Ref. sentencia conflicto universodigital.cl

Partes:  MAURICIO JAVIER CLEVELAND
FINIS TERRAE SOC RADIODIFUSORA SA

Santiago, siete de agosto de dos mil siete.-
VISTOS:

1.- Que estos autos se iniciaron por oficio 06985 de 26 de diciembre de dos mil seis, referidos al conflicto por asignacion del
nombre de dominio universodigital.cl, suscitado entre MAURICIO JAVIER CLEVELAND, RUT: 15.190.585-4, domiciliado en
José Cardenio Avello #392, Santa Juana, Concepcion y FINIS TERRAE SOC RADIODIFUSORA SA, RUT: 86.597.200-8,
representada por don Héctor Loyola Novoa, domiciliado en Avda. Vitacura 2909, Of. 304, Las Condes, Santiago, iniciados por
oficio.

2.- Que por carta de fojas 3 se acept6 el conflicto, citandose a las partes a una audiencia de conciliacion y/o fijacién del
procedimiento, lo cual fue notificado a las partes como consta a fojas 4.

3.- Que a fojas 6 se lleva a efecto audiencia decretada en autos con la sola comparecencia del apoderado del segundo
solicitante. No siendo posible el llamado a conciliacién se procedié derechamente a la fijacion de las reglas de procedimiento
arbitral.

4.- Que a fojas 7 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral. Sostiene que su representado y segundo solicitante,
Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A., es una compafiia cuyo giro son los servicios de comunicaciones y, en particular, la
radiodifusion por medio de la conocida radioemisora de cobertura nacional UNIVERSO F.M., presente con una frecuencia en
la Region Metropolitana y con otras doce en las regiones primera, tercera, cuarta, quinta, novena, décima, undécima y
duodécima. Agrega que por lo anterior, RADIO UNIVERSO goza de una importante y conocida presencia en el mercado
nacional de la radiofonia, con un uso acreditado de su denominacion unido al uso e implantacion notable de la marca
"UNIVERSO" y sus variantes, creada y explotada por su representada, que se asocia directa y naturalmente con ella y sus
servicios descritos, y con la amplia cobertura de amparo correspondiente a sus registros.

Sostiene que la radioemisora posee una vasta audiencia en todo el territorio nacional y se identifica originalmente con la linea
musical de "clasicos de los 80's", que ha marcado con gran suceso la programacién nacional, pues muchas otras
radioemisoras F.M. han incluido también programas de tendencia similar o han incorporado discografia de los ochenta en su
formato cotidiano. Por consiguiente, estima que UNIVERSO es una marca renombrada y notoria que nadie en Chile puede
desconocer ni dejar de relacionar con las emisiones radiofonicas pertenecientes al segundo solicitante, Finis Terrae Sociedad
Radiodifusora S.A.

En cuanto a los derechos marcarios de esta parte, hace presente que el segundo solicitante es titular de las marcas
comerciales UNIVERSO, Registro N°779.591, que distingue en la Clase 38 "Emisiones radiofonicas y televisadas. Difusion
de programas hablados, radiados y televisados"; RADIO UNIVERSO, Registro N°779.287, Clase 38; UNIVERSO EN LA
MIRADA, Registro N°669.228, Clase 38; UNIVERSO CLASSIC POP MUSIC, Registro N°768.476, Clase 38; VUELTAS POR
EL UNIVERSO, Registros N°777.955, Clase 38, y N°778.016, Clase 16; COLECCION UNIVERSO, Registro N°779.242,
Clase 38; UNIVERSO, TU ESPACIO, Registros N°779.243, Clase 16, y N°779.244, Clase 38; y UNIVERSO DE
COLECCION, Registro N°779.241.

Agrega que asimismo es titular de diversos dominios .CL, entre ellos UNIVERSO, RADIOUNIVERSO, UNIVERSOPROG,
UNIVERSOSPARALELOS y UNIVERSOBIT. Por lo anterior, estima natural la pretensién de su representada en cuanto a
obtener el nombre de dominio UNIVERSODIGITAL, que corresponde a una directa evocacion y referencia a los servicios que
ella desarrolla y a su identidad comercial, pues induce al publico consumidor a asociar el dominio con su marca y nombre de
dominio distintivos, y por los cuales es cominmente reconocida en el mercado.



Agrega que el nombre de dominio UNIVERSODIGITAL.CL se construye sobre la matriz distintiva de sus registros y refiere
claramente a los servicios de comunicaciones, toda vez que la expresion "DIGITAL" es generalmente entendida como un tipo
0 técnica de comunicacion, y este es el sentido que los usuarios de la red le otorgan. Y ello se ajusta a su significado
especifico, en cuanto equivale a la técnica y los equipos mediante los cuales la informacion es codificada en forma binaria. Es
también una modalidad de transmision en que la informacion se codifica en forma binaria para un envio a través de las redes.
Hace presente ademas que se designa también como "digital”" o "digitales" a unas magnitudes discretas en una base dada,
que pueden expresar las variables que se presentan en un problema. Se distinguen de la sefial analdgica en que esta Ultima
hace referencia a una gama continua de magnitudes de tension o corrientes. Y una sefial digital tiene como caracteristica que
se puede regenerar.

Siendo asi, considera que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de facilitar la identificacién de los usuarios
en Internet, por lo que debe propenderse a garantizar que quien se presente como una cierta entidad, organizacion o
empresa corresponda efectivamente a ella. Considera que el dominio en disputa identifica plenamente al segundo solicitante
como un operador verdadero, vigente y conocido, de tal suerte que los consumidores y usuarios pueden asociarlo facil y
directamente con sus marcas y dominios vigentes, mientras que ninguna presencia ni actividad real con ese nombre
corresponde al primer solicitante en el mercado ni en la red. Continua argumentando al respecto que mientras para su
representada el dominio en disputa representa a la marca registrada con la cual se distingue y desarrolla su actividad, y
constituye para ella una herramienta indispensable de conexidn con sus clientes y auditores actuales y con aquellos
potenciales, para el primer solicitante no es sino un aprovechamiento del prestigio y notoriedad ajena, que el esfuerzo de su
mandante ha logrado implantar para si.

Siendo asi, estima que en la especie debe recurrirse a la politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres de
dominio, recogida en la reglamentacion nacional en el parrafo de la revocacion, pues es manifiesto que concurren
circunstancias aptas para afectar los legitimos derechos de su parte, anteriores a la primera solicitud, y que éstos deben
primar al momento de determinar la asignacion definitiva del dominio en disputa.

Invoca al respecto el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, estimando que debe tenerse en cuenta que el conflicto entre
marcas y dominios ha evolucionado draméticamente y los mecanismos de solucién de conflictos se han hecho cargo del
perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesién de dominios que generan confusion y error entre los
consumidores.

Agrega que el segundo solicitante debe ser protegido ante el peligro de la dilucion marcaria, porque si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresion idéntica a sus marcas y dominios, como ocurriria en la especie, y ademas se
pretende identificar con ella servicios que se encuentran intimamente ligados a los suyos, padecerd un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos que su esfuerzo ha implantado.

Estima que también deben ser protegidos los consumidores, quienes por estas practicas pueden resultar confundidos
respecto de la real procedencia de los servicios que se ofrecen, como con seguridad ocurriria de otorgarse el dominio al
primer solicitante. En suma, todo este capital de posicionamiento de la marca y dominio UNIVERSO, honestamente adquirido
durante muchos afios sobre la base de un trabajo serio y profesional, resultaria irremediablemente perdido a favor de un
tercero que no tiene otro argumento que una prioridad formal, pues en verdad no puede invocar un derecho equivalente.
Concluye que buena fe, interés legitimo, los registros marcarios y su uso real y efectivo, la presencia, trayectoria y
posicionamiento comerciales consolidados, son los elementos que conceden a mi representada el mejor derecho para la
concesion del dominio en cuestion. Siendo asi, a su juicio el conflicto objeto del presente arbitraje, relativo a la existencia de
dos solicitudes sobre un mismo nombre de dominio, debe resolverse con el reconocimiento del mejor derecho del segundo
solicitante, en virtud de su buena fe, de la correspondencia entre el dominio y sus marcas comerciales, de la
implantacion notable que de la marca ha realizado en el mercado nacional, y de la ausencia de cualquier infraccion
por su parte a las normas, principios y derechos previstos en el inciso primero del articulo 14° de la citada
Reglamentacién. Invoca en respaldo de su pretension los articulos 1°, 10° y siguientes y 22° de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, las Bases de Procedimiento
acordadas para este juicio arbitral y los articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

5.- Que la segunda solicitante, a efectos de acreditar su mejor derecho rindié prueba documental consistente en: a)
Certificados obtenidos en el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial, de fojas 14 a 23, que acreditan la titularidad
por parte de Finis Terrae Sociedad Radiodifusora S.A. de las marcas comerciales UNIVERSO, Registro N°779.591, RADIO
UNIVERSO, Registro N°779.287, UNIVERSO EN LA MIRADA, Registro N°669.228, UNIVERSO CLASSIC POP MUSIC,



Registro N°768.476, VUELTAS POR EL UNIVERSO, Registros N°777.955 y N°778.016, COLECCION UNIVERSO, Registro
N°779.242, UNIVERSO, TU ESPACIO, Registros N°779.243 y N°779.244, y UNIVERSO DE COLECCION, Registro
N°779.241; b) Certificados obtenidos en el sitio web de NIC Chile que acreditan la titularidad de Finis Terrae Sociedad
Radiodifusora S.A. respecto de los nombres de dominio UNIVERSO. CL, RADIOUNIVERSO.CL, UNIVERSOPROG. CL,
UNIVERSOSPARALELO S. CL y UNIVERSOBIT. CL, de fojas 24 a 28.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que es un hecho susbtancial y pertinente no controvertidos en autos que de entre ambas partes que reivindican
para si el nombre de dominio “universodigital.cl” el Sr. MAURICIO JAVIER CLEVELAND es el primer solicitante. Asimismo,
siendo la buena fe un principio general del Derecho aplicable en nuestro entorno juridico, habra de considerarse que su
inscripcion la realizd de buena fe, al no constar en autos lo contrario. Asimismo, encontrdndose el dominio en uso,
entregandose a través de él informacidn acerca del uso de las tarjetas de video digitales, debe tenerse por acreditado que
esta parte tiene un interés legitimo en el nombre de dominio que se solicita, ain cuando parte de los contenidos de dicha
pagina se encuentren alojados en el servidor de la universidad de concepcion, en un directorio del cual el Sr. Cleveland es
responsable.

Asimismo, es un hecho no controvertido en autos la titularidad marcaria que invoca la segunda solicitante, asi como su
titularidad de los nombres de dominio que invoca.

SEGUNDO: Que la primera solicitante, no obstante haber sido notificada no comparecid en estos autos, ni llagd
antecedentes probatorios, sin embargo conforme a las normas del Reglamento para la administracion del registro .Cl la carga
procesal de hacer avanzar el procedimiento es del segundo solicitante. Asimismo, esta arbitro considera que no es posible
considerar la ausencia del primer solicitante, atendido su domicilio en la ciudad de concepcion.

SEGUNDO: Que de su parte, el segundo solicitante sustenta su alegacién de mejor derecho en que su politica de desarrollo
en materia marcaria y de nombres de dominio se funda en potenciar su presencia en el mercado radial nacional, y estima que
en este caso es necesario que el dominio se radique bajo su titularidad a efectos de que los usuarios, al navegar y entrar al
sitio web correspondiente acceda a los contenidos de su representada y de este modo evitar que gente inescrupulosa
valiéndose de la fama y notoriedad de otros establecimiento adquieran dominios con nombre semejante a los ya registrados
y/o genéricos con la Unica finalidad de inducir a error a los consumidores.

TERCERO: Que de las alegaciones de las partes y la prueba allegada queda de manifiesto que el caso de autos es uno de
aquellos que la doctrina ha calificado como “logical choice”, conflictos meramente fortuidos, fruto de la mas pura casualidad
como consecuencia de la polisemia que puede producirse respecto de una determinada cadena de caracteres. En concreto,
en este caso “universo”, que se trata en consecuencia de un concepto genérico que se aplica en general a la totalidad de los
elementos de un mismo género.

CUARTO: Que para resolucion de un conflicto inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y
jurisprudencia tanto de Derecho nacional como de Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a su
solucién y consecuente definicion de la asignacion definitiva o consolidacion del nombre de dominio. A este respecto, el
primer principio al que debemos atender es al de “first come, first served”, aforismo técnico que viene a recoger el ya
conocido aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las
condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, “el primero que llega es el Unico servido”. Este principio, sélo podréa
desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor
derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante, situacidén que no se produce en estos autos.

QUINTO: Que en el caso de autos no existe riesgo de dilucion de la marca, por cuanto ambos solicitantes actuan en sectores
distintos del mercado, mientras la primera solicitante intenta montar un sitio web de asesoria en la adquisicién y mejor uso de
dispositivos digitales, la segunda solicitante se desempefia en el sector radial, tal y como ella misma aduce, ya cuenta con
multiples dominios que le identifican en la Red.

Es maés, consultados los nombres de dominio de esta parte, se ha verificado que esta utiliza efectivamente el nombre de
dominio universo.cl, mas no sucede lo mismo con los nombres de dominio www.radiouniverso.cl, http://www.universoprog.cl,




http://www.universosparalelos.cl, http://www.universobit.cl, lo cual hace presumir a esta arbitro que el interés de esta parte es
solo identificarse en Internet a través del primero de estos nombres de dominio en la Red, diluyéndose la conviccion de este
arbitro en cuanto que esta parte tenga un interés legitimo en el mismo.

SEXTO: Que de su parte, se ha verificado que la primera solicitante actualmente utiliza el nombre de dominio y que en las
paginas alojadas bajo el mismo no se contravienen derechos de terceros. Efectivamente, en ella se promociona informacion
general relativa a tarjetas. Ello, sumado a la buena fe y legitimidad en su inscripcion no controvertidos en autos lleva a
concluir que esta parte tiene un mejor derecho para solicitar la titularidad definitiva del nombre de dominio, debiendo en
consecuencia primar el principio “first come first served”, conforme a la regla general que rige en la asignacion de nombres de
dominio.

SEPTIMO: Que en todo caso, la segunda solicitante debe tener presente que para el caso que se verifique un uso torticero
del nombre en disputa, la segunda solicitante siempre tendré a salvo la accion de revocacion, en los términos establecidos en
el Reglamento de Nic Chile.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la segunda solicitante haya litigado en autos
temerariamente, lo que justificaria que se le condenara en costas.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “universodigital.cl” al primer solicitante MAURICIO JAVIER CLEVELAND, ya individualizado
en autos.

Cada parte pagara sus costas.
Notifiquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecucion.

Resolvid

I:orena Donoso Abarca
Arbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsalvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero Andrea Merello Gera
13.828.775-0 13.905.574-8

Cc: mauricio.cleveland@gmail.com; hloyola@manquehue.net; vrpereira@123.cl; fallos@Ilegal.nic.cl; [donoso@uchile.cl




