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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

bombal.cl

Santiago, viernes veintidés de noviembre de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha 12 de enero de dos mil trece, la Compafiia de Bomberos O’Higgins, con
domicilio en calle Colon N° 357, de la comuna y ciudad de Arica, solicitd la inscripcion del
nombre de dominio “bombal.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 4 de febrero de dos mil trece, la sociedad Consorcio
Periodistico de Chile S.A. Copesa, domiciliada en Av. Vicufia Mackenna 1870, Nufioa,
Santiago, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa N° 2035,
comuna de Providencia, Santiago, solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de
dominio “bombal.cl’, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 18.199 de 30 de mayo de 2013 se designé al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segin lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, sélo la segunda solicitante, segln consta en autos.
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En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y
observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 25, sblo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 28, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, sin que ninguna lo evacuara.

A fs. 29, se recibid la causa a prueba y se fij6 como punto de prueba “Existencia y
hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio
bombal.cl”.

A fs. 38, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 12 de enero de dos mil trece, la Compaiiia de
Bomberos O’Higgins, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “bombal.cl” ante NIC
Chile. Que posteriormente, con fecha 4 de febrero de dos mil trece, la sociedad Consorcio
Periodistico de Chile S.A. Copesa, solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “bombal.cl’, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrié s6lo el segundo solicitante a la audiencia de
conciliacion y/o de fijacién del procedimiento sefialada, segun consta en autos. En mérito
de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de

Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de
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Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto
de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del segundo
solicitante, en el periodo de discusion, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto
expresa que posee un mejor derecho que se justifica en tanto se considere que
corresponde a uno de los agentes periodisticos de mayor relevancia en la actualidad y
gue en efecto, Consorcio Periodistico De Chile S.A. — Copesa, es una de las empresas de
mayor relevancia y conocimiento publico en el sector de las comunicaciones. Esta
empresa fue fundada en el afio 1950 por la familia Picé Cafas, y a partir del afio 2000 el
mayor accionista y presidente del Directorio es don Alvaro Saieh. Lo cierto, es que
COPESA es titular de los periddicos de circulacién nacional La Tercera, La Cuarta, y
revistas tales como QUE PASA. Es mas, posee radio emisoras tales como Beethoven,
Carolina, Disney, Duna, Paula, Zero.

Agrega que en esta linea, edita y distribuye el periédico LA CUARTA el cual es un
periédico de circulacidon nacional, habiéndose comercializado su primer ejemplar en
noviembre del afio 1984. Este periddico esta editado en una nomenclatura coloquial,
dirigido a sectores de consumo masivo y usando expresiones informales. Este periddico
aborda noticias de corte sensacionalista, sobretodo en la tematica sexual, cronica roja y
noticias acerca de la denominada farandula nacional y edita secciones tales como La
Ventanita Sentimental, El dedo en la llaga y otras. Dentro de estas Ultimas, durante la
semana aparecen dos relevantes suplementos, a saber; Vida Afectiva Y Sexual Y Un
Péster Erético Denominado La Bomba 4.

Sefiala que en lo tocante al presente nhombre de dominio, precisa que es titular de otras
marcas anexas o0 conexas dentro de su giro principal y de alli que sea titular de
expresiones relativas a la expresion Bomba conforme a las siguientes especificaciones:
Registro N° 959.757, marca Bomba-4, para distinguir productos de la clase 16 y ademas
titular del nombre de dominio bomba4.cl.

Que en base a lo anterior, acompafia un set del suplemento Bombad4 que deja
probatoriamente hablando acreditado el uso del registro antes sefalado.

Afirma que analizado lo anterior, es claro que le asiste un derecho prioritario sobre dicha
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expresion, pero como el conflicto se encuentra trabado en relacion a un nombre de
dominio que es Una Variante De Bomba4 a saber Bombal.

Luego se refiere al concepto de los nombres de dominio y que con el transcurso del
tiempo, se ha constatado que estas direcciones a mas de cumplir una funcién
individualizadora, cumplen en ocasiones funciones publicitarias y de identificacién de los
diversos agentes mercantiles a través de esta nueva realidad virtual que es Internet, lo
cual ha sido acogida doctrinal y jurisprudencialmente, e incluso por los 6rganos
encargados de velar por la libre competencia y cita parte de un fallo al respecto emanado
de la Comision Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del afio 2000.

Agrega que este razonamiento sirve para entender el presente caso, ya que el nombre de
dominio solicitado coincide con una marca registrada y usada mercantilmente y que en
armonia con lo anterior, sefiala que esta haciendo uso de los nuevos medios virtuales
para la difusion de sus marcas propias, y es asi que este Juez puede visitar sitios tales
como www.latercera.cl, www.lacuarta.cl y otros.

Cita también, desde el punto de vista de las normas de la Reglamentacién de las Normas
para la asignacién de los nombres de dominio .CL, el articulo 14.

Refiere ademas, que en el caso de marras, es un hecho evidente que detenta derechos
adquiridos sobre la expresion en conflicto, razén por la cual sefiala, es cierto que la
asignaciéon del nombre de dominio al primer solicitante, importaria una afrenta a dichos
derechos y que estos argumentos no son producto de un arbitrio interpretativo, sino que
recogen los criterios que existen en torno a estos conflictos y cita a la OMPI que emitio
una “Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la proteccion de las
marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet” y enuncia
algunos criterios.

Argumenta también, que de aceptarse la solicitud del primer solicitante se estaria
afectando las normas de competencia leal y de ética mercantil, de manera conjunta con
los derechos validamente adquiridos por terceros y que es por ello que resulta aplicable
en la especie el articulo 10 bis del Convenio de Paris.

Agrega que el hecho que exista un nombre de dominio que permita identificar a otra

persona en el mercado en base a un signo o término exactamente idéntico al suyo, y por
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lo anterior solicita en definitiva, se le asigne el nombre de dominio bombal.cl.

TERCERO: Que so6lo la parte del segundo solicitante rindié prueba y al efecto para probar
sus pretensiones acompafio a los autos en forma legal: 1) Copia del registro N° 959.757,
marca Bomba-4, para distinguir productos de la clase 16 y 2) copia de fotografias
publicadas en el diario La Cuarta, a través del suplemento Bomba 4.

CUARTO: Que segun consta en autos, es primer solicitante en este juicio la Compafiia de
Bomberos O’Higgins, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y
le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él
o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere Unicamente al mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, resolucion que no fue objetada por las partes en
su oportunidad procesal.

SEXTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, consistente
en el registro de la marca “Bomba-4" de su propiedad, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados y que ese es el que le interesa e identifica sus servicios y
productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su
oportunidad, como marca o nombre de dominio, a su hombre, “bombal”.

Ademas, tampoco probd que usa en sus actividades y prestaciones de servicios, el
nombre “bombal”.

SEPTIMO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrada sélo una marca
comercial que contengan la palabra “bomba”, no es suficiente para configurar un mejor
derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los
nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que terceros lo soliciten, sin
perjuicio de mencionar que dicha expresion, “bomba”, es genérica.

OCTAVO: Que la semejanza que alega de su marca “bomba-4”, con el dominio pedido,
en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya que atendida la
naturaleza y caracteristicas de los nombres de dominio y la reglamentacién que rige este
tipo de juicios, permite concluir, que no son aplicables en la especie las normas sobre
propiedad industrial, ni las establecidas sobre competencia desleal.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, el primer solicitante, como lo indica su nombre, es
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una Compaiiia de Bomberos de Arica, y como se le denomina popularmente, es una
“Bomba”, de bomberos, y que desarrolla su actividad dentro de dicho giro. Que por su
parte el segundo solicitante aleg6 en su escrito de demanda y acredité durante el periodo
de prueba, que su giro es el de una empresa periodistica, del sector de las
comunicaciones.

Que por lo anterior queda descartada toda posibilidad de confusién, en cuanto al giro de
unay otra, por parte de los respectivos usuarios.

DECIMO: Que ademas el segundo solicitante, no rindié prueba alguna que acredite que
presta efectivamente, servicios de un “Compariia de Bomberos”.

Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo razonado
y expresado precedentemente por este sentenciador.

DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion que no
existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “bombal.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no
afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y siguientes del Cdédigo de
Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Codigo Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “bombal.cl” al primer solicitante esto es a la
Compainia de Bomberos O’Higgins.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “bombal.cl” del segundo solicitante
la sociedad Consorcio Periodistico de Chile S.A. Copesa.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su
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oportunidad, por correo electrénico.
Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion

de la Universidad de Chile.

DICTADO POR HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO. AUTORIZAN
COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA ADRIANA FREDES

TOLEDO.-
Rol 37 —2013.



