracter «abusivo» de la inscripcion del nombre de dominio impugnado

Habiendo sostenido la Demandante que la inscripcién del nombre de dominio impugnado es abusiva,
corresponde analizar si concurren 0 no en la especie los presupuestos para entender cumplida dicha causal
de revocacion.

6.3.1. Posible infraccion a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal y/o ética
mercantil

A este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados supra 6.2.3., cabe concluir que la inscripcion del
nombre de dominio impugnado no contraria normas de abusos de publicidad, ya que el contenido del SLD del
dominio impugnado, vale decir, la expresién «triple w» no es portadora de ningun significado injurioso o
calumnioso, no resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva aplicable.

Por otro lado, se ha demostrado en autos que las partes ejercen actividades comerciales diferentes. Asi, la
parte Demandante es una empresa periodistica, cuya marca comercial TRIPLE W ha sido inscrita
precisamente para servicios y productos de dicho rubro, mientras que el Demandado presta servicios de
asesoria computacional, particularmente disefio web y desarrollo de sistemas, no existiendo por tanto
competencia entre las partes, de manera que a través de la asignacién del nombre de dominio impugnado no
pudo haberse afectado normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes.

Tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que la asignacién impugnada resulte
contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador entiende que dicho principio puede verse
afectado aun cuando no exista competencia comercial entre las partes, el Demandado no ha revelado una
actuacion o finalidad que pueda estimarse contrario a dicho valor.

6.3.2. Posible infraccion a derechos validamente adquiridos

Es menester determinar a continuacién si mediante la inscripcion del nombre de dominio impugnado se
infringen o no derechos validamente adquiridos por la Demandante de revocacién.

Se ha dicho méas arriba que una inscripcion de nombre de dominio afecta derechos vélidamente adquiridos
cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido por parte del demandante, sobre
un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nucleo caracteristico o
evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio impugnado, y siempre que el
asignatario de dicho nombre de dominio impugnado carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre,
marca u otra designacién o signo distintivo que, de manera integra o cuyo nlcleo caracteristico o evocativo,
esté aludido, reproducido o incluido en dicho nombre de dominio.

En la especie, se ha acreditado que la Demandante es titular de la marca registrada TRIPLE W, la que se
encuentra inscrita desde el 3 de mayo de 2000, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo los
registros N°567.221 y N°567.219, que distinguen, respectivamente, servicios de empresa editora, y servicios
de entretencién y culturales prestados a través de cualquier medio de comunicacién, clase 41; y publicaciones
periddicas y no periddicas y demas productos de la clase 16.

Igualmente, se ha acreditado mediante documentos no objetados que el Demandado ha usado el signo
«TripleW» para distinguir servicios de asesorias computacionales, con anterioridad —inclusive en afios— a la
fecha de asignacién del nombre de dominio impugnado. En efecto, la asignacién de este ultimo fue realizada
con fecha 7 de noviembre de 2006, y si bien las copias de facturas y documentacion obtenidas de Internet
acreditan uso de dicho signo por el Demandado durante los afios 2007 y 2008, las cartas presentadas en este
proceso por dicha parte, mediante las cuales diversos clientes aseveran conocer el signo o nombre de
fantasia del Demandado «TripleW» —desde hace afos, aproximadamente desde 2006 o bien desde 2003—
permiten concluir que, a la citada fecha asignaciéon del nombre de dominio impugnado, el Demandado ya
utilizaba informalmente el nombre de fantasia o signo «TripleW». Lo anterior lleva a concluir que el
Demandado detentaba, a la fecha indicada, un interés legitimo en dicho signo, lo que a su vez lleva a concluir
que la asignacién o registro del nombre de dominio impugnado no contrarié los derechos adquiridos de la
Demandante sobre su marca comercial TRIPLE W, conforme a los postulados expuestos en este fallo.
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Mas aun, cabe sefalar que las citadas cartas de clientes, ademas de no haber sido objetadas, han sido
presentadas en este proceso en original y con los correspondientes membretes de las instituciones en las
cuales los firmantes ocupan cargos, a saber, el Instituto de Nutricion y Tecnologia de los Alimentos de la
Universidad de Chile (INTA), el Centro de Medicion de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile (MIDE UC) y
Fundacién Chile, todo lo cual lleva a presumir razonable y fundadamente que se trata de declaraciones serias
y que revisten verosimilitud.

6.4. Analisis de la posible existencia de «mala fe» en la inscripciéon del nombre de dominio impugnado

Segun se ha sostenido mas arriba por este sentenciador, la inscripcion de un nombre de dominio es
efectuada de «mala fe» cuando mediante dicha inscripcion el titular ha pretendido afectar o entorpecer la libre
0 sana competencia, producir un perjuicio a otro, o bien confundir a los consumidores, sea que dichas
finalidades hayan sido o no satisfechas. También se ha expresado que conforme a derecho la buena fe se
presume, de manera que quien desea o requiere demostrar lo contrario debe probarlo.

En consecuencia, corresponde determinar si, conforme al mérito de autos, existen antecedentes que permitan
concluir que el nombre de dominio impugnado fue inscrito de mala fe.

A juicio de la Demandante, la existencia de mala fe estaria acreditada por el hecho que el Demandado no
podia desconocer la existencia de la marca TRIPLE W. A este respecto cabe sefalar varias precisiones. Por
un lado, no existe prueba en autos del uso, y menos de la notoriedad, de la marca de la Demandante, por lo
cual mal podria concluirse que el Demandado debia conocer dicha marca y menos aun que de dicho
conocimiento pudiere derivarse una consecuencia de mala fe. Por otro lado, el Demandado ha argumentado
que, antes de solicitar la asignacion del nombre de dominio impugnado, realizé una busqueda en la base de
datos del entonces Departamento de Propiedad Industrial, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y no
encontrd antecedente de la marca TRIPLE W, lo cual es verosimil, puesto que la base de datos de acceso
publico de dicha reparticion solamente entrega resultados por identidad, de tal suerte que cualquier diferencia
minima, incluyendo un «espacio» en la escrituracién, implica, para los efectos de blusqueda en dicha base de
datos, un signo distinto.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es menester agregar que el conocimiento de la
existencia de una marca, por parte del solicitante de un nombre de dominio, no configura per se un supuesto
de mala fe, puesto que es necesario analizar al mismo tiempo otros elementos concurrentes, principalmente
la cobertura protegida por la marca preexistente y el uso que se asigna al nombre de dominio. En la especie,
como se ha concluido mas arriba, las partes ejercen rubros distintos y, en particular, el giro de negocios del
Demandado no guarda relacién con la cobertura de la marca fundante de la demanda. La marca comercial es
una estructura o categoria juridica que asocia un signo con una cobertura de productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales, estando limitado el derecho del titular marcario a la cobertura
amparada por la marca, siendo juridicamente posible y legitima la coexistencia o registro de dos o mas
marcas —similares o incluso iguales— para rubros distintos y no relacionados. De lo anterior se sigue que no
es correcto, razonable ni prudente entender que la asignacién del nombre de dominio a favor del Demandado,
quien usaba desde antes y hasta la fecha el signo homénimo en un rubro distinto y no relacionado al de la
marca de la Demandante, pudiere afectar los derechos de ésta sobre dicha marca.

Por otro lado, y en base a criterios de prudencia y equidad, corresponde determinar si, conforme a los
antecedentes de autos, es posible concluir que el nombre de dominio impugnado haya sido inscrito de mala fe
en base a otras consideraciones o hipétesis mencionadas en la RNCh, siendo la respuesta negativa, ya que
no existe prueba en autos de que se haya configurado alguna de las circunstancias o0 supuestos
contemplados en el parrafo 32 del art. 22 de la RNCh. Tampoco existe prueba ni indicio alguno en autos para
suponer que, por otros medios diversos de los indicados en la norma antes citada, el Demandado haya
pretendido afectar o entorpecer la libre o sana competencia, producir un perjuicio a la Demandante, o bien
confundir a los consumidores. Por el contrario y como se ha dicho, se encuentra establecido que las partes
ejercen actividades comerciales diferentes; que el Demandado usaba el signo «TripleW» con anterioridad al
registro del nombre de dominio impugnado; que ha seguido usando dicho signo de manera legitima para
ofrecer y prestar servicios de asesoria computacional; que presentd posteriormente una solicitud de registro
de la marca TRIPLEW para distinguir servicios de disefio y construccion de software, portales y paginas web,
construccion de arquitecturas de redes y servidores de datos; y que usa el nombre de dominio impugnado
como sitio web para la promocion de servicios de asesoria computacional, disefio web y desarrollo de
sistemas.

Mas aun, a juicio de este sentenciador, se cumplen a favor del Demandado los supuestos contenidos en los
literales a) y b) del parrafo 4° del citado art. 22 de la RNCh, ya que se encuentra acreditado en autos que el
Demandado esta utilizando el nombre de dominio con la intencién auténtica de ofrecer servicios bajo ese
nombre de dominio, y que es comunmente conocido por el nombre o signo homoénimo. Por lo mismo, y
conforme a lo indicado en el mismo parrafo 4° del citado art. 22 de la RNCh, la concurrencia de cualquiera de
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las circunstancias antes expuestas sirve para evidenciar y demostrar que el asignatario del nombre de
dominio objetado —Demandado de autos— no ha actuado de mala fe.

6.6. Costas

Dado que el art. 8, parrafo final, de la RNCh sefala que «Las costas del arbitraje seran compartidas por las
partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al [...] actual asignatario, en un conflicto por
revocacion», corresponde entonces eximir al Demandado del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISION

En base a todos los fundamentos de hecho y de Derecho y consideraciones de prudencia y equidad
anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos no se ha acreditado que la inscripcion del
nombre de dominio <triplew.cl> sea abusiva o que se haya realizado de mala fe, en los términos
contemplados en los arts. 14, parrafo 12, y 22 de la RNCh, y en consecuencia, SE RESUELVE:

—Rechéazase la demanda de revocacion presentada por Consorcio Periodistico de Chile S.A. (COPESA).

—Manténgase la actual asignacion del nombre de dominio <triplew.cl>, a nombre de don Michael
Alfredo Echavarria Alvarez, R.U.T. N° 13.064.916-5.

Las costas de este arbitraje serdn soportadas unicamente por la parte Demandante. Autoricese la presente
sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a
NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, y notifiquesele la
presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 16 de enero de 2009.

NOTAS:

! Esta interpretacion es la mas comun en la jurisprudencia del ramo. Vid. <enlace.cl> (03/12/2001), <aol.cl> (17/05/2002), <geocities.cl>
(22/07/2002), <rider.cl> (08/08/2002), <chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002).

% Es esta linea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001), <mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl>
(20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

% Vid. <carmeister.cl> (11/12/2002).

* El texto del § 4, a. UDRP es el siguiente:

«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a “complainant”) asserts to the
applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and

«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present».
La traduccion oficiosa de dicha norma es la siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un ‘“reclamante”) afirme al
Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que

«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el
reclamante tiene derechos; y

«(ii) usted no tiene ningun derecho o interés legitimo con respecto al Nombre de Dominio; y

«(iif) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se esta utilizando de mala fe.

«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos esta presente».

® Con todo, se advierte una innovacion en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el literal a) del parrafo
segundo del art. 22 de la RNCh, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su analogo del § 4, a., i) de la
UDRP. En este sentido, conforme a la regulaciéon de la RNCh, la pretensién de revocacion de un nombre de dominio no tiene por qué
configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engafosa con una marca comercial (como si es imperioso en la normativa
de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto ex novo: que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovacién es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito
queda bastante disminuido si se considera que se trata s6lo de un correctivo a un elemento configurador de una causal que carece de
autonomia propia, como se explica en el texto.

® Este caracter copulativo viene dado por el texto explicito del parrafo final de citado §4, a. («<En el procedimiento administrativo, el
reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos esta presente»).

7 Esta vinculacién entre las causales de revocacion y la norma del art. 14 de la RNCh fue formulada por primera vez en el fallo
<enlace.cl> (03/12/2001) y reiterada en el fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), aunque la relacién normativa alli propuesta estd mas
bien destinada a explicar o dar sentido al concepto de mala fe.

8 En efecto, en el procedimiento de regularizacién de la posesidn de la pequefa propiedad raiz, si bien se contempla la posibilidad de que
terceros interesados puedan deducir oposicion dentro del plazo de 30 dias habiles contados desde la Ultima fecha de publicacion de la
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resolucién que acepta la solicitud (arts. 11, 12, 19 y sgts. y 32 del Decreto Ley N° 2.695, del afio 1979), ello no afecta la posibilidad de
que tales terceros puedan ejercer, dentro del plazo de un afio contado desde la fecha de la inscripcién de la resoluciéon que acoge la
solicitud, las acciones emanadas del derecho de dominio u otros derechos reales (arts. 15, 16, 26 y 27 del citado Decreto Ley). Un
sistema andlogo se contempla en el procedimiento de inscripcién de marcas comerciales, en donde se contemplan dos vias sucesivas
para que los terceros interesados puedan impugnar una solicitud de registro de marca: la oposicién, que debe deducirse dentro del plazo
de 30 dias habiles contados desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripcion (art. 5 de la Ley
N? 19.039), y la demanda de nulidad, que puede deducirse dentro del plazo de cinco afios contados desde la fecha del registro de la
marca (arts. 26 y 27 de dicha Ley); esquema que es reiterado para el procedimiento de inscripciéon de patentes de invencion, modelos de
utilidad o diserios industriales, con la salvedad que los plazos para deducir oposicién o nulidad son mayores (arts. 5, 50, 55, 60 y 63 de la
citada Ley 19.039). El mismo sistema precedente esta también contemplado en el procedimiento de inscripciéon de variedades vegetales,
en donde, junto con dar cabida a la institucién de la oposicién, que puede ser deducida dentro del plazo de 60 dias habiles contados
desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial de un extracto de la solicitud de inscripcién (arts. 24 y sgts. de la Ley N® 19.342), se
contempla la via posterior de la nulidad, de conformidad con las normas generales (art. 38 de dicha Ley). Un esquema similar se presenta
con relacién a la accién de peticion de herencia, que puede deducirse dentro del plazo de cinco o diez afos, dependiendo de si el
demandado tiene o no la calidad de heredero putativo (arts. 1264 y sgts. y 704 del Codigo Civil), la cual subsiste no obstante que el
heredero demandante no haya deducido oposicién a la solicitud de posesion efectiva (arts. 882 y 823 del Codigo de Procedimiento Civil).
Finalmente, las acciones que tienen por objeto recuperar la posesién de inmuebles también son cronolégicamente sucesivas, a saber, los
interdictos posesorios, que por regla general prescriben en el plazo de un ano (art. 920 del Cadigo Civil) y la accidn reivindicatoria, que se
extingue Unicamente por la prescripcion adquisitiva sobre el bien (art. 2517 del Codigo Civil).

° Ello conforme al articulo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el cual Ginicamente dejé vigente el art. 49 de la referida Ley N° 16.643, el
cual sanciona la publicacion y circulacion de mapas, cartas o esquemas geograficos que excluyan de los limites nacionales territorios
pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

1% Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Cédigo Organico de
Tribunales), pero la situacion planteada tendria por objeto Unicamente declarar la infraccion a la norma de la RNCh en analisis, mas no
responsabilidades penales.

" Asi, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley N® 19.496, que establece Normas sobre Proteccién de los Derechos de los Consumidores, se
contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engafnosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien dificil, no es del todo
imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley N°® 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad, propaganda y difusion que
por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera
otras personas o entidades que participen en una emision o colocacion de valores, no podran contener declaraciones, alusiones o
representaciones que puedan inducir a error, equivocos o confusion al publico sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates,
liquidez, garantias o cualquiera otras caracteristicas de los valores de oferta publica o de sus emisores».

'2 E| contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Disefios de Gestién
Limitada v. Arturo Ramirez Centurion», sobre revocaciéon del nombre de dominio <triplew.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.

'3 En la jurisprudencia sélo existe un precedente en donde se declara la revocacion de un nombre de dominio Ginicamente en base a la
existencia de mala fe. Se trata del fallo <cecinaschillan.cl> (11/03/2002), en donde la mala fe se aplica de una manera distinta a la
explicada en el texto, ya que se la relaciona con la infraccién al art. 14, parrafo 12, de la RNCh.

Autorizan en calidad de testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro Olivares, Cédula Nacional de Identidad
N 6.489.812-4, y don Marco Antonio Inostroza Pérez, Cédula Nacional de Identidad N° 10.048.392-0.
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