Ref. Conflicto webcms.cl, sentencia

Partes: CHRISTIAN RODRIGO PEREIRA ROJAS
CMS TECNOLOGIA S. A.

Santiago, siete de mayo de dos mil doce

Vistos.-

1.- Oficio OF. 15246 27 de octubre en curso, de Nic Chile, relativos a conflicto por asignaciéon del nombre
de dominio webcms.cl, suscitado entre don CHRISTIAN RODRIGO PEREIRA ROJAS, RUT: 14.385.092-7,
domiciliado en Julio Ortiz de Zarate 1693, La Serena, La Serena y CMS TECNOLOGIA S. A, RUT:
96.893.530-5, representado por don Francisco Carey, domiciliado en Av. Isidora Goyenechea 2800, piso
43, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacion del encargo, juramento de rigor y citacién a las partes a audiencia de conciliacién y/o
fijacion de la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 4 y su notificacién a las partes de fojas 4 vta. y 5.

3.- Acta de audiencia de estilo, de fojas 9, realizada con la sola comparecencia del representante del
segundo solicitante, en la que se fij6 la pauta de procedimiento arbitral y su notificaciéon al ausente de
fojas 10.

4.- Fundamentos de mejor derecho del primer solicitante de fojas 13, en base a los siguientes argumentos
de hecho y de derecho. Sefiala que inscribié el dominio para promocionar los servicios que presta,
mostrando como una vitrina virtual, los sitios web implementados por su persona, entre los que
menciona los siguientes: http://www.hospitaldeovalle.cl; http://www.semanariotiempo.cl; http://.norte-
verde.cl; http://www.gestram.cl y http://www.camiloosandon.cl. Sin embargo el presente conflicto le ha
impedido desarrollar esta idea, lo que le ha ocasionado perjuicios. Agrega que su emprendimiento no
tiene ninguna relacién ni compite con las actividades del segundo solicitante.

Sostiene que la sigla CMS, bajo el contexto que €l la utiliza, significa “Content Managment System”, o en
espaiiol, Sistema de Administracion de Contenidos. Con lo cual se denomina a un sistema que permite
administrar plantillas de sitios web basados en Joomla, Drupal o Wordpress, por ejemplo, que es el
trabajo que realiza.

Agrega que en este tiempo los representantes de CMS Tecnologia se pusieron en contacto con el a través
de correo electronico, para ofrecerle un arreglo a través del cual ellos se desistian de su solicitud bajo la
condicion que esa parte no utilizara el dominio sino hasta el afio 2012, el cual rechazo.

5.- Que esta parte rindié prueba documental consistente en copia de correo electréonico del segundo
solicitante en que propone las bases de un acuerdo en los términos que esa parte esgrime, y su
correspondiente respuesta negativa, de fojas 14 y 15.

6.- Que a fojas 17 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral. Solicita que el dominio en disputa
sea asignado a esa parte, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes
argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, resefia la trayectoria de la empresa CMS
Tecnologia, haciendo presente que la empresa data de 1980, en tiempos que la mita El Teniente
necesitaba crecer y mecanizar sus procesos de extraccion. Al no encontrar un proveedor que respondiera
a sus necesidades, se asocid a la canadiense INCO para dar vida a CMS Chile, estructura que se enfocé en
la fabricacién de equipos y repuestos para la extraccion de minerales. Asi las cosas, el afio 1997,
CODELCO, que a su vez funciona por mandato gubernamental desde principios de los afios "70, decidié
comprar a INCO su parte en la referida empresa y seguir adelante sola con la nueva CMS Tecnologia S.A..
Posteriormente, las prioridades de Codelco cambiaron y por razones estratégicas, su consejo de
administracién decidié revisar en 2005 sus planes de expansién y decidié vender CMS Tecnologia S.A.
para concentrarse exclusivamente en la explotaciéon de cobre. En virtud de lo anterior, la empresa
helvética-sueca ABB adquirio el 70% de las acciones de la compafiia. Asi pues, hoy en dia su representada
actualmente tiene 1350 empleados expertos en agilizar, mejorar y rentabilizar todos los sistemas de
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explotacién de metales, convirtiéndose en el centro de excelencia de ABB para gestionar la mantencién de
plantas mineras de cobre.

Luego, hace una comparacion entre las marcas y nombres de su representado y el dominio en disputa, de
lo cual colige que ambos guardan similitudes que le permite sostener que son idénticos y que la adicién
de la expresién web no es suficiente para agregarle la distintividad necesaria para que no se provoque
confusion en los usuarios web con los signos de su representada. Al respecto, sostiene que la expresion
web es de uso comun en el mercado de Internet y es directamente alusivo al mismo. Atendido su caracter
genérico en este ambito, estima que la asignacién a la primera solicitante del dominio podria redundar en
efectos indeseados, tales como la confusion de la titularidad del dominio.

Agrega luego que esa parte es titular de los siguientes registros marcarios: Marca CMS, Registro N°
438.053, concedida inicialmente con fecha 23 de enero de 1995 y renovada por el registro N° 722.191,
que distingue establecimientos comerciales de clase 06, 07 y 12; marca CMS, N° 454.918 concedida
inicialmente el dia 27 de diciembre de 1995 y renovada por registro N° 754.129 para distinguir
importacion y exportacién con representacion de todo tipo de productos en la clase 35, mantencion y
reparaciéon de todo tipo de productos, clase 37. Ello le permite concluir que el término sefialado ya se
encuentra protegido legalmente y es asociado a su representada en forma exclusiva excluyente desde
1995, sin contar los 3 afios de existencia de la compaiiia, tiempo en que sus productos y servicios de esa
compaiiia han sido creados y comercializados bajo esta denominacion, por lo que son reconocidos a
través de ellas por el publico consumidor al que estan dirigidos.

Asimismo considera que la fama y notoriedad de la compafiia se desprende de su trayectoria y prestigio
mantenido desde su creacion hace 30 afios y de sus marcas que tiene registradas desde hace 15 afios.

En cuanto al derecho, sostiene que el nombre de dominio consiste en una direccién electrénica o bien una
denominacion por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la Red. En
consecuencia, se trata de un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que este medio ofrece.
En cuanto a los criterios para la asignacién de un nombre de dominio en caso de conflicto, alude al
principio first come, first served, a la teoria del mejor derecho, al criterio del interés legitimo, y al
principio de buena fe. Respecto de cada uno de ellos efectia una relacidon en cuanto a su fuente normativa
y su aplicacidn al caso de autos.

En sintesis, Considera que el reglamento de Nic Chile recoge estos principios en su articulo 14 y 22, en
base a los cuales el principio first come first served no seria absoluto, pues en aquellos casos en que la
parte que lo alega acrediten un mejor derecho, habra de aplicarse los restantes criterios esbozados.
Asimismo, apoya sus argumentaciones en la jurisprudencia arbitral, especialmente los fallos recaidos en
los conflictos “saldefruta.cl” y “bb2.cl”, en los cuales se reconoce y aplica el criterio del mejor derecho que
emana de una marca comercial ara aquellos casos en que concurran las condiciones identidad y
concurrencia en un mismo rubro.

Asimismo, invoca la politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de ICANN, en cuanto se establece la
proteccién marcaria como uno de los criterios que debe ser considerado por los arbitros en la resolucion
de este tipo de conflictos.

En cuanto al criterio del interés legitimo y la buena fe, agrega que se éstos se desprenden de las marcas y
dominios de su representada.

7.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindi6 prueba documental consistente en: a)
Impresion de la pagina web de Codelco, relativa a articulo periodistico en que se hace referencia a la
opcidn de venta ejercida por el primer solicitante en relacién con CMS Tecnologia S.A., de fojas 24; b)
Impresion obtenida de la pagina web de www.paritarios.cl, relativa a la realizacién por parte de CMS
Tecnologia S.A. de la 22. Convencidn de Prevencion de Riesgos, de fojas 25; c) Impresion obtenida de la
pagina web de la revista Bloomensberg Bussinessweek, donde se hace mencién a la empresa de su
mandante, de fojas 26; d) Documento relativo al IV foro de Mantenimiento de la Industria Datastream,
realizado por CMS Tecnologia S.A., respecto a la “Evolucién de la externalizacion de los servicios de
mantencion en la mineria del cobre, experiencia de empresa, de fojas 29 a 44.

8.- Que a fojas 45 se proveyeron las presentaciones de parte, dindoseles traslado reciproco, lo que les fue
notificado a fojas 46.
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9.- Que a fojas 47 la segunda solicitante evacta el traslado conferido en autos. Frente a las alegaciones de
la contraria, sostiene que el demandado alega tener un mejor derecho al dominio de autos en razén de
haber reservado y posteriormente haber comprado primero este mismo (SIC). Al respecto reitera que el
principio first come first served no tiene aplicacidn en el caso de autos, toda vez que CMS tecnologia S.A.
tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en base a la titularidad del nombre de
dominio cms.cl y sobre las marcas comerciales CMS de acuerdo a los registros marcarios que invoco y
acredité y que no fueron controvertidos de contrario. Concluye que las alegaciones del demandado
respecto a que la temporalidad de su solicitud le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa. Agrega que el demandado que la sigla CMS contenida en el nombre de dominio en disputa, hasta
referencia a “Content Managmenent Sytem” (Sistema de Administracion o Gestion de Contenidos),
actividad para la cual pretende utilizar el nombre de dominio webcms.cl. Si bien es cierto que la
pretension del demandado sobre el nombre de dominio.

Agrega que si bien es cierto que la contraria no busca hacer una expresa referencia a los productos ni
servicios ofrecidos por sus representados, no es posible desconocer los derechos que el demandante tiene
sobre la expresion CMS, ni desconocer que, debido al prestigio y reconocimiento alcanzado por CMS
Tecnologia S.A., en el mercado, necesariamente los usuarios de Internet al acceder al sitio web webcms.cl
lo haran bajo la conviccion de estar accediendo a un sitio de su representado.

Finalmente, sostiene que la proposicién de acuerdo que hiciera a la contraria no significa necesariamente
que esa parte no tuviere interés en el nombre de dominio en disputa.

10.- Que a fojas 50 se tuvo por evacuado el traslado conferido en autos lo que fue notificado a las partes a
fojas 51.

11.- Que a fojas 52 se cit6 a las partes a oir sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 53.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto del presente conflicto es la determinaciéon de cual de las partes tiene un mejor
derecho al nombre de dominio webcms.cl. Al respecto el primer solicitante invoca el principio first come
first served y la falta de interés en el nombre de dominio por las bases del acuerdo propuesto por la
contraria, mientras que el segundo solicitante esgrime su mejor derecho fundado en la titularidad
marcaria sobre la expresion CMS, ademas de alegar la falta de distintividad del término web adicionado al
inicio del nombre de dominio.

SEGUNDO: Que las bases y términos de la propuesta de acuerdo habran de tenérselas por establecidas en
atencion a las propias declaraciones del representante del segundo solicitante. De su parte, la titularidad
marcaria no consta en autos, por no haberse acompafiado los documentos acreditativos de parte del
segundo solicitante.

TERCERO: Que en todo caso, de haberse acreditado la titularidad marcaria invocada, habra de tenerse
presente que los derechos que emanan de la titularidad marcaria, si bien se traducen en el uso exclusivo y
excluyente de la expresion protegida con marca, encuentran su limitacién en cuanto a la clase de
productos y/o servicios y la territorialidad de la protecciéon. En el caso de autos, de la presentacion del
segundo solicitante se desprende que esta parte entiende que el uso del dominio de parte del primer
solicitante no se refiere a productos y/o servicios que se encuentren en la misma clase de aquellos que
presta su representada.

CUARTO: Que en cuanto a la notoriedad de una marca, en base a la cual puede considerarse que la
protecciéon marcaria se expanda a clases distintas de aquellas para la cual fue inicialmente registrada,
habra de tenerse presente que siendo la notoriedad la excepcién, debe quedar establecida en autos y/o
desprenderse de manera inequivoca de los antecedentes puiblicos y notorios en los cuales se ampara, lo
cual no sucede en autos.

QUINTO: Que en cuanto a la lesion de los derechos adquiridos por el segundo solicitante, habra de
considerarse que de acuerdo a las bases del acuerdo propuesto, el uso del mismo por el segundo
solicitante s6lo quedaba limitado en el tiempo al afio 2012, por lo que habiéndose cumplido la condicion,



habra de deducirse que la asignacion del dominio al primer solicitante en esta fecha ya no entrafia un
riesgo a los derechos ni una afectacion ilegitima a los derechos de esa parte.

SEXTO: Que en consecuencia, analizados los antecedentes de autos de acuerdo a las reglas que rigen a los
arbitros arbitradores y consultando los criterios que se han asentado en la resolucidn e conflictos por
asignacion de nombres de dominio, habra de rechazarse la demanda del segundo solicitante, asignando
el dominio al primer solicitante.

SEPTIMO: Que en todo caso habra de considerarse que el segundo solicitante tuvo justo motivo para
litigar por lo que se resolvera 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 webcms.cl, al primer solicitante CHRISTIAN RODRIGO PEREIRA ROJAS, ya
individualizada 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.

Resolvig,
Firmado digitalmente por Lorena Donoso

Lorena Donoso

Nombre de reconocimiento (DN):

cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro,
Lorena Donoso Abarca A b a rca email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL

Arbitro Fecha: 2012.05.07 20:55:43 -04'00'
Carlos Reusser Monsalvez

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuacién

Manuela Ferrada Tapia Diego Sepulveda Salazar
7.776.724-k 16.386.315-4
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