Ref. Sentencia conflicto catoi.cl

Partes: ~ EVELYN MARCELA RUIZ MIRANDA
ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y CIA, en representacién del CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE

Santiago, dos de mayo de dos mil once,
Vistos y teniendo presente:

1° Oficio OF. 13620 de 3 de Enero de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el
conflicto por asignacion del nombre de dominio catoi.cl, suscitado entre don EVELYN MARCELA RUIZ MIRANDA,
RUT: 15.086.162-4, domiciliada en Viena 845, Villa Alemana, Villa Alemana y ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y
CIA., en representacion del CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 70.976.000-9,
representados por don MAX F. VILLASECA M., Av. Alonso de Cérdova 5151, 82 Piso, Las Condes, Santiago.

2° Aceptacion del cargo, juramento de rigor y citacion a las partes a una audiencia de conciliacién y/o fijacion de
la pauta de procedimiento arbitral, de fojas 4 y so notificacion a Nic Chile y a las partes, de fojas 5 y 5 vta.

3° Acta de audiencia, de fojas 9, realizada con la comparecencia de la representante de la primera solicitante,
dona Viviana Huerta, quien comparece como agente oficioso, y del representante del Segundo Solicitante, don
Oscar Rodriguez Baeza. No lograndose acuerdo en el llamado a conciliaciéon realizado, se procedié a la fijacién de
la pauta de procedimiento arbitral.

4° Que a fojas 12 la primera solicitante formula sus alegaciones de mejor derecho. Sostiene que dofia EVELYN
MARCELA RUIZ MIRANDA, RUT: 15.086.162-4, domiciliada en Viena 845, Villa Alemana, registré el dominio con
fecha 24 de Septiembre de 2010 siendo rebatido posteriormente por el segundo solicitante con fecha 7 de
Octubre de 2010. Al respecto, invoca buena fe en el registro, haciendo presente que “cato” hace referencia a una
abreviacién popular del Club Deportivo Universidad Catélica, pero que esta abreviatura también es utilizada
indistintamente para denominar popularmente a la vez a otras entidades como Pontificia Universidad Catdlica
y/o Universidad Catdlica de Valparaiso entre otras, reflejando que la abreviacion “cato” no es de exclusivo uso de
quienes realizan nuestra contraparte. Agrega que su intencién nunca ha sido acercarse al concepto y al rubro del
segundo solicitante. (Anexo 2)

Sefiala que la utilizacion que ha dado a Catoi corresponde a las siglas del concepto global que hace referencia a
Centro de Atencidn de Terapia Ocupacional Infantil (catoi) y que la creacién y posterior utilizacion del sitio web,
esta destinado a dar a conocer un centro de atencién del area de la Salud y Rehabilitacidn, destinado a la atencién
de nifios con discapacidades neurolégicas y del desarrollo. Siendo atendido por Evelyn Ruiz Miranda, Viviana
Huerta Olivares y Ximena Torrealba Sanhueza, Terapeuta Ocupacionales tituladas de Universidad de Playa Ancha
y Universidad de Chile y con vasta experiencia en el area de la Rehabilitacién con desempefio clinico en centro
de Rehabilitacidn Infantil Teletén Valparaiso. Comprobando a través de documento anexos que nuestro giro en
SII, esta destinado a actividades netamente relacionadas con el area de la salud, que se alejan del concepto
deportivo, invocado por la contraparte.

Agrega que ha avanzado en la creacién de la marca con el concepto en disputa, que tiene por finalidad ser la
imagen del centro, por el cual estan siendo conocidas. Sefiala luego que por efecto de este arbitraje no hemos
continuado con la creacién de nuestra pagina web.

Sostiene que existe como precedente en la web la pagina (en estado operativo) denominada catoni.cl, que esta en
sus misma condiciones, ya que el concepto en disputa “cato” se encuentra formando parte de un concepto global,
como sucede con catoi.

Alega ademas, que la Institucién que figura como contraparte en autos ya tiene el dominio cato.cl, atingente al
concepto por el cual es conocido El Club Deportivo Universidad Catélica, sin embargo éste no esta siendo
utilizando, teniendo para ésta entidad el sitio web. www.lacatolica.cl/

Sostiene que en consecuencia esa parte detenta el mejor derecho para el dominio www.catoi.cl ya que la sigla
representa a “centro de atencién de Terapia Ocupacional Infantil” lo que facilita la biisqueda en la web para los
usuarios el servicio a prestar. Sefala que conservar el dominio en disputa, es de suma importancia para Ellas, ya
que se han realizado inversiones econdmicas, respecto de Catoi como marca.


http://niña.cl/
http://www.catoi.cl/

En tercer lugar, agrega que el permanecer en disputa por el dominio ha ido en desmedro del inicio y publicidad
del proyecto, ya que este no pretende tener similitud alguna en concepto, logo o sigla con la contraparte.
Finalmente, alega mejor derecho al ser las primeras solicitantes, porque no han actuado de mala fé y su creacion
y uso no ira en perjurio alguno a la contraparte.

5° Que esta parte, para acreditar sus alegaciones, rindié prueba documental consistente en: a) atestado de Nic
Chile, que da cuenta de que la suya es la primera solicitud de registro del nombre de dominio catoi.cl, de fojas 14;
b) Declaracién jurada de fojas 15, de la primera solicitante, en que se compromete a mantener el rubro “centro
de atencion de terapia ocupacional infantil (catoi) sin cambios de giro futuros; c) logos de su institucidn, de fojas
16; d) Fotografias de salas de actividades, de fojas 17; e) impresion de digitalizaciéon de carnet de identidad de
fojas 18; f) Impresion de digitalizacion de titulo profesional extendido por la Universidad de playa ancha, en
favor de dofia Evelyn Ruiz Miranda, confiriéndole el titulo profesional de Terapeuta Ocupacional, de fojas 19; g)
Impresion de digitalizacién de titulo profesional, emitido por esta misma casa de estudios en favor de dofia
Evelyn Ruiz, que le confiere el grado de licenciado en Ciencias de la Ocupacién Humana, de fojas 20; h) Impresién
de titulo profesional emitido por la Universidad de Chile, en favor de dona Ximena Torrealba Sanhueza, que da
cuenta de que ha obtenido el titulo profesional de Terapeuta Ocupacional, de fojas 21; i) Impresion de
digitalizacién de titulo profesional, emitido por la Universidad de Playa Ancha, a dofia Viviana Lissete Huerta
Olivares, que da cuenta de que ha obtenido el titulo profesional de Terapeuta Ocupacional; j) Dos boletas de
honorarios, de fojas 23 y 24, por concepto de servicios profesionales como terapeuta ocupacional; k) Impresién
de pagina web catoni.cl, que da cuenta de otros sitios web que comprenden la expresion cato, no registrados a
nombre de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile; 1) Impresion de consulta en google del sitio web
correspondiente al nombre de dominio cato.cl, de fojas 26, de titularidad de la Pontificia Universidad Catélica de
Chile, de acuerdo a consulta a la base de datos de Nic Chile, que acompafia a fojas 27, que da cuenta de que el
dominio no se encuentra en uso;

6° Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 28, que pide se le asigne el nombre de dominio, con expresa
condena en costas de la contraria, en base a las siguientes argumentaciones: Sostiene que los nombres de
dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que
son ofrecidos a los consumidores en el mercado, pero que, a diferencia de lo que ocurre en el ambito de los
registros marcarios, los nombres de dominio son tnicos y, como tales, s6lo pueden ser otorgados a un unico
prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se
refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. Agrega que la doctrina nacional y
extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de arbitros de Nic Chile, ha considerado que la relacién
entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resoluciéon de los conflictos por
asignacién de nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros, en atencién a la titularidad de registros
marcarios para el signo pedido como dominio. Esta cercania es, a su entender, la raiz del problema actual, esto
es, la concesién del nombre de dominio “catoi”, disputado por dos partes distintas.

Sefiala luego que para la resolucién del sefialado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse.
Sin duda alguna las mas importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy (UDRP), a nivel local, por analogia, las normas de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley N219.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris
para la Proteccidén de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de
septiembre de 1991.

Al respecto, sefiala hace presente que el 12 de enero del afio 2000, entr6 en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucién de conflictos(Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy UDRP) desarrollada
por la Corporacién de Nombres y Nimeros Asignados a Internet (Internent Corporation for Assigned Names y
Numbers “ICANN”"), la entidad con mas renombre en esta materia, por su representatividad, la que en su titulo
preliminar reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion. Es asi que dispone que se consideraran como fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca
de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Luego, sefiala que existen elementos que configuran un mejor derecho al nombre de dominio de parte de su
mandante, entre los cuales sefiala que el Club Deportivo Universidad Catélica fue fundado el 21 de abril de 1937,
aunque los primeros antecedentes se remontan a 1908 cuando la Universidad Catélica Football Club jugaba sus
primeros clasicos con su tradicional rival: Universidad de Chile. Agrega que actualmente es la instituciéon
deportiva con mayor prestigio a nivel nacional y, una de las principales instituciones a nivel latinoamericano,
con diferentes ramas deportivas: Aeromodelismo, Atletismo, Basquetbol, Equitacién, Gimnasia Artistica,



Natacién, Rugby, tenis, voleibol, etc. Agrega que la misién del Club es fomentar el deporte en los nifios en su
época escolar y, obtener deportista de alto rendimiento.

Sostiene luego que esa parte es titular de los siguientes registros marcarios: a) CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE. Registro N° 774.900, clase 35; b) CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.
Registro N° 827.729, clase 3; c) CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Registro N° 777.301,
clases 16, 18 y 25; d) CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Registro N° 800.242, clase 38; €) LA
CATOLICA. Registro N°789.882, clases 3, 5, 14 y 16; f) LA CATOLICA. Registro N°789.883, clase 35; g) LA CATO.
Registro N°827.731, clases 3 y 5; h) LA CATO. Registro N°827.732, clases 35 y 41; i) LA CATOLICA. Registro
N°896.115, clases 3, 6, 8, 20 y 29.

Agrega que esa parte es titular del nombre de dominio cato.cl. La fecha de adquisicion data del 2 de abril del
2010.

Estima que la titularidad de los signos registrados como marca comercial, conjuntamente con el nombre de
dominio cato.cl, constituyen un derecho de propiedad adquirido por nuestro representado con anterioridad al
signo solicitado por el primer solicitante, amparado por nuestra carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por
el Cédigo Civil en su articulo 584.

A este respecto, estima que existe una palmaria y evidente, la similitud grafica y fonética entre el nombre de
dominio CATOI con la marca comercial CATO®. Asi y, a muy simple vista, la Uinica diferencia existente entre
ambas palabras es la LETRA I, siendo ambos signos confundibles. A este respecto, sostiene que la doctrina ha
establecido que el cotejo que debe realizar el JUEZ, debe estarse mas a las semejanzas que a las diferencias, ya
que, éstas han de provocar la confusion y, si hubiere dudas en cuanto a la posibilidad de confusién, d) Impresion
de consulta a base de datos de INAPI, relativa al registro se debe inclinar a favor del derecho adquirido y
anterior.

Agrega luego que CATO es un diminutivo en espafiol de la palabra CATOLICA y que el concepto CATO es un
diminutivo en espafiol de la palabra CATOLICA y, es el nombre que es conocido el CLUB DEPORTIVO
UNIVERSIDAD CATOLICA.

Concluye que la solicitud competitiva que ha realizado su parte cumple con todos los criterios establecidos en
las normas UDRP, para que se asigne el nombre de dominio en disputa a esa parte, a saber: Criterio de nombres
de dominios cuasi-idénticos a las marcas comerciales registradas y nombre de dominios inscritos; notoriedad del
concepto; buena fe.

7° Que esta parte, para acreditar su mejor derecho rindié prueba documental, consistente en: a) impresion de
consulta a base de datos de Nic Chile, relativa al registro de dominio cato.cl, que da cuenta de que el dominio fue
inscrito con fecha 02 de abril de 2010, de fojas 38; b) Impresién de consulta a base de datos de INAPI, de fojas 39,
relativa al registro N° 774900, de 15.09.2006, marca “Club Deportivo Universidad Catolica de Chile”, clase 35; c)
Impresion de consulta a base de datos de INAPI, de fojas 39, relativa al registro N° 827729, de 18.02.2008, marca
“Club Deportivo Universidad Catdlica”, clase 3, de fojas 40; d) Impresién de consulta a base de datos de INAP],
relativa al registro N° 777301, de 02.11.2007, marca “Club Deportivo Universidad Catélica”, clase 16, de fojas 41;
e) Impresién de consulta a base de datos de INAP], relativa al registro N° 800242, de 13.06.2007, marca La
Catodlica, clase 38, de fojas 42; f) Impresion de consulta a base de datos de INAP], relativa al registro N° 789882,
de 13.06.2007, marca “La Catdlica”, clase 3, de fojas 43; g) Impresion de consulta a base de datos de INAPI,
relativa al registro N°789883, de 13.06.2007, marca “La Catdlica”, clase 35, de fojas 44; h) Impresién de consulta
a base de datos de INAP], relativa al registro N° 827731, de 18.03.2008, de fojas 45, para la marca “La Cato”, clase
3; i) Impresién de consulta a base de datos de INAPI, relativa al registro N° 827732, de 18.03.2008, marca “La
Cato”, clases 35, 41 de fojas 46; d) Impresion de consulta a base de datos de INAPI, relativa al registro N° 896115,
de 03.09.2010, marca La Catolica, de fojas 47, clases 3, 6,8, 20 y 29.

8° Que a fojas 48 se tuvo por evacuado el tramite de alegaciones de mejor derecho y se abrié el plazo de contra
argumentaciones.

9° Que a fojas 50 la segunda solicitante presenta sus contra argumentaciones. Sefiala que considera necesario
aclarar a la contraria, que utiliza en forma equivoca el término “adquirir” en su demanda de mejor derecho, pues
el acto de solicitar un nombre dominio en calidad de primer solicitante, no le concede ningiin derecho sobre éste,
solo una mera expectativa. En consecuencia, la propiedad sobre el nombre de dominio se adquiere de pleno
derecho una vez que transcurren los plazos de oposiciéon y, en la circunstancia de no existir una solicitud
competitiva.



Agrega que la contraria no ha logrado acreditar el uso del concepto CATOI, s6lo de sus argumentos se infiere que
han realizado inversiones econémicas, sin probarlas, como también no han podido atestiguar el hecho de existir
una marca comercial.

Estima que a luz de los hechos es su cliente quien, tiene un mejor derecho de constituirse en propietario del
signo, por existir marcas comerciales y nombres de dominios con el Concepto CATO y porque es bastante
palpable la confusién que puede llegar a existir entre los dos conceptos CATO y CATOI, provocando obviamente
una dilucién marcaria. Asimismo, sefiala que la notoriedad del signo, CATO® es indiscutible, siendo de aquellas
marcas comerciales renombradas.

Solicita que todos estos argumentos sean considerados al momento de dictar la sentencia de término.

10° Que a fojas 52 se tuvo por evacuado el tramite de contra argumentaciones, con la presentacion del segundo
solicitante, y se abri6 el plazo de observaciones a las pruebas rendidas en autos y a fojas 54 se cerré la discusion
y fase de pruebas y se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en materia de nombres de dominio, el uso de un concepto como nombre de dominio puede
generar conflictos, porque de manera casual (logical choice) colisionan con otros signos, a cuyo respecto se ha
logrado un reconocimiento juridico, por la via de constitucién de derechos marcarios y/o de otra indole. En
efecto, una persona puede registrar un nombre de dominio de buena fe, con un interés legitimo, y luego verse
envuelto en un conflicto por asignacion y/o revocaciéon del nombre de dominio, por cuanto un tercero considera
que ese nombre de dominio presenta caracteristicas que le hacen sin6nimo a un distintivo respecto del cual tiene
derechos.

En este caso, el arbitro arbitrador habra de determinar, conforme a la prudencia y a la equidad, si es factible la
usabilidad del dominio sin riesgos de confusidon entre las partes que legitimamente pueden aspirar a ese
dominio. En caso de existir riesgo de confusién, debera realizar el andlisis de mejor derecho, a efectos de
determinar cudl de las partes detenta un mejor derecho al dominio en disputa.

SEGUNDO: En estas circunstancias, habra de considerarse en primer lugar si en el caso de autos se configura una
hipétesis de logical choice o coincidencia fortuita del nombre de dominio en disputa con la marca invocada por el
segundo solicitante, que, no habiéndose debatido en autos, habra de tenérsela por establecida. Al efecto, cabe
seflalar que la primera solicitante acreditd suficientemente que CATOI corresponde a un acréonimo de Centro de
Atencion de Terapia Ocupacional Infantil, que se corresponde con las actividades profesionales que desempefia,
en virtud de titulo profesional que invoca y acredita. Asimismo, esta parte acompaifia declaracidon jurada y
declaraciones de testigos que dan cuenta de que esa parte actiia y actuara Unicamente en el segmento de
mercado correspondiente a la Terapia Ocupacional Infantil, que no dice ninguna relacién con las actividades
propias del segundo solicitante. En estas circunstancias cabe sefialar que esta parte no competira en el mismo
segmento de mercado y por tanto no afectard la distintividad de 1a marca del segundo solicitante.

TERCERO: Que de su parte, la marca LA CATO de la segunda solicitante contienen el elemento LA que antecede y
que la dota de distintividad. Adicionalmente, la primera solicitante ha demostrado que esta marca convive con
otros dominios que incluyen la cadena de caracteres “cato”. En tercer lugar, revisado en Nic Chile, se ha
verificado que el segundo solicitante es titular del dominio cato.cl, vigente e inactivo. En estas circunstancias, no
es posible apreciar a esta arbitro, si esa parte tiene verdaderamente interés en identificarse en Internet a través
de esta denominacion, lo que afecta a la calificacién respecto de su interés legitimo al nombre de dominio en
conflicto.

CUARTO: Que en consecuencia, no existen antecedentes en autos que permitan a esta arbitro, no aplicar en
principio first come first served, por cuanto la primera solicitante ha acreditado interés legitimo y buena fe. Se ha
determinado que la coincidencia entre catoi y cato es fortuita y adicionalmente no existen antecedentes que
permitan sostener que la segunda solicitante tenga interés en identificarse en Internet a través de CATOI, por
cuanto el dominio CATO.CL de su titularidad, que se corresponde totalmente con esta marca, se encuentra
inactivo.

QUINTO: Que en consecuencia no podra darse lugar a la demanda del segundo solicitante, Debiendo
consolidarse el dominio en el primer solicitante.



SEXTO: Que en todo caso no existen antecedentes que permitan sostener que el segundo solicitante haya litigado
temerariamente, por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el reglamento para la administracion del registro de nombre de dominios .cl, que
rige las operaciones de Nic Chile, se RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “catoi.cl” al primer solicitante EVELYN MARCELA RUIZ MIRANDA, ya
individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile, conforme a lo establecido en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho,
ejecutese por Nic Chile la presente resolucidn.

Firmado digitalmente por Lorena

RESOLVIO, LO re n a Donoso A.

Nombre de reconocimiento (DN):
ch=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic,

Lorena Donoso Abarca D O n O S O A . email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL

Fecha: 2011.05.02 12:29:12 -03'00'
Arbitro Arbitrador

Carlos Reusser M.
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Firman como testigos de actuacion
Manuela Ferrada Tapia Diego Sepulveda Salazar
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