Ref. Conflicto tuorden.cl, sentencia

Partes: R.A.S. MOENIRALAM
ORDEN S.A.

Santiago, dieciocho de junio de dos mil doce,
Vistos.-

1.- Oficio OF. 15909 de 01 de marzo de 2012, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignaciéon del nombre
de dominio tuorden.cl, suscitado entre R.A.S. MOENIRALAM (ASESORIAS NAMEACTION CHILE LIMITADA),
RUT: 77.475.290-0, representado por don David Dijkstra, domiciliado en Providencia 201 Of. 22,
Providencia, Santiago, Chile y ORDEN S.A., RUT: 94.071.000-6, REP. SARGENT & KRAHN, representada por
dofa Paula Benavides, domiciliado en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes.

2.- Aceptacion del encargo, juramento de rigor y citacidn a las partes a una audiencia de conciliacién y/o
fijacién del procedimiento arbitral de fojas 3 y su notificacion a las partes y a Nic Chile de fojas 3 vta. y 4.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 19, realizada con la sola comparecencia del representante del
segundo solicitante, en la que se fijé la pauta de procedimiento arbitral y su notificacion al ausente de fojas
20.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 21, en que solicita le sea asignado el dominio en base
a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: En cuanto a LOS HECHQOS, sostiene que Orden es una
empresa del prestigioso grupo SONDA, orientada al desarrollo, integracién e implementacién de software y
soluciones informdticas de alta calidad y avanzada tecnologia. Conceptos tales como conocimiento,
integracién de soluciones con la ultima tecnologia. Conceptos tales como conocimiento, integraciéon de
soluciones con la ultima tecnologia disponible, afan innovador, soporte electrénico y creatividad de
soluciones, han orientado a la empresa a responder de manera 6ptima y comprometida a los
requerimientos y objetivos de los usuarios y clientes. Agrega que desde sus inicios, ORDEN se ha
posicionado como una empresa innovadora, tecnolégicamente eficiente y productiva, lo que la ha
proyectado en la confianza de ser un socio y asesor tecnoldgico para sus clientes, ofreciéndoles un soporte
electrénico de gran calidad a fin de facilitar sus procesos administrativos y productivos.

Agrega luego que con el paso de los afios ORDEN S.A. se ha consolidado en el mercado cumpliendo
cabalmente con el objetivo se ha consolidado en el mercado cumpliendo cabalmente con el objetivo de
optimizar los procesos logisticos de empresas de diversos tamafios. Junto a sus filiales SONDA GESTION, |-
MED, INFOPYME y LOGICA S.A. ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de nueva tecnologias
orientadas a facilitar los procesos de logistica de almacenamiento de documentos de multiples empresas a
lo largo de Chile. El grupo Sonda se ha convertido en el maximo exponente de este tipo de servicios en
nuestro pais, y en uno de los principales de Latinoamérica, con importantes operaciones de proyectos en
paises como Argentina, Brasil, México, Perd, Colombia y Ecuador. Su amplio crecimiento tecnolégico, asi
como la capacidad para prestar soluciones integrales a connotadas empresas del continente, le han valido
un reconocimiento importante entre quienes la observan como una empresa experta en el desarrollo de
servicios electronicos, de operaciones electrdnicas y servicios TI, situacidon que le ha permitido gestionar
diversos proyectos de gran magnitud como la implementacién de tarjetas vip y soluciones de
almacenamiento tecnoldgico para el ministerio de Hacienda en Costa Rica, entre muchos otros.

Sefiala luego que actualmente ORDEN S.A. ha desarrollado con gran éxito a través de su marca |I-MED, el
concepto de las licencias médicas electrdnicas, ofreciendo soporte tecnoldgico a diversos prestadores de
salud a lo largo del territorio nacional, gozando de gran fama y reconocimiento.

Sostiene que e ORDEN S.A.,, es titular de una familia de marcas comerciales que corresponden
precisamente al signo ORDEN, como parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y
proteger sus inversiones, correspondiente a los siguientes Registros: a) Registro N° 889.337, ORDEN, Mixta,
productos, clases 9 y 16; b) Registro N° 663.122, ORDEN, denominativa, servicios de computacién en



general, servicios de registro, transcripcidn, composicidn, transmisién o la sistematizacion de
comunicaciones escritas y de grabaciones o la explotacion o compilacion de datos matematicos o
estadisticos en todas las provincias de Chile, clases 35 y 42; c) registro N° 779.618, ORDEN, mixta, servicios,
clases 35 y 42; d) Registro N° 854.431, ORDEN, denominativa, “servicios de comunicaciones vy
telecomunicaciones en general, agencias de informacion y prensa; servicios interactivos de negocios, de
video o entretencién, telemarketing, transmisidn y retransmisién de sefiales, servicios de internet y de
acceso a redes computacionales, montaje y difusion de programas hablados, radiales y televisados”, clase
38; e) Registro N° 761.632, ORDEN INTEGRACION, denominativa, para distinguir productos, clase 9; f)
Registro N° 767.105, ORDEN INTEGRACION, denominativa, para distinguir servicios, clase 35 y 42; g)
registro N° 853.973, ORDEN INTEGRACION, denominativa, para distinguir servicios de la clase 38. Considera
qgue el elemento distintivo de estas marcas es la expresidon “orden”, la que ademas es el elemento distintivo
de la razén social de Orden S.A.. Agrega que es importante sefialar que las actividades de su mandante se
reconocen y distinguen en el mercado con la expresién ORDEN, marca que se encuentra integramente
incluida en el nombre de dominio en disputa.

Sostiene que ademas es titularidad de nombres de dominio y que es reconocida y ldgica la actitud de los
usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante los nombres que les son familiares, por lo que
asociardn inmediatamente el nombre de dominio tuorden.cl a un sitio de Internet con informacion relativa
a los servicios de tecnologias de la informacién y asesorias en materia tecnolégica de su mandante, orden
S.A., lo que obviamente no es asi.

Sefiala que para reforzar lo anterior, especialmente la asociacidn en Internet de la expresién ORDEN con su
mandante, debe considerar que esta ya cuenta con varios nombres de dominio que corresponden y/o
basan en dicha expresion, entre los que destaca orden.cl, ordensufi.cl, enorden.cl, ordenelectronica.cl, los
cuales serian una muestra mas del mejor derecho de esa parte sobre el nombre de dominio en disputa,
toda vez que se estructuran en base a la marca registrada ORDEN, elemento esencialmente similar al
nombre de dominio en disputa. Seifala que de conformidad a lo anterior, el demandado al solicitar el
nombre de dominio tuorden.cl podria beneficiarse de la fama y prestigio a nivel nacional. Al respecto,
considera importante sefialar lo que dispone el articulo 14 del Reglamento para la administracion del
registro de nombres de dominio .cl y lo considerado en sentencia recaida en el arbitraje del nombre de
dominio promain.cl, que concluye que procede asignar el dominio a “la parte que si ha acreditado
oportunamente ser titular de derechos marcarios pre existentes sobre un signo que coincide en lo esencial
con el referido nombre de dominio en disputa”. Considera que cualquier persona enfrentada a este nombre
de dominio erroneamente pensara que se trata de un sitio web con informacién sobre servicios relativos al
area de las tecnologias de la informacion de su mandante, siempre asociadas a orden, considerando que la
funcién bésica de un nombre de dominio es poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario
de Internet, funcién estima que no se cumpliria si se asignara el dominio a la contraria, sino que mas bien
produciria confusion en los usuarios.

En cuanto al Derecho hace referencia a los principios y criterios aplicables ala resolucion de conflictos de
nombres de dominio, en primer lugar la titularidad de marcas comerciales y su relacién con los nombres de
dominio, haciendo presente que el espiritu del principio es que no se formen confusiones en los usuarios,
haciendo presente la fama y notoriedad de la marca de su representado. Alude a este respecto a las
Politicas Uniformes de Resolucién de Controversias de ICANN vy el informe de OMPI que recayé sobre las
mismas y como estas normas y principios son recogidos en el reglamento de Nic Chile, especialmente en el
articulo 14 y 20 y siguientes, normas sobre revocacion.

Invoca luego el principio del interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, lo que
basa en las inversiones que ha realizado en el posicionamiento de la marca ORDEN.

Luego, alude al criterio de la Identidad que establece que correspondera asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o intereses pertinente sea idéntico o
muy similar al mismo, en razén de lo cual estima que el nombre de dominio debe ser asignado a esa parte
por la titularidad marcaria que invoca. Invoca al respecto el fallo recaido en el conflicto vifiasdelmaipo.cl. Se
refiere al respecto al Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante Decreto N° 425 del Ministerio de
relaciones exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, especialmente sus
articulos 6 bis y 8 en cuanto protegen a las marcas notorias.



Agrega que al conflicto de autos se aplica el criterio del uso efectivo en internet del signo orden para
identificar a sus reconocidos servicios de soporte tecnoldgico en el area de las tecnologias de la
informacién de su mandante, se utiliza efectivamente en Internet asociado a ella, los que son
efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio web www.orden.cl, donde se
puede apreciar un uso efectivo y recurrente de la marca ORDEN vinculada a esa compaiiia, para distinguirse
en el mercado nacional e internacional. De ello deduce que los usuarios realizardn una clara asociacién
entre el dominio tuorden.cly la empresa de su mandante.

Concluye que la titularidad de registros marcarios en Chile para el signo ORDEN, la fama y notoriedad de
esa parte en el mercado de las tecnologias de la informacién y las comunicaciones vy la titularidad de
nombres de dominio afines le lleva a considerar que esa parte es la que tiene un mejor derecho al nombre
de dominio en disputa.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindié prueba documental consistente en: a) Copias
simples de los certificados que acreditan la titularidad de los registros marcarios Registro N° 869.337,
ORDEN, Mixta, para distinguir productos en las clases 9 y 16 de fojas 29; Registro N° 663.122, ORDEN,
denominativa, para distinguir servicios de computacidon en general, servicios de registro, transcripcion,
composicion, transmisidn o la sistematizacién de comunicaciones escritas y de grabaciones o la explotacion
o compilacién de datos matematicos o estadisticos en todas las provincias de Chile, clases 35 y 42, de fojas
32; registro N° 779.618, ORDEN, mixta, para distinguir servicios de as clases 35 y 42, de fojas 33; d) Registro
N° 854.431, ORDEN, denominativa, para distinguir “servicios de comunicaciones y telecomunicaciones en
general, agencias de informacién y prensa; servicios interactivos de negocios, de video o entretencion,
telemarketing, transmisién y retransmision de sefales, servicios de internet y de acceso a redes
computacionales, montaje y difusion de programas hablados, radiales y televisados, clase 38, de fojas 34;
Registro N° 761.632, ORDEN INTEGRACION, denominativa, pata distinguir productos, clase 9,D E FOJAS 35;
Registro N° 767.105, ORDEN INTEGRACION, denominativa, para distinguir servicios, clase 35 y 42, DE FOJAS
37; registro N° 853.973, ORDEN INTEGRACION, denominativa, para distinguir servicios de la clase 38; b)
Impresién de consulta a la base de datos de nic chile, relativa a la titularidad de los nombres de dominio
orden.cl, de fojas 39, ordensufi.cl, de fojas 40, enorden.cl, de fojas 41, ordenelectronica.cl, de fojas 42; c)
Impresién del sitio web oficial del grupo empresarial sonda, al cual pertenece el segundo solicitante, de
fojas 43; d) Impresién del sitio web www.orden.cl, sitio oficial del segundo solicitante en Internet en el que
se puede apreciar sus principales area de negocio y actividades, asi como el uso recurrente del signo orden
para distinguirse en internet, de fojas 48 y siguientes; e) Copia del sitio web http://www.wikipedia.org en el
cual aparece una extensa resefia histdrica sobre el grupo empresarial de sonda y sus actividades en Chile,
para acreditar su fama y notoriedad en el mercado nacional, de fojas 53; f) Impresién del sitio web
www.sonda.cl, relativo al desarrollo de ORDEN S.A. de un sistema del Ministerio Publico para la
administracién de causas penales, de fojas 55; g) Impresién de noticia publicada en el mismo sitio web,
destacando la implementacion por parte de ORDEN S.A. de un software de gestidon de salud, dando cuenta
de su presencia efectiva en el mercado y su reconocimiento en Internet, de fojas 57; h) Copia de fallo
arbitral recaido en el conflicto por asignacién del nombre de dominio promain.cl, de fojas 59; i) copia del
fallo arbitral recaido en el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl, de fecha 21 de mayo de 2006, de fojas 69.
6.- Que a fojas 76 se tuvo por presentadas las alegaciones de mejor derecho y se dio traslado a la primera
solicitante, lo que fue notificado a las partes a fojas 77.

7.- Que a fojas 78 el segundo solicitante solicita se tenga presente en primer lugar la falta de interés del
primer solicitante, atendido que, habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar
argumentos de mejor derecho, sélo ORDEN S.A. ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en
disputa mediante la presentacién respectiva. Al respecto, hace presente que el criterio "first come, first
served” no es absoluto e incluso, cada vez con mds fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se
inclinan a utilizarlo como un criterio de ultima ratio, aplicdndolo sélo cuando ninguna de las partes
demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate, pues de lo contrario, no se
entenderia lo sefialado en articulo 10 del Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio que establece
un plazo de 30 dias puedan ejercer los derechos que establece, sin distinguir si dicha obligacidn
corresponde al primer o segundo solicitante. Alude al respecto la sentencia de asignacién de nombre de
dominio "todochile.cl", en el sentido que una vez que se genera el conflicto de asignacion de nombres de
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dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situacién de igualdad, y sobre esa base se debe analizar
cual de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Considera que
aplicando estos criterios, en el caso de autos su mandante ha presentado en tiempo y forma los
argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio TUORDEN.CL.

Asimismo, sefiala que esa parte ha acreditado tener un interés legitimo en el nombre de dominio en
disputa y que la inactividad de la contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculacién con el mismo.
A este respecto invoca los fallos recaidos en los conflictos losbrujos.cl, de fecha 18 de octubre de 2011.
Agrega que si se asignara el dominio a la contraria, la funcion basica de los nombres de dominio de Internet
no se cumpliria, porque cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio TUORDEN.CL podria pensar,
l6gica y razonablemente, que se trata de un dominio de su representada o autorizado por ella, puesto que
en él se reproduce su marca comercial, la que estima goza de un alto nivel de reconocimiento y presencia
en Internet.

Resume que en el caso de autos nos encontramos ante un nombre de dominio (TUORDEN.CL) que
REPRODUCE la marca comercial de su mandante, con el potencial de confusidn y perjuicio que ello
conlleva, sobre todo considerando que no se cuenta con ni un solo antecedente que dé cuenta de las
actividades del primer solicitante. Un primer solicitante que no ha acreditado interés ni vinculacién alguna
con el dominio en disputa: no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier
otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algin tipo de derecho, relacién o
autorizacién para utilizar el signo ORDEN.

Agrega que la solicitud de registro de nombre de dominio de la primera solicitante contraria derechos
validamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido -
sobre un nombre, marca comercial u otra designacidn o signo distintivo-, por estar reproducido, incluido o
de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado, de manera que estos sean confundibles.

8.- Que a fojas 81 se abrid el plazo de observaciones a las pruebas rendidas en autos, lo que se notifico a
las partes a fojas 82.

9.- Que a fojas 83 se citd a las partes a oir sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 84.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en autos se debate cudl de las partes le asiste un mejor derecho para la asignacién den
nombre de dominio tuorden.cl. La segunda solicitante ORDEN S.A., funda su pretensién en que la cadena
de caracteres que integran al nombre de dominio incluye la totalidad de su denominaciéon comercial, sobre
la que ademas tendria derechos marcarios, los que acreditd suficientemente mediante prueba documental
no controvertida de contrario. Asimismo, acreditd que Internet se desenvuelve bajo la misma
denominacién.

SEGUNDO: Que si bien los nombres de dominio no tienen regulacidon especifica en Chile, han sido
reconocidos a nivel doctrinario y jurisprudencial como un elemento importante en las estrategias de
posicionamiento de los agentes de la sociedad de la informacidn, al representar los localizadores a través
de los cuales construyen su identidad digital los agentes que participan de la sociedad Red. En este sentido
se sostiene que los nombres de dominio participan en la configuracion de una nueva dimensién del
derecho al nombrey a la identidad en general.

TERCERO: Que en todo caso, a diferencia del nombre personal que viene dado por origen de la persona y/o
aquel que sus progenitores le asigne, la identidad digital se construye, debiendo procurar los agentes que
con ella se refleje adecuadamente los derechos en base a los cuales sus creadores y/o titulares la utilizan.
De ahi que sea necesario para el arbitro arbitrador, conocer las razones por las cuales solicitan un nombre
de dominio y los usos que buscan darle al mismo, lo cual puede desprenderse del uso del nombre de
dominio y/o de las argumentaciones y pruebas que las partes aporten al juicio.

CUARTO: Que la decisién arbitral tendra como efecto natural la determinacidn de cudl de los solicitantes en
competencia podra identificarse en el entorno virtual con ese nombre de dominio bajo el ccGTLD .cl.
Siendo asi, el arbitro, investido como arbitrador, conforme a su real saber y entender debera examinar si
ambas partes estan en igualdad de derechos. Dicho de otra forma, que ambas partes detentan derechos
suficientes como para entenderse que legitimamente han aspirado al nombre de dominio o que lo han



hecho sin detrimento de derecho de terceros. En aquellos casos que este examen le lleve a la conviccién de
gue existe un mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primero, no podra aplicar el principio
first come first served en pos de restablecer el equilibrio juridico social y asimismo coadyuvar a la
usabilidad legitima del nombre de dominio.

QUINTO: Que de su parte, el primer solicitante no comparecié en autos, no allegd antecedentes
probatorios ni observo los presentados de contrario y en cuanto al uso del nombre de dominio, al ingresar
al mismo a través de un navegador se advierte una pdagina en que hay un mensaje en Holandés cuya
traduccion libre es: Este dominio es registrado por Hostnet, quiere Ud. registrar un nombre de dominio?.
Registre su dominio barato y al tratar de activar un link conduce a https://webwinkel.hostnet.nl/. De su
parte, la segunda solicitante ha acreditado un interés legitimo y titularidad marcaria.

SEXTO: Que analizados los antecedentes de acuerdo a las reglas de la sana critica y teniendo presente
todos los antecedentes aportados en autos y la inactividad del primer solicitante, cabe concluir que el
segundo solicitante tiene un mejor derecho al nombre de dominio disputado, debiendo en consecuencia
asignarse a esa parte el nombre de dominio. Ello sin perjuicio de resolver que cada parte pague sus costas.
Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de Dominio
.cl, se resuelve:

Asignese el nombre de dominio tuorden.cl, al segundo solicitante ORDEN S.A., ya individualizado en autos.
Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y Nic Chile en la forma prevista en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho,
ejecutese por Nic Chile la presente resolucion.

Resolvid, Firmado digitalmente por Lorena
Donoso Abarca
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