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Gine Osvaldo Torres Gémez v. Pontificia Universidad Catélica de Chile

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, cuatro de enero de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 22 de marzo de 2009, don Gine Osvaldo Torres Gémez, domiciliado en
Millantd 551, Quilicura, Santiago, en adelante también denominada el «Primer
Solicitante», solicité la inscripcién del nombre de dominio <annimales.cl>, en adelante, la
«Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1%, de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «\RNCL», Pontificia Universidad Catélica de Chile, domiciliada en Av.
Andrés Bello 2711, Piso 11, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también
denominada esta parte «Segundo Solicitante»—, representada en autos por dofia Carmen
Paz Alvarez Enriquez y por don Felipe Fernandez Gonzalez, solicité igualmente la
asignacion del mismo nombre de dominio <annimales.cl> con fecha 6 de abril de 2009, en

adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 10968, de fecha 1 de julio de 2009,
NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del presente
conflicto sobre asignacién del nombre de dominio <annimales.cl>, en adelante también
singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o
«litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacion disponible en dicho

soporte.
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Con fecha 3 de julio de 2009, este sentenciador acepté el cargo de arbitro
arbitrador y jur6 desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucion, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 14 de julio de 2009, a las 18:15 horas,
disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y que
en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a seguir
para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resolucién se ordend agregar a
los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta en autos, la
resolucién antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC
Chile mediante correo electronico firmado digitalmente.

Con fecha 14 de julio de 2009 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la sola asistencia de don Felipe Fernandez Gonzalez, representante del
Segundo Solicitante Pontificia Universidad Catélica de Chile, en presencia de este arbitro
y en rebeldia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliaciéon en dicha audiencia, el
tribunal inform6 que las reglas de procedimiento serian detalladas en una resolucién a ser
notificada a las partes. De todo lo obrado se levanté un acta que fue firmada por la parte
compareciente y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo electronico, sin
que fuera objeto de recursos. En resolucion posterior, y conforme a las reglas de
procedimiento, se fij6 plazo para la presentacion de las demandas. Unicamente el
Segundo Solicitante presentd demanda acompafiando documentacion probatoria en
sustento de su pretension.

El Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Pontificia Universidad Catélica de Chile fue fundada el 21 de Junio de 1888,
mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector
Monserior Joaquin Larrain Gandarillas. La Pontificia Universidad Catélica de Chile
es una institucién privada la cual se financia parcialmente con aportes econémicos
del Estado, y actualmente esta compuesta por 18 facultades. Ademas, forman
parte de la Pontificia Universidad Catdlica, el Club Deportivo de la Universidad
Catolica, el Hospital Clinico, el Canal de Television de cobertura nacional, Canal
13 (el cual corresponde a uno de los dos canales mas tradicionales e importantes
de la televisiébn chilena), el Duoc-Uc, la Federacién de Estudiantes de la
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Universidad Catélica y la Fundacién de Vida Rural. Asi, es posible afirmar que la
Pontificia Universidad Catolica de Chile, con sus mas de 120 afios de vida, y
siendo una de las universidades mas antiguas del pais, ha creado una tradicién de
prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro pais
al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido

reconocida tanto a nivel nacional e internacional.

(B) CANAL 13, Universidad Catdlica de Chile Television o mas exactamente
Corporacion de Television de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, es un
canal de television chileno privado, que se transmite en la sefal 13 (Santiago)
abierto, y en la sefal 22 de companias de cable. Pertenece al holding Empresas
UC de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile. CANAL 13 es uno de los
canales de televisidbn mas antiguos e importantes del pais, siendo lider en sintonia
a nivel nacional en muchos de los programas que se transmiten en él. Esta
historia de éxitos comenzé el 21 de agosto de 1959. CANAL 13 constituye la red
mas extensa del pais, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas
desde Arica hasta el Continente Antartico.

(C) ANNIMALES corresponde a uno de los programas relacionados con animales
dirigidos a la familia que emite CANAL13. Generalmente, CANAL13 lleva a cabo
proyectos de esta naturaleza como lo son los programas “RESCATE ANIMAL” o
“BRIGADA ANIMAL”, siendo el programa ANNIMALES ampliamente reconocido
por el publico que sigue semanalmente este programa que se transmite los dias
domingos. Actualmente, los programas de orden familiar y educativo implican un
enorme esfuerzo por parte de los canales de television, tanto en lo que respecta a
la produccién de la misma, como el interés por posicionarlas en el mercado a
través de un gran despliegue publicitario. ANNIMALES es conducido por
Sebastian Jiménez, veterinario de profesion, quien junto a otros rostros como Luis
Andaur y Alfredo Ugarte logran una destacada produccion y trabajo en terreno. La
idea principal de ANNIMALES es sorprender con cosas nuevas de manera que la
gente aprenda a respetar y continle respetando a los animales y al medio

ambiente.

(D) CANAL13 cuenta con los siguientes nombres de dominio estructurados sobre
dicha expresion: ANNIMALESCANAL13.CL y CANAL13ANNIMALES.CL. Estos
nombres de dominio son una muestra del mejor derecho de mi representada sobre
el nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestran la utilizacion de la
expresion “ANNIMALES” para distinguir el programa de animales de mi mandante.
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El dominio solicitado ANNIMALES.CL, es IDENTICO en su parte distintiva a los
nombres de dominio ya sefialados de propiedad de mi mandante, ademas de ser

IDENTICO a la expresién con la cual se distingue el programa de CANAL13.

Como se observa, la demandada de autos simplemente procedié a solicitar como

nombre de dominio la expresion “ANNIMALES” con la que se identifica el

programa de television de mi representado sin incorporar ningln elemento

diferenciador.

(E) Asimismo, CANAL13 se preocupd de solicitar ante el Instituto Nacional de

Propiedad Industrial (“INAPI”), el registro de las expresiones que identifican a este

exitoso programa, bajo las siguientes solicitudes de registro marcario:

>

<annimales.cl>

Solicitud N® 860.525, “ANNIMALES”, mixta, para distinguir “servicios de
educacion, instruccion, ensefianza y capacitacion de niveles pre basico,

basico y medio, técnico profesional, universitario y de postgrado, de

entretenimiento, educacion, instruccion y capacitacion, por medio de o

relacionados con prensa escrita, radio, television, Internet u otros medios

electrénicos, de produccién, presentacion, distribucion, publicacion

simultanea, trabajo en red, alquiler de programas de television y radio, de
entretenimiento interactivo, de peliculas y grabaciones sonoras y de video,
de discos compactos interactivo y cd-roms, de produccion y alquiler de
materiales educativos y de instruccion; servicios de publicacion, de
exhibicion, de organizacion, de produccion y de representacion de
espectaculos, competencias, concursos, juegos, concierto y eventos
culturales y deportivos, tales como, recepciones, bailes, representaciones
teatrales, organizaciones de exposiciones confines culturales o educativos,
servicios de examenes educacionales, de ensefianza de idiomas y cursos
de idiomas, de alquiler de medios para emisiones radiales y televisivas, de
suministro de entretenimiento y educacion, por acceso via redes
comunicacionales y computacionales, de suministro de informacion
relacionada a programas de radio y television, por acceso via redes
comunicacionales y computacionales, de suministro de informacion
relacionada con fines de educacion, entretenimiento cultural o recreacional,
de suministro de informacion relacionada con cualquiera de los servicios

antes mencionados. Servicios de entretenimiento por television, en

especial, programas y series de television y presentaciéon en vivo de los

personajes de la serie; organizacion de concursos de loterias y de juegos
de azar’ en clase 41.
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> Solicitud N? 860.529, “ANNIMALES”, mixta, para distinguir “servicios de
comunicaciones, en particular, comunicaciones radiofénicas, telex,
radioemisoras y television; servicios de difusion de programas hablados,

radiados o televisados; servicios de telecomunicacion via Internet, y otras

formas de comunicacion, a través de medios computacionales; servicios de
comunicacion interactiva de datos, mensajes, imdgenes, textos y
combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y
otras redes de bases de datos; servicios de transmision y comunicacion de
informacion oral y/o visual, por medio de terminales de computacion, fax y
otros medios analogos, digitales y/o satelitales; servicios de comunicacion

electrénica _vinculada a Internet y otros medios de comunicacion

computacionales; servicios de expedicion de mensajes (despacho) y de

mensajeria electronica; telefonogramas; cablegramas; television por cable,

servicios de agencias de prensa’, en clase 38.

(F) Resulta evidente la vinculacién que existe entre el nombre de dominio en disputa y
Canal 13, toda vez que el dominio es idéntico al nombre del programa Annimales,
a sus marcas comerciales ademas de estar comprendido en nombres de dominio
de mi mandante, a saber, “annimalescanal13.cl” y “canal13annimales.cl”. Como se
aprecia facilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa
ANNIMALES.CL, se limit6 a tomar la expresién con la cual se distingue el
programa de television sobre animales, a saber, “ANNIMALES”, que promociona y
transmite Canal 13, ademas de ser su legitimo creador, a sabiendas de que Canal
13 tiene legitimos derechos e intereses sobre el mismo. Asi las cosas, cualquier
usuario de Internet enfrentado al dominio ANNIMALES.cl esperara con toda légica
encontrar informacién del programa de animales de Canal 13.

(G) Otro elemento a considerar es que la expresion “ANNIMALES” que identifica el
programa sobre animales de Canal 13 se utiliza efectivamente en Internet. En
efecto, basta ingresar la expresion “ANNIMALES” en el buscador de Internet
www.google.cl para paginas en Chile, para poder apreciar que practicamente
todos los resultados aluden a Canal 13. De este modo, si el buscador mas famoso
del mundo asocia la expresién sobre la que se estructura el dominio en disputa a
Canal 13, spor qué los usuarios de Internet no debieran hacer lo mismo? Sumado
a lo anterior, basta ingresar al sitio web www.canal13.cl/annimales, en el cual se
contiene diversa informacién relativa a cada uno de los capitulos de la serie

televisiva del mismo nombre.
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(H) A la luz de los antecedentes sefalados, resulta evidente que nos encontramos

ante un caso en que GINE OSVALDO TORRES GOMEZ ha actuado con
manifiesta mala fe. Asimismo, se debe tener presente que la demandada también
procedi6 a solicitar el nombre de dominio ANNIMALESCANAL13.CL vy
CANAL13ANNIMALES.CL, los cuales fueron finalmente desistidos luego de que
no lograre vender el nombre de dominio de autos a Canal 13. En efecto, es
necesario dejar de manifiesto la intencién del demandado de obtener un beneficio
econdmico con la inscripcion del dominio ANNIMALES.CL, toda vez que durante
la etapa previa al presente arbitraje se realizaron ofertas monetarias a Canal 13
para transferir el dominio solicitado. En efecto, por correo electrénico de fecha 11
de junio de 2009, don Gine Torres, ofrecid lo siguiente: “mediante el presente
quiero proponer a ustedes el cierre a los requerimientos de su cliente sobre el sitio
Annimales.cl en un acuerdo monetario equivalente a $ 400.000 pesos, el cual
evitaria los gastos posteriores de arbitraje y gastos innecesario para ustedes ya
que su cliente no quiere que se utilice el sitio anteriormente comprado por mi”. A la
luz de los hechos, la mala fe en que incurre el demandado en autos al inscribir el
nombre de dominio ANNIMALES.CL, es evidente y no merece mayores
comentarios. Ademas, es importante senalar que este nombre de dominio ni
siquiera se encuentra activo, por lo que la suma solicitada no encuentra sustento
alguno. Asimismo, de debe tener presente que la demandada de autos tiene
perfecto conocimiento que la expresién ANNIMALES se encuentra asociada a mi
mandante. De lo contrario, no podria explicarse que también hubiera solicitado los
dominios ANNIMALESCANAL13.CL y CANAL13ANNIMALES.CL.

El Reglamento de NIC Chile ya da algunas directrices sobre las sanciones a las
inscripciones de dominio realizadas de mala fe, al disponer en su articulo 22 que:
“La concurrencia de alguna de algunas de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado: a) Que existan circunstancias que indiquen que
se ha inscrito el nombre de dominio con el propdsito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al
reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos
directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio”. En este sentido, parece claro que el Unico interés
de la contraria sobre el dominio en disputa es lucrar a través del mismo,
inscribiendo un dominio de claro interés para mi mandante, con el propdsito de
ofrecerlo en un monto muy superior al costo de inscripcion ($20.170). ¢Puede
existir alguna duda de que GINE OSVALDO TORRES GOMEZ solicité el dominio
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ANNIMALES.CL con el tnico objetivo de perjudicar a mi mandante y obtener un
beneficio econémico improcedente e ilegitimo? Claramente, conductas como estas
afectan no sélo a mi mandante, sino que también a los usuarios de Internet y el
sistema registral de NIC Chile.

Se confiri6 traslado al Primer Solicitante, quien no contesté la demanda contraria.

En una presentacién posterior, el Segundo Solicitante reitera lo expuesto en la

demanda y agrega que el criterio “first come, first served” en el cual se podria haber

fundamentado la defensa de la contraria no es absoluto e incluso, cada vez con mas

fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de

ultima ratio, aplicandolo sélo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor

derecho sobre el nombre de dominio de que se trate.

Conforme a lo dispuesto en la resolucion que establecié las reglas de

procedimiento, el proceso quedd en estado de sentencia al vencimiento del plazo para

contestar.

1.-)

CONSIDERANDEO:

Que en relacién a la procedencia del presente arbitraje, al ambito de competencia y
a su cardcter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL senala que «Por el
hecho de solicitar la inscripcién de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL senala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediaciéon y arbitraje para solucién de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacién a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL que «Sera de responsabilidad exclusiva 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

<annimales.cl> 7 - 15



TRIBUNAL ARBITRAL

adquiridos por terceros».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacién
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RNCL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciaciéon de los hechos
involucrados y la toma de decisién a este respecto deberan, en todo caso, ser
armoénicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia,
corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipétesis
contempladas en la citada regla 14 RNCL.

Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto
cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de
publicidad, a fin de arribar a una decisién basada en razonamientos de prudencia y
equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla
14 RNCL, en lo concerniente a la causal aqui analizada, alcanza Unicamente a
supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales,
normas positivas de aplicacion general, con lo cual en definitiva el alcance de la
misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley N°
16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictacion de la RNCL, el texto
legal que la sucedid es la Ley N® 19.733, sobre «Libertades de Opinién e
Informacion y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para
dar sentido al supuesto en andlisis, ya que junto con regular la funcién periodistica y
de los medios de comunicacioén social, establece diversas figuras penales. En este
sentido, la aplicacion de dicha normativa tendria mayor operatividad si los hechos
analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en analisis
apunta Unicamente a la solicitud de inscripcion misma, vale decir, al contenido del
SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el contenido o
significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales
contemplados en la citada Ley N2 19.733. A este respecto so6lo parecen resultar
aplicables las figuras tipicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los
delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicacién
social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha

naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD
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mismo.

Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no
existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes
en conflicto se contrarie alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto
que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresién
«annimales.cl» no es portadora de ningun significado injurioso o calumnioso, ni
tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que
resulte aplicable.

Que, en segundo término, es necesario determinar cuando una solicitud de
asignacion de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética
mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal
aqui analizada no estan limitados a normas de aplicacién general y obligatoria, de
manera que a este respecto sirven de guia ilustrativa tanto las normas expresas
sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos,
como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en su
conjunto, especialmente de la legislacién especial del ramo, a saber, la Ley N°
20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de Paris para
la Proteccién de la Propiedad Industrial y la Ley N® 19.496 sobre Proteccion de los
Derechos de los Consumidores. Con todo, no existen antecedentes en autos para
concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a
principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decision
basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se
desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante, y particularmente si
ejerce actividades que puedan calificarse de comerciales.

Que, en tercer lugar, en relacién a la posible infraccién a derechos véalidamente
adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de
dominio afecta derechos vélidamente adquiridos cuando concurren copulativamente

los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea fitular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el
nombre de dominio disputado; y
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b) Que exista una «afectacién» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse
de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresion
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacién
a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacion o perjuicio, sea

en relacioén al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o

aludido en el nombre de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacién de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de
registro de nombre de dominio contraria derechos vélidamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un
nombre, marca comercial u otra designacion o signo distintivo—, por estar
reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el
titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.

Que en relacion a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante, don Gine Osvaldo Torres Gomez, no ha demostrado
derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra designacién o signo
distintivo —preexistente a su solicitud de asignacion del nombre de dominio en
conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte
no presenté demanda ni tampoco contestacién, no obstante haber sido debidamente
emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las
resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no
utiliza el nombre de dominio disputado como sitio web, segun consta a este
sentenciador tras  haber intentado localizarlo mediante la  URL
<http://www.annimales.cl>, de lo cual se dejé testimonio en autos.

Que si bien Pontificia Universidad Catdlica de Chile, Segundo Solicitante, ha
acreditado ser titular de solicitudes de registro de la marca ANNIMALES, para
distinguir servicios de las clases 38 y 41, segun solicitudes N%s 860.525 y 860.529,
éstas fueron presentadas a tramitacion con posterioridad a la Primera Solicitud. En
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10.-)

11.-)

12.-)

13.-)

14.-)

efecto, de las fichas de marcas acompanadas por el propio Segundo Solicitante, no
objetadas, consta que dichas solicitudes de registro fueron presentadas con fecha 9
de abril de 2009, en circunstancias en que la Primera Solicitud data del 22 de marzo
de 2009.

Que lo mismo cabe sefalar respecto de los nombres de dominio
<annimalescanal13.cl> y <canal13annimales.cl>, ambos de titularidad del Segundo
Solicitante, como consta de los documentos acompafnados por el Segundo
Solicitante, no objetados, ya que en éstos se sefala el 6 de abril de 2009 como
fecha de presentacion de las solicitudes sobre dichos nombres de dominio, en
circunstancias —como se ha dicho— que la Primera Solicitud data del 22 de marzo
de 2009.

Que, en consecuencia, a la fecha de presentacién de la Primera Solicitud, el
Segundo Solicitante carecia de derechos adquiridos sobre un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de
dominio en litigio, que pudiere verse contrariado mediante dicha Primera Solicitud.

Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14
RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este arbitro comparte—
la controversia de autos debera resolverse entonces recurriendo Unicamente a
razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella
norma. Por lo tanto, corresponde aqui determinar si existen antecedentes que
permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que
justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera
exclusiva.

Que el Segundo Solicitante ha acreditado el uso del nombre ANNIMALES para
distinguir un programa de televisién emitido por dicha parte, el cual debut6 a través
de la televisién con fecha 21 de marzo de 2009, como se explica en el considerando

décimo noveno de esta sentencia.

Que, ademas, se encuentra acreditado en autos que el programa de television
ANNIMALES ha sido ampliamente difundido y que ha logrado un alto grado de
reconocimiento. Mas aun, inclusive la sefora Ministra de Medio Ambiente, doha Ana
Lya Uriarte, obsequi6é un premio a dicho programa por su contribucién y difusion de
los temas ambientales en Chile, todo lo cual consta de los documentos
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15.-)

16.-)

17.-)

acompanados por el Segundo Solicitante y no objetados, a saber, un ejemplar con
resultados de busqueda de la expresion “ANNIMALES” en el buscador de Internet
GOOGLE; copia del sitio web oficial del programa ANNIMALES
www.annimales.canal13.cl; copia del sitio web www.teletrece.canal13.cl, en el cual
se informa acerca del lanzamiento del programa ANNIMALES; impresién de afiches
promocionales; copia del sitio web www.annimales.canal13.cl, en el cual aparecio
una noticia titulada “ANNIMALES ayudé a identificar el origen de unos leones
decomisados”; copia del sitio web www.teletrece.canal13.cl, en el cual se publicé la
noticia “programa ANNIMALES recibi6 importante reconocimiento”.

Que el nombre del referido programa de televisién coincide plenamente con el SLD
del nombre de dominio <annimales.cl>, de manera que a este respecto la prudencia
y equidad aconsejan dar preferencia la pretensién del Segundo Solicitante, ante la
referida identidad y la ausencia de derechos o intereses legitimos preexistentes del
Primer Solicitante.

Que, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningun vinculo con el nombre de
dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podria este
sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo
Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente detentar un interés legitimo
sobre la denominacion ANNIMALES y por lo mismo sobre el nombre de dominio
disputado homonimo.

Que, como consta en autos, siendo ANNIMALES el nombre de un conocido
programa de television, en el evento de asignarse el nombre de dominio litigioso al
Primer Solicitante, podria producirse confusién en los usuarios de la Red, quienes
natural y l6gicamente podrian suponer que dicho nombre de dominio esta vinculado
con el Segundo Solicitante, lo que per se constituye un potencial riesgo de confusién

O error.

Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstaculo
objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar el nombre del referido
programa de television en la Red, del modo mas efectivo y razonable, esto es,
reflejando de manera exacta dicha denominacién en el nombre de dominio
correspondiente, dado su caracter nemotécnico y su probable funcién eficaz como
patron de busqueda intuitiva en la Red.
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19.-)

20.-)

21.-)

Que, al margen de lo anteriormente expuesto, en la especie existen antecedentes
para concluir que el Primer Solicitante actu6 de mala fe al momento de solicitar la
asignacion del nombre de dominio en disputa. En efecto, este ultimo es idéntico al
nombre del programa de televisién del Segundo Solicitante, incluyendo la repeticion
de las dos letras “N”. Mas aun, segun consta en autos del ejemplar de noticia
periodistica de fecha 22 de marzo de 2009, titulada “jAnnimales llegé de sorpresa a
las pantallas de Canal 13!” —documento acompanado por el Segundo Solicitante y
no objetado—, el debut de dicho programa de television ANNIMALES tuvo lugar la
noche del sabado 21 de marzo de 2009, mientras que la solicitud de registro del
nombre de dominio <annimales.cl> fue presentada por el Primer Solicitante con
fecha 22 de marzo de 2009, esto es, al dia siguiente de su debut. Nada de lo
anterior puede ser considerado una coincidencia, ya que el mismo Primer Solicitante
también solicité ante NIC Chile el registro de los nombres de dominio
<annimalescanali13.cl> y <canali3annimales.cl>, como consta en autos de los
documentos agregados de oficio por este sentenciador, lo cual demuestra el
conocimiento de dicha parte respecto del nombre del programa de televisién
homonimo y su vinculacion con el Segundo Solicitante.

Que lo aseverado por el Segundo Solicitante en el sentido que el Primer Solicitante
habria cobrado una suma de dinero a cambio de la cesién de sus derechos sobre el
nombre de dominio litigioso, muy por sobre del valor de la tarifa de NIC Chile, no se
encuentra acreditado en autos, lo cual, con todo, no obsta a la conclusion arribada
en el considerando precedente.

Que si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web —a la
época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situacion se
mantendra necesariamente en el futuro. Mas adn, en opinién de este sentenciador
la falta uso de un nombre de dominio como localizador de un sitio web no debe
estimarse per se como antecedente favorable para el solicitante habilitado a usarlo.
En efecto, una eventual conducta maliciosa puede verificarse por actos positivos o
negativos, y en opinion de este sentenciador el hecho de mantener una inscripcion
—originalmente maliciosa— sin uso alguno en la Red constituye de por si un acto
de «acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de abuso
de derecho, al impedir a quien detenta intereses legitimos sobre una denominacién
homénima, reflejarla como nombre de dominio. Adicionalmente, este sentenciador
es de la opinién que la sola mantencion en el tiempo de un nombre de dominio que
afecta derechos de terceros, bajo la titularidad de quien lo inscribié de manera

maliciosa, constituye de por si una forma de uso, con efectos juridicos, que se
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traduce en el entorpecimiento u obstaculo permanente para que el afectado pueda
inscribirlo para si, siendo la inscripcién maliciosa del nombre de dominio un simple
medio 0 herramienta de que se vale el asignatario cuestionado para exteriorizar o

manifestar su voluntad ulterior y permanente de causar un perjuicio.

22.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador
concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos validamente
adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensiéon del Segundo
Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los
considerandos precedentes.

23.-) Que el parrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al
primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio de lo
anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje,
a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a
inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles
de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en

que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

24.-) Que en la especie, segun se ha sefnalado precedentemente, el Primer Solicitante
actué de mala fe al solicitar la asignacién del nombre de dominio litigioso, de
manera que corresponde dar aplicacion a lo indicado en la disposicion antes citada,
condenando en costas a dicha parte.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cédigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE:

I.) Acoger la demanda deducida por Pontificia Universidad Catdlica de Chile y, en
consecuencia, rechazar la solicitud de asignacién del nombre de dominio
<annimales.cl> presentada por don Gine Osvaldo Torres Gomez.
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Il.) Asignar el nombre de dominio <annimales.cl> a Pontificia Universidad Catdlica de
Chile, RUT 81.698.900-0.

[ll.) Condenar en costas a don Gine Osvaldo Torres Gomez.

Notifiguese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N¢ 4-03-2009.

Fallo dictado por el juez &rbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dona Lorena Garcia-Huidobro O., cédula nacional de identidad N° 6.489.812-4, y
don Marco Inostroza P., cédula nacional de identidad N2 10.048.392-0.
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