Ref. Conflicto chanchoenpiedra.cl, Sentencia

Partes: FLEX MEDIA INC.
EDUARDO ANTONIO IBEAS QUIROZ

Santiago, seis de agosto de dos mil doce,
Vistos:

1.- Oficio OF. 16614 de 01 de marzo de 2012, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el
conflicto por asignacion del nombre de dominio chanchoenpiedra.cl, suscitado entre FLEX MEDIA INC,,
RUT: 59.164.250-2, representado por don ERIC TAYLOR, domiciliado en Av. Vitacura 2939, piso 10, las
Condes, Santiago y don EDUARDO ANTONIO IBEAS QUIROZ, Vocalista y fundador de Chancho en Piedra,
RUT: 14.568.885-K, representado por Alessandri & Compaiiia Ltda., domiciliados en El Regidor N° 66 piso 10,
Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacién a la audiencia de estilo de fojas 3 y su notificacién a
las partes de fojas 3 vta. y a nic Chile de fojas 4.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 6, realizada con la comparecencia del representante del segundo
solicitante, en la que se fijaron las pautas de procedimiento arbitral.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 8, en que solicita le sea asignado el nombre de dominio
en disputa, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de
derecho: En cuanto a los hechos, sostiene que con fecha 23 de diciembre de 2011, Flex Media Inc. solicito el
nombre de dominio “chanchoenpiedra.cl”, luego de lo cual present6 su solicitud competitiva EDUARDO
ANTONIO IBEAS QUIROZ, fundado en ser Volcalista y fundador de Chancho en Piedra y titulares previos del
dominio chanchoenpiedra.cl desde 1999, inscrita desde marzo de 2003 y de su marca registrada N2835559 en
clase 41, de fecha 19 de mayo de 2008 y que cuenta con presencia notoria en el mercado. Agrega a través de
este arbitraje no sélo se busca proteger un dominio o una marca sino ademas el nombre de un grupo musical
de fama y notoriedad en nuestro pais, como es Chancho en Piedra, grupo que nace en el colegio Don Bosco La
Cisterna Santiago. Desde los inicios se plantearon que este grupo marcara la escena musical por su sentido del
humor y, sin mas animo que entretenerse, rescataron las mejores anécdotas personales para convertirlas en
musica. Comienzan a funcionar establemente en 1994 como banda musical bajo el nombre de Chancho en
Piedra en clara imitaciéon a su mas fuerte referente, el grupo californiano Red Hot Chili Peppers (banda a la
que talonearon en su tercera venida a Chile el 16 de septiembre de 2011). La primera vez que tocaron con ese
nombre fue el 1 de mayo de 1994. Es asi como todos los afios el grupo en el mes de mayo hace conciertos del
cumpleafios de la banda. Desde un comienzo la agrupacién se caracterizé por la fuerza desplegada en sus
conciertos en vivo, virtud que le ha llevado a convertirse en el grupo chileno con mayor convocatoria. Como
icono y amuleto, la banda adopta a "Juanito", una alcancia de plastico con forma de cerdo llamada asi por el ex-
baterista de la banda que se parecia a la alcancia, que causa furor entre los miles de fanaticos de la banda.

Relata luego los principales antecedentes de su discografia y su desarrollo como banda, incluyendo su
expansion internacional y contratos con sellos musicales desde sus inciaios y hasta hoy en dia.

En cuanto a los miembros del grupo, sefiala que ellos son Eduardo "Lalo” Ibeas - voces, teclados, coros; Pablo
"K-V-Zén" Ilabaca - voces, guitarras, teclados, coros; Felipe "Felo" Ilabaca - voces, bajo, coros y Leonardo
"Tofio" Corvalan - bateria, percusidn, coros.



Respecto de la importancia de la pagina web ChanchoenPiedra.cl, hace presente que para ellos su pagina web
era una herramienta fundamental de promocién de su musica, contacto con sus fans y ademdas de un medio
informativo de sus conciertos y presentaciones, por lo que no ser titulares del mismo ha sido una gran
pérdida, tanto monetaria como social, dado que la imposibilidad de poder renovar el dominio ha significado
perder importante contacto con sus fans y el pablico en general. Agrega que por desconocimiento respecto de
los mecanismos y plazos de renovacién, cuando se percaté de que el dominio habia caducado, intenté su
renovacién pero se encontr6 con que un tercero ya lo habia tomado.

Agrega que atendido su legitimo interés y en la consideraciéon de sus derechos, se contacté con el nuevo
solicitante del dominio explicAndole quienes eran, lo sucedido y solicitando el traspaso del dominio a su
legitimo titular “Chancho en Piedra”, y constat6 que el primer solicitante, de acuerdo al propio reglamento de
Nic Chile era un solicitante de MALA FE, dado que su respuesta a la peticién fue la venta del dominio por un
precio mucho mas elevado que el mero costo de renovacién de un dominio, por lo que esa parte debi6 recurrir
a la via arbitral. Sefiala que conforme a los antecedentes que ha podido recopilar en virtud de la
correspondencia sostenida con el primer solicitante, este nunca ha podido demostrar que esta usando la
pagina web o realizando preparaciones para usarla. Tampoco ha demostrado su intencién auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, ya que la pagina web solo muestra informacién de grupos
musicales chilenos y alude a los Chancho en Piedra, el segundo solicitante de autos. Agrega que el primer
solicitante no es comunmente conocido por ese nombre, ya que supuestamente la registré para un tercero
desconocido y que nunca ha dado la cara. Sostiene que no hay signos de que el primer solicitante esté
haciendo un uso legitimo no comercial del dominio sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin
de confundir a los consumidores, sino mas bien todo lo contrario. Sefiala luego que en cuanto al
desconocimiento alegado por el primer solicitando de la existencia de un grupo musical Chancho en Piedra,
sorprende que actualmente al ingresar a la pagina web del dominio chanchoenpiedra.cl, aparece una serie de
links y referencias justamente a este grupo musical como a otros grupos musicales chilenos, asi como temas
relacionados con la industria de la musica, entiende que esto demuestra que el primer solicitante tenia
perfecto conocimiento de quien eran los sefiores Chancho en Piedra y que registré el nombre de dominio con
el propdsito principal de venderlo por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcién. Adicionalmente, por actitud, el primer solicitante tendria la intencién de impedir al titular de la
marca reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente.

En cuanto al Derecho, sefiala que el nombre de dominio permite la adecuada identificacién en la red y
constituye una verdadera "direccion electrénica”, mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una
determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de Internet pretende reconocer a su titular al
ingresar a la correspondiente pagina. En el caso de autos un FAN de Chancho en Piedra, que ingresa a la
pagina “chanchoenpiedra.cl” no pretende encontrar otra informacién que no sea aquella relativa a su grupo
musical favorito, y lo mas probable, es que al no encontrar la informacién buscada se sienta frustrado y
perdido, al no saber dénde buscar informacién de su grupo musical. Estima que solicitar el registro de un
nombre de dominio absolutamente ajeno y sin obvia vinculacién al rubro al que uno se dedica no es buena
base para justificar o demostrar un mejor derecho sobre dicho nombre, sino todo lo contrario, especialmente
si en dicho nombre de dominio se encuentra integramente contenida la marca registrada de un tercero, en ete
caso la marca “chancho en piedra”. A mayor abundamiento, el dominio es el nombre de una banda musical de
fama y notoriedad en Chile.

Destaca que de acuerdo al derecho comparado y a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha
tomado en cuenta claramente la relacién entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos
comparten muchas caracteristicas, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los
diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un



nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el
signo pedido como dominio y la antigliedad de tales registros y la fama de la marca.

Invoca ademads la politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP")
desarrollada por la Corporacién de asignacién de Nombres y Nimeros de Internet ("ICANN"), que reconoce
como aspecto fundamental para la resolucién de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el
signo en cuestion y en su titulo preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de
solucién de conflicto de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una
marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Sostiene que tales
criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se
asignara el nombre de dominio al primer solicitante, ello podria causar graves confusiones entre los
consumidores y perjuicios a su mandante. Respecto de la aplicacion de estos criterios al conflicto de autos,
sefiala que el afio del registro de la marca es relevante, para determinar el derecho al nombre de dominio y el
mejor derecho al mismo. Sostiene que la denominacién "Chancho en piedra” se asocia claramente con su
mandante, quien tiene afios en el mercado y goza de fama y notoriedad dentro de su rubro por sus productos
y la calidad de los mismos, lo que le constituye en el solicitante con mejor derecho al mismo.

Respecto del uso de la denominacién como dominio, hace presente que frente a la peticiéon de su mandante, el
primer solicitante, pens6 en cobrar dinero para entregar el dominio, por un monto de $1500 ddlares,
agregando que no tenian idea de la existencia del grupo musical Chancho en Piedra ya que su intencion era el
uso de la pagina web para un proyecto culinario de chancho en piedra. Agrega que posteriormente, y a fin de
evaluar hasta que punto estaban dispuestos a ir con la exigencia del pago de un monto exagerado, se les
consultd si aceptarian un monto de USD$500, monto que claramente incluye los gastos de registro y cualquier
gasto extra en que pudo haber incurrido. Su respuesta fue que se desistirian por un monto no inferior a $1000
doélares. De ello deduce que el interés de este solicitante no era ni su supuesto proyecto ni el dominio sino
obtener dinero de su cliente, dada la importancia que este dominio tiene para ellos. Entiende que esta actitud
configura las causales de mala fe que contempla el reglamento para la administraciéon del registro de nombres
de dominio .cl, pues ha mantenido una actitud inescrupulosa frente a la suplica de su cliente al solicitar el
desistimiento de su solicitud, dado el detrimento econdmico que le estaba produciendo y su absoluta
indiferencia frente a las comunicaciones primeramente enviada por el cliente y posteriormente por el estudio
Alessandri, incluso el envio de carta certificada ante notario publico, indicando los perjuicios sufrido y las
infracciones legales en que estaba incurriendo, razones por las cuales solicita que ademas de acoger su
demanda, se condene en costas a la contraria.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho y la mala fe de la contraria, rindié prueba documental
consistente en: a) Copia impresa de consulta a la base de datos de INAPI del registro de marca Chancho en
piedra, de fojas 13, en que figura la marca chancho en piedra, a nombre de don Leonardo Antonio Corvalan
Morales y otros, clase 41c, Numero de Registro 8355559; b) copia de la pagina web Nic Chile en que se indica
el historial del registro de dominio chanchoenpiedra.cl, de fojas 14, que acredita que ha estado siempre bajo la
titularidad del grupo musical Chancho en Piedra desde 1999 y hasta 2011; c) Emails intercambiado entre mi
mandante, segundo solicitante de autos y los sefores Flex Media inc, primer solicitante de autos, de fojas 15 a
18; d) Emails entre el estudio Alessandri & Cia y los sefiores Flex Media Inc., y Traduccién al castellano de la
correspondencia indicado en el numero anterior, de fojas 19 a 22 y de 38 a 43 en que se le hace presente que
de acuerdo a las normas nacionales la compra de un dominio para su venta a su titular legitimo configura la
mala fe del solicitante; e) Copia de la carta enviada a Flex Media por correo certificada ante notario publico, de
fojas 25 a 24; f) Fotocopia de la padgina web chanchoenpiedra.cl de fojas 30 a 37.



6.- Que a fojas 44 se tuvo por interpuesta la demanda arbitral, se dio traslado la contraria de la demanda
interpuesta y se puso en su conocimiento la documental aportada a los efectos de que esta parte pudiere
objetarlos, lo que les fue notificado a las partes a fojas 45.

7.- Que a fojas 46 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldia del primer solicitante. Al no haber hechos
substanciales, pertinentes y controvertidos, se pas6 directamente a la fase de observaciones a las pruebas
rendidas en autos, lo que les fue notificado a las partes a fojas 47.

8.- Que a fojas 48 se cito a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores que permiten a los usuarios de Internet
acceder de manera expedita a los contenidos que son publicados por otros usuarios de la Red, atendido que
llevan incito en su estructura la condicién de identificador mnemotécnico. Siendo asi, es importante que los
titulares de los mismos sean personas que tengan un interés legitimo a los mismos, ya sea como su autor
primigenio y/o por los derechos que detentan respecto de aquellos intereses que representan.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, se trata de dilucidar cual de las partes en competencia tiene un mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio clanchoenpiedra.cl. Mientras el primer solicitante no ha
comparecido en autos ni ha allegado antecedentes probatorios, el segundo solicitante ha esgrimido su mejor
derecho a partir de la titularidad de marcas comerciales, creaciones protegidas por la ley de propiedad
intelectual y nombre propio en su vida comercial, los cuales ha acreditado suficientemente en autos a través
de documentos no objetados de contrario.

TERCERO: Que analizado el sitio web correspondiente al nombre de dominio chanchoenpiedra.cl se ha
verificado que en el mismo se contienen solo enlaces a paginas web relativas a grupos musicales y aspectos
relacionados. Asimismo, en el mismo se aprecia un banner en que se anuncia: “El
dominio chanchoenpiedra.cl estd en venta.” Adicionalmente, segin consta en autos, el primer solicitante
habria asimismo intentado vender el dominio al segundo solicitante.

CUARTO: Que de acuerdo al reglamento para la administracion del registro de nombres de dominio .cl, es de
responsabilidad del solicitante asegurarse de que su solicitud no afecte indebidamente los derechos de
terceros (art.14). Asimismo, del tenor de sus normas se desprende que es el mismo titular el que debe
resguardar que su registro no sea abusivo, entendiendo que es tal, entre otros: “Que el nombre de dominio
sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”. En el caso de autos, el primer solicitante
estaria afectando indebidamente los derechos de terceros, habiendo generado una solicitud de registro
abusiva, en los términos del reglamento.

QUINTO: Que adicionalmente, si bien la buena fe se presume, el reglamento de Nic Chile ha establecido ciertas
hipétesis que denotan la mala fe de los solicitantes, entre las cuales considera: “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 inscripcién del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor
excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcién, siendo el reclamante el propietario de la
marca registrada del bien o servicio”. De acuerdo a la informacién que consta en autos y que no ha sido
objetada de contrario, el primer solicitante ofrecié al segundo solicitante una salida negociada por un precio
de 1500 délares, claramente excesivo respecto del importe del registro del nombre de dominio en Nic Chile y
considerando el escaso valor de los contenidos asociados al mismo, no parece que se trate de un registro serio,
en el sentido que se haya registrado para finalidades que respondan a intereses legitimos.


http://www.sedo.com/search/details.php4?domain=chanchoenpiedra.cl&language=es&et_sub=22&partnerid=14459&et_cid=5&et_lid=6534&origin=parking
http://www.sedo.com/search/details.php4?domain=chanchoenpiedra.cl&language=es&et_sub=22&partnerid=14459&et_cid=5&et_lid=6534&origin=parking

SEXTO: Que en estas circunstancias, analizados los antecedentes de acuerdo a las reglas de la sana critica
habra de acogerse en todas sus partes la demanda del segundo solicitante, asigndndose a esa parte el nombre
de dominio, con expresa condena en costas del primer solicitante.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

Se resuelve: asignese el nombre de dominio chanchoenpiedra.cl al segundo solicitante EDUARDO ANTONIO
IBEAS QUIROZ, ya individualizado en autos.

Condénase en costas al primer solicitante.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral.
Hecho, ejecttese por Nic Chile la presente resolucion.
Resolvié:
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