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Asunto: FW: arbitraje dominio - 'unlimitted.cl' - fallo

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

Fecha: Fri, 21 Nov 2008 11:12:43 -0300

A: "'unlimitted@vtr.net" <'unlimitted@vtr.net™, "'dominios@bbp.cl"" <'dominios@bbp.cl>,
"'fallos@legal.nic.cl"" <fallos@legal.nic.cl>

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

Santiago, 21 de noviembre de 2008.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitucion del arbitraje.-

Que por oficio OF 08852, de fecha 28 de abril de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designacion
como arbitro arbitrador en el conflicto por asignacion del nombre de dominio ‘unlimitted.cl’, designacion
que acepté con fecha 28 de abril de 2008 y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta
certificada con fecha 30 de abril de 2008.

1.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Fernando Rafael Castillo Jerez, cédula nacional de identidad N° 7.161.546 -
4, domiciliado en calle Hamburgo N°1063, comuna de Nufioa, Santiago, correo electronico
unlmited@vtr.net, como Primer Solicitante, y 2) Unlimited S.A., rol tnico tributario N° 96.691.790 - 3,
representada en autos por don Andrés Melossi Jiménez, ambos domiciliados para estos efectos en calle
Dr. Carlos Charlin N° 1468, comuna de Providencia, Santiago, correo electrénico, dominios@bbp.cl,
como Segundo Solicitante.

1.3.- Objeto del arbitraje.

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

1.4.- Procedimiento.
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Que a fojas 9 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se
acordo que regirian la tramitacion de esta instancia arbitral, normas que fueran fijadas s6lo con la
asistencia del Segundo Solicitante.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante, Fernando Rafael Castillo Jerez.

El Primer Solicitante, a fojas 22 y siguientes de autos sostiene que su mejor derecho se encuentra fundado
en el principio first come, first served.

Adicionalmente sostiene el Primer Solicitante que debe asignarsele el nombre de dominio debido a que ha
registrado a su nombre dos nombres de dominio conteniendo la misma expresion utilizada para designar
el nombre de dominio en disputa.

Con el fin de acreditar sus dichos, el Primer Solicitante acompaid bajo apercibimiento legal, segun consta
a fojas 25 y siguientes de autos, los siguientes documentos cuya veracidad no fue objetada:

Certificado emitido por NIC Chile para el nombre de dominio “unlimitted.cl”.
Comprobante de pago de solicitud del nombre de dominio “unlimitted.cl”.

Certificado emitido por NIC Chile respecto del nombre de dominio “unlimitedproducts.cl”.
Comprobante de pago de la solicitud del nombre de dominio “unlimitedproducts.cl”.
Notificacion de Activacion de Productos de Anaconda Web respecto del nombre de domino
“unlimitted.net”.

o0 o

1.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Unlimited S.A.

El Segundo Solicitante, a fojas 27 y siguientes, sostiene que su mejor derecho se encuentra fundado en los
siguientes argumentos:

a. Que pertenece a Consorcio Periodistico de Chile S.A. (Copesa), una de las empresas
periodisticas de mayor relevancia y difusion en el pais.
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b. Que ha registrado la expresion “Unlimited” bajo el nimero 791.294, distintiva de servicios
de importacion, exportacion y representacion de toda clase de productos y articulos de la clase 35;
Servicios de comunicaciones clase 38; Servicios de empresa editorial, centro de educacion de técnicas
computacionales y multimedios; esparcimiento mediante imagenes y/o sonidos que se desarrollan y/o
reciben en equipos computacionales; filmaciones grabaciones y reproduccion de imagenes o simbolos en
cualquier medio clase 41 y Servicio de computacion integral clase 42.

c. Que es titular del nombre de dominio ‘unlimited.cl’.

d. Sin perjuicio de los argumentos anteriores, el Segundo Solicitante sostiene que debe
considerarse que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificacion de los usuarios
en la red. Que debido a razones técnicas, no es posible la coexistencia dos nombres de dominios idénticos,
no siendo aplicables los principios de especialidad y territorialidad que se aplican en marcas.

e. Que el Primer Solicitante infringe las normas vigentes respecto de abuso de publicidad, los
principios de competencia leal, la ética mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por terceros,
los que en virtud del articulo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL no deberan ser infringidos por el solicitante de inscripciéon de un nombre de dominio, por
los siguientes motivos:

(1) Se infringe las normas del Codigo Chileno de Etica Publicitaria, ya que los nombres de
dominio constituirian publicidad, debiendo evitar referencias que puedan conducir al consumidor a
conclusiones erréneas, en especial en relacion a derechos de autor y derechos de propiedad industrial,
como patentes marcas registradas entre otros.

Sobre todo, los nombres de dominio no deberan aprovecharse del goodwill, o imagen de producto de otra
firma.

(11) Conforme a lo dispuesto en el articulo 10 numerales 2 y 3 del Convenio de Paris, se prohibe
cualquier acto capaz de crear confusion por cualquier medio que sea respecto del establecimiento,
productos o actividad, asi como deberan evitarse las aseveraciones falsas e indicaciones que pudieran
inducir al publico a error.

Con lo anterior, se pretende evitar la introduccion de elementos que pudieran distorsionar el mercado vy,
por ello, la concesion de un nombre de dominio crearia una confusion que debe ser evitada por medio de
la concesion al Segundo Solicitante del nombre de dominio, dado que la unica diferencia entre el nombre
de dominio en disputa y el detentado por el Segundo Solicitante es la adicién de una letra ‘t’.

(111) Se infringen derechos validamente adquiridos debido a que el Segundo Solicitante es titular
de derechos marcarios que deben ser respetados, pues de otro modo se afectaria su patrimonio marcario.
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Con el fin de acreditar sus dichos, el Segundo Solicitante acompaii6 bajo apercibimiento legal, segin

consta a fojas 32 y siguientes de autos, los siguientes documentos cuya veracidad no fue objetada:

a. Copia de titulo de Marca Unlimited registrada bajo el numero 791.294, para las clases 35, 38, 41 y
42.

b. Copia de impreso obtenido de NIC Chile que da cuenta de la titularidad del dominio ‘unlimited.cl’.

Con fecha 15 de julio de 2005, el Segundo Solicitante acompafid los siguientes documentos en apoyo de
su posicion, los que fueron acompafiados en cuaderno separado, abierto especialmente al efecto, en
consideracion a la naturaleza de los documentos acompanados:

a. Revista “Juega y Aprende” editada por el Segundo Solicitante.

b. “Historia de Chile y el Mundo”, editada por el Segundo Solicitante.

c. “Atlas de Chile”, editado por el Segundo Solicitante.

d. “Gran Libro del Folclor Chileno”, editado por el Segundo Solicitante.

e. Ejemplares de la biblioteca escolar “Geografia Universal” y “Gran Atlas de Chile”, editado por el
Segundo Solicitante.

f. 1 CD “1.2.3 hablo inglés” editado por el Segundo Solicitante.

g. 1 CD conteniendo publicidad historia (2005-2007) del Segundo Solicitante.

1.6 Etapa de respuestas.-

1.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.
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Con fecha 30 de julio de 2008, el Primer Solicitante presentd un escrito de respuesta justificando su mejor
derecho al nombre de dominio en disputa, fundado en los siguientes argumentos:

a. Sostiene que es titular del nombre de dominio ‘unlimitted.net’, ello le otorgaria mejor derecho pues
dicho nombre de dominio esta compuesto de dos letras ‘t’, igual que el que se ha pedido en autos.
Lo anterior, seria suficiente para evitar confusiones, pues el primer solicitante seria conocido en la
red como ‘unlimitted’ escrito con dos letras ‘t’.

b. No se atentaria contra la competencia leal, pues los giros del Primer Solicitante y el Segundo
Solicitante son diversos, no pudiendo los usuarios confundir los productos al no haber vinculos
entre ellos.

c. El Segundo Solicitante le habria hecho una oferta transaccion sustentada sobre la base de no
intentar acciones sobre el nombre de dominio en disputa, a cambio que no se utilizara el nombre de
dominio para promocionar productos como los protegidos por las marcas del Segundo Solicitante.
Ello demostraria, segin el Primer Solicitante, la falta de interés del Segundo Solicitante en el
nombre de dominio en disputa.

1.6.2. Respuestas del Segundo Solicitante.

Con fecha 28 de junio de 2008, el Segundo Solicitante present6 su escrito de respuestas sefialando lo
siguiente:

a. Se ha acreditado que el Segundo Solicitante es parte del Consorcio Periodistico de Chile, que
detenta un alto nivel de conocimiento del publico consumidor.

b. Reitera que para la proteccion de sus signos ha registrado la marca Unlimited bajo el numero
791.294 para las clases 35, 38, 41 y 42 y la titularidad del nombre de dominio ‘unlimited.cl’

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Habiéndose clausurado el debate entre las partes a fojas 51 de autos y no siendo a juicio de este
tribunal necesario abrir un término probatorio, por considerarse suficientes las probanzas acompafiadas en
autos, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones:
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11.2 El principio, “first come, first served” no es un principio absoluto en la asignacion de nombres de
dominio, debiendo ceder necesariamente frente a otras consideraciones, dado que el uso comercial de
¢stos, unido a la imposibilidad de técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace
necesario considerar, en la asignacion de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a
usar el nombre de dominio en disputa sobre una base distinta al citado principio.

En el caso de autos, el Segundo Solicitante ha sostenido que en la asignacién del nombre de dominio en
disputa al Primer Solicitante, infringiria las normas vigentes respecto de abuso de publicidad, los
principios de competencia leal, la ética mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por terceros.

En referencia a lo anterior, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 14 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL”, en la solicitud de
asignacion de un nombre de dominio no deberan contrariarse las referidas normas y derechos.

I1.3 En relacion a la supuesta existencia de una infraccion a las normas publicitarias vigentes, debera
considerarse: (i) que la definicion de avisaje publicitario contenida en el Codigo Chileno de Etica
Publicitaria, reza que ella es “una comunicacion, por lo general pagada, dirigida al publico o a un
segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehiculo o
canal incluidos envases y etiquetas con el proposito de influir en sus opiniones o conducta’; (i1) que de la
lectura de la definicion, se desprende que para considerar avisaje publicitario una determinada
comunicacion, ésta debe encontrarse actualmente dirigida al ptublico por medio de cualquier vehiculo o
canal; (ii1) consecuentemente, si una determinada comunicacidon no se encuentra actualmente dirigida al
publico, ella no podra considerarse de modo alguno avisaje publicitario; (iv) en consideracién a lo anterior
y que en este momento el nombre de dominio no se encuentra designando contenido alguno en Internet,
mal podria considerarse como una comunicacion dirigida al publico y, consecuentemente no existe, desde
luego, posibilidad alguna de infraccion de las normas citadas, toda vez que faltaria el supuesto de hecho
descrito por los articulos 4 y 13 del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria.

Sin perjuicio de lo anterior, este tribunal estima que dificilmente podrian ser infringidos los articulos antes
citados, considerando el contenido de las normas citadas (esto es la prohibicion de contenidos en el
avisaje publicitario que puedan conducir a conclusiones erroneas y la prohibicién de aprovechamiento de
goodwill o imagen adquirida del nombre comercial de otra firma o producto) dado que de acuerdo a lo
acreditado en autos el Primer Solicitante explota un giro distinto al del Segundo Solicitante.

IL.5 En relacion a la afectacion del patrimonio marcario del Segundo Solicitante, debe tenerse presente que
el Segundo Solicitante es titular de las marca “Unlimited” registrada bajo el nimero 791.294, distintiva de
todo tipo de productos y articulos de la clase 35; Servicios de Comunicaciones clase 38; Servicios de
empresa editorial, centro de educacion de técnicas computacionales y multimedios; esparcimiento
mediante imagenes y/o sonidos que se desarrollan y/o reciben en equipos computacionales; filmaciones
grabaciones y reproduccion de imagenes o simbolos en cualquier medio clase 41 y Servicio de
computacion integral clase 42.
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Sin embargo, el Segundo Solicitante no sefiala de qué manera precisa existiria afectacion del patrimonio
marcario. A mayor abundamiento, debe consignarse que el Primer Solicitante explota un giro diverso al
editorial, esto es la comercializacion de ropa de trabajo, ropa publicitaria y bolsos publicitarios.

I1.6 En relacion a la infraccion de las normas de competencia leal, sostiene el Segundo solicitante que en
consideracion a la minima diferencia entre el nombre de dominio en disputa y aquel ya concedido al
Segundo Solicitante (esto es “unlimited.cl”) y la marca cuya titularidad detenta, resulta evidente que se
producirad confusion entre el nombre de dominio en disputa y la marca antes sefialada. En este sentido,
debe consignarse que no resultaria suficiente la mera adicion de una letra ‘t” a la expresion ‘unlimited’
para diferenciar ambas expresiones, como sefiala el Primer Solicitante. La concesion del nombre de
dominio en disputa al Primer Solicitante tendria como consecuencia la introduccion de elementos que
podrian distorsionar el mercado.

Adicionalmente, sefnala el Segundo Solicitante que debera tenerse presente que el nombre de dominio
presenta una cuasi identidad con la razon social del Segundo Solicitante, y otro nombre de dominio que le
fuera asignado a éste anteriormente, esto es “unlimited.cl”, cuya unica diferencia con el nombre de
dominio en disputa reside en la mera adicion de una ‘t’ a la expresion ‘unlimited’.

No obstante los argumentos anteriormente expuestos, este tribunal no considera que pueda existir una
confusion, puesto que el Primer Solicitante ya tiene registrados a su nombre los nombres de dominio
“unlimitedproducts.cl” y “unlimitted.net”, luego no resulta claro que la asignacién del nombre de dominio
en disputa al Primer Solicitante, contribuya efectivamente a confundir a los usuarios de Internet. La no
colicion de la proteccion marcaria y los usos que hace el Primer Solicitante, no parecen vulnerar los
derechos adquiridos por las marcas de propiedad del Segundo Solicitante. La solicitud y evetual registro
de un nombre de dominio no pueden constituir una forma de ampliar el principio de especialidad marcaria
que rige la materia. En efecto, de ser efectivo los dichos del Segundo Solicitante, podria haber ejecido las
acciones marcarias por el uso que hasta hoy mantiene el Primer Solicitante en sus sitios
www.unlimitted.net y www.unlimittedproducts.cl, situacion que no ha sido acreditada en autos.

I1.8 En consideracion a lo expresado a los considerandos 11.3, 11.4, I1.5 y I1.6, este tribunal considera que
los argumentos expuestos por el Segundo Solicitante respecto de una eventual confusion entre nombre de
dominio en disputa y sus marcas, nombres de dominio y razon social, no han sido suficientemente
acreditados.

Consecuentemente, deberd darse aplicacion al principio first come first served, dado que el Segundo
Solicitante no ha acreditado su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

IT SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa
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“unlimitted.cl” al Primer Solicitante, Fernando Rafael Castillo Jerez.

Cada parte pagara sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro

Juez Arbitro.
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