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Fallo arbitral por dominio "wwwmsn.c

MANUEL MONROY INVERSIONES EIRL
-v-
MICROSOFT CORPORATION. REP (SILVA Y CIA)
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 16 de Mayo de 2011

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF13.938, de 18 de Marzo de 2011, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de

dominio “wwwmsn.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto MANUEL MONROY INVERSIONES EIRL,
persona juridica dedicada al rubro de su denominacién RUT N©
76.853.140-4, domiciliada en Colo Colo N°1363, Comuna de Puerto
Montt, Puerto Montt, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio “wwwmsn.cl”, el cual pidid a su favor el dia 17 de
Noviembre de 2010, a las 11:56:28 horas GMT y MICROSOFT
CORPORATION, S.A., persona juridica dedicada al rubro de su
denominacién, representada por Silva y Cia., RUT N° 78.310.380-K, en

la persona de la abogada dofa Maria José Arancibia Obrador, ambos



domiciliados, para estos efectos, Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes,
Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo
nombre de dominio “wwwmsn.cl”, el cual pidié a su favor el dia 16 de
Diciembre de 2010, alas 21:27:59 horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 21 de Marzo de 2011, la cual
rola a fojas 6 de autos, el suscrito acepto6 el cargo y juré desempefiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 11 de
Abril de 2011, a las 12.30 horas.

CUARTO: Que la resolucidon y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 5y 6 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 11 de Abril 2011, tuvo lugar el comparendo
decretado en rebeldia del primer solicitante MANUEL MONROY
INVERSIONES EIRL y con la asistencia de dofia Maria José Arancibia
Obrador, Abogada, quien comparece por MICROSOFT CORPORATION,
representada por Silva y Compafiia, en virtud de patrocinio y delegacion
de poder que el tribunal tuvo presente y por acompanados los
documentos respectivos. El arbitro procedid calificar la consignacién
decretada estimandola bastante y acto seguido el tribunal fijé las
normas de procedimiento a las que se ceiira la controversia, todo ello

segun consta del acta levantada al efecto que rola en los autos.



SEXTO: Que con fecha 11 de Abril de 2011, se notificd a las partes el
comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en el

expediente.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante MICROSOFT
CORPORATION, representada por Silva y Cia., mediante escrito
presentado por el abogado don RODRIGO LEON URRUTIA, solicita la
asignacion del nombre de dominio “wwwmsn.cl”, basado en los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

En el plano de los hechos sefiala que MANUEL MONROY INVERSIONES
EIRL, solicitd el nombre de dominio en conflicto y que lo propio hizo
MICROSOFT CORPORATION vy, al no prosperar la mediacidon realizada,
hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje. Agrega que MSN
Messenger o Windows Live Messenger es el mas popular programa de
mensajeria instantanea diseflado para los sistemas Windows. Sefiala
asimismo que bajo la denominacién Windows Live Messenger se
engloban tres programas diferentes: MSN Messenger; Windows
Messenger y MSN Web Messenger y que se representada se ha
encargado de inscribir una serie de marcas comerciales y de nombres
de dominio, dentro de los cuales destaca msn.com, msn.cl. Advierte
que el dominio solicitado wwwmsn.cl incluye en forma principal y
sustantiva la marca famosa y renombrada "MSN"” siendo facil de darse
cuenta que el agregado “www” lo hace ser un signo distintivo y que
tampoco produce diferenciacion en el mercado, lo que origina dilusidon

marcaria y confesion en el mercado.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefala en primer término, la
asignacion de los nombres de dominio esta orientada por la idea basica

de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que demuestre tener



mejor un derecho y que es justamente esta coordenada la que permite

dilucidar el conflicto materia de este arbitraje.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia de
este arbitraje sea resuelto mas alla de la simple aplicacion del principio
FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una

profunda injusticia.

Se insiste en que MICROSOFT CORPORATION, es una destacada y
ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel mundial y
nacional, en el rubro de servicios, programas informaticos vy
comunicaciones telematicas que se ha preocupado de resguardar su
imagen y ha protegido su capital intelectual, mediante el registro de las
marcas comerciales en todo el mundo y especificamente en Chile de
acuerdo con la Ley N° 19.039, todas las cuales incluyen el la expresion

Messenger y sigla MSN.

A mayor abundamiento indica que el hecho de incluir en el nombre de
dominio solicitado las expresiones wwwmsn.cl llevaria al consumidor a
una mayor confusién al creer que existe una unidon con las marcas MSN
e induciria al publico a hacer una relacion conceptual directa con la
fama y prestigio de su representada, que tanto tiempo y dinero le ha

costado obtener.

Invoca asimismo los articulo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en
cuanto a qué es de responsabilidad 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 y, en tanto que es causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva
0 que ella se haya realizado de mala fe. En este orden de materias

indica que el primer solicitante actué de mala fe porque ademas ha



solicitado los hombres de dominio wwwbancofalabella, wwwentelpcs.cl,
wwwhotmail.cl, wwwnic.cl, wwwscotiabank.cl y una larga serie de otros
nombres de dominio indicados en la demanda de este segundo
solicitante, lo que también consta al Arbitro que falla esta causa, por
haber tramitado otros arbitrajes de dominios solicitados por MANUEL
MONROY INVERSIONES EIRL, bajo circunstancias similares, aunque se

desistid de algunos de ellos.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés
legitimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y
posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que
configuran “un mejor derecho” para optar a la atribucion del dominio en

conflicto.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 28 de Abril de 2011, notificada
con fecha 2 de Mayo del mismo afio, se tuvo por presentada demanda
de asignacién de nombre de dominio por la parte de MICROSOFT
CORPORATION vy se confirid traslado al primer solicitante, habiéndose

notificado por correo electrénico con fecha ya indicada.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 6 de Mayo de 2011, se omitié la
recepcion de la causa a prueba, porque el primer solicitante no contesto
la demanda en tiempo, por lo que no se originaron hechos
controvertidos y se fijo el término de 5 dias para observaciones sobre el
proceso en general. Esta resolucidn fue notificada a las partes por correo

electronico en la misma fecha en que se dicté.



DECIMO: Que el segundo solicitante MICROSOFT CORPORATION,
acompano los documentos probatorios, con citacion, conjuntamente con
su demanda por la asignacién del nombre de dominio materia de este

arbitraje, los que no fueron objetados en tiempo ni forma.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante,
MICROSOFT CORPORATION y por la documentacion acompafada
oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de
una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo
sus marcas comerciales mediante su inscripcion en el Departamento de
Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresion “"MSN”, como se

detalla en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si
los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por si
mismos un mejor derecho al nombre de dominio wwwmsn.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de hombres de dominio
se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su
excepcién en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del
este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales
ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas
estas, resultan equivalentes en su valoracién, de modo tal que el Unico
modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicacién no de una
regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”. En el caso sub lite la parte de MICROSOFT CORPORATION.,



presentd prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor

derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para
este sentenciador no sélo la invocacion del principio FIRST COME FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere acreditado su
mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrio, toda vez que estuvo en rebeldia durante todo el juicio y sin

rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
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“wwwmsn.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a
la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada
por la confusidon y por la dilucion marcaria, toda vez que al concebir el
primer solicitante nombre de dominio en conflicto en funcién de la
marca MSN, que identifica las marcas registradas con la expresiéon MSN,
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puede entenderse que el dominio “wwwmsn.cl”, forma parte de las de
marcas "“MSN” e inducir a creer que existe unidon entre el dominio asi

configurado y las marcas MSN de MICROSOFT CORPORATION.

SEXTO: Que el hecho de incluir la expresion MSN en el nombre de
dominio pedido por el primer solicitante a sabiendas que corresponde a
una marca renombrada y famosa en Chile y en todo el mundo, como
asimismo haber reiterado esta conducta, este mismo primer solicitante,
en numerosas otras solicitudes de asignaciéon de nombres de dominio,
hecho que consta en estos autos, nos permite concluir que actué de
mala fe, al menos respecto de la peticion del dominio materia de este
arbitraje. A lo anterior se agrega que el primer solicitante no tiene
ninguna actividad que se vincule especificamente con el dominio

solicitado.



Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacidn y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “wwwmsn.cl” al
segundo solicitante, esto es, MICROSOFT CORPORATION, persona
juridica dedicada al rubro de su denominacion, representada por Silva y
Compaiiia Patentes y Marcas Limitada RUT N°78.310.380-K, domiciliada

para estos efectos en Hendaya N© 60 Piso 4, Las Condes Santiago.

SEGUNDO: Que se condena en costas al primer solicitante por haber

actuado de mala fe al solicitar el dominio materia de este arbitraje.

Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile; firmese
la presente resolucion por el Arbitro, su actuario y dos testigos.
Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de

eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5
Testigo Testigo






