Foja 25
Santiago, veintisiete de septiembre del afio dos mil diez
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 9 y siguiente de autos y lo dispuesto por el articulo 170
del Cdédigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y
habiéndose citado a las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia
definitiva en juicio de asignacion del nombre de dominio “CINEHOYT.CL":
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 19 de julio de 2010, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “CINEHOYT.CL", surgido entre don Cesar Rodrigo Venegas Traverso,
ignoro profesion u oficio, domiciliado en calle Dover N° 3146 a.a. del canto,
Hualpen, Talcahuano, VIII Regién, y Hoyts Cinemas Chile S.A., sociedad de
giro salas de cines y teatros, representada por don Francisco Schlotterbeck
Lopez, ambos con domicilio en Avenida Ossa N° 655 Piso 5, comuna de La
Reina, representada en este juicio arbitral por Estudio Silva & Compalfiia, quien
comparece representado por su Abogado don Gonzalo Sanchez Serrano,
ambos con domicilio en calle Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
Que por resolucion de fecha 20 de julio de 2010, el suscrito acepto el cargo de
Juez Arbitro Arbitrador, juré desempeifiarlo en el menor tiempo posible y cité a
las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
28 de julio de 2010, a las 16:00 horas, al que sdlo asistio Hoyts Cinemas Chile
S.A., en rebeldia de don Cesar Rodrigo Venegas Traverso, segun consta a
fojas 9 y siguiente de autos.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Cesar Rodrigo
Venegas Traverso, primer solicitante del nombre de dominio “CINEHOYT.CL" y
Hoyts Cinemas Chile S.A., segundo solicitante y demandante de autos.
Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension

de Hoyts Cinemas Chile S.A., expuestos en su demanda de fojas 11 y



siguientes:

La parte demandante funda su demanda de oposicion, con el objeto se le
asigne en definitiva el registro del nombre de dominio “CINEHOYT.CL”,

1.- Antecedentes de Hecho:

Sefiala que la contraparte solicitd el nombre de dominio ya individualizado y
gue dentro del plazo que establece el articulo 10 del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Hoyts Cinemas Chile
S.A., solicité el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediacion
no se logré acuerdo entre las partes y se procedio a la designacion del Juez
Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento juridico, la actora realiza un descripcion de la Red
Internet y sefiala que la regulacion sobre nombres de dominio esta orientada a
la asignacion a “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”;
y que este caso debe ser evaluado “mas alla de la tentacion de aplicar
simplistamente el principio “FIRST COME FIRST SERVED”, que en muchos
casos involucra una profunda injusticia”, agrega que afortunadamente los
criterios que se estan aplicando para resolver conflictos de nombres de
dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha ido mas alla del miope
criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los
principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho”.

B) En fundamento de la legitimidad de la pretension HOYTS CINEMAS CHILE
S.A., sefala que es la creadora, usuario y quien ha posicionado en Chile y en
Sud Ameérica el signo “CINE HOYTS”, y otros signos que contienen ambos
términos. Que en Chile recibe anualmente en sus salas de cine, mas de tres
millones quinientas mil visitas de espectadores. Que tiene un total de cincuenta
salas de cine, en seis complejos en Santiago y la V Region.

Que el nombre de dominio solicitado, incluye en forma principal, esencial y
sustantiva la marca famosa y renombrada “CINE HOYTS”, y que de asignarse
el dominio al primer solicitante, se producira confusion en el publico
consumidor. Agrega la actora que desde el afio 1998 es titular del nombre de
dominio “CINEHOYTS.CL".

C) Que en el caso de autos, es importante tener presente el fendmeno



denominado “typosquatting”, que es una forma de “ciberocupacion”, basado en
la probabilidad de que un cierto numero de usuarios de Internet se equivoca al
escribir el nombre de dominio de un sitio Web (o en realidad su URL).
Tipicamente, el “ciberocupador” inscribird diversos errores relacionados con la
marca comercial registrada, y que atendido el nivel de trafico de los usuarios
monitorea cuantos “clicks” se realizan por dia y luego usa dicha informacion
recopilada para vender publicidad de los sitios que reciben un alto volumen de
trafico accidental.

Que en el caso de autos se puede producir la situacion descrita, atendida la
comparacion entre la marca registrada “CINE HOYTS” y el nombre de dominio
solicitado “CINEHOYT”, comparaciéon en la que se puede apreciar que el
objetivo buscado es producir confusién en el mercado y peor aun, se produce
dilucion marcaria, ello por cuanto, al ingresar al sito Web del solicitante existe
informacion respecto a cine, cartelera de cine, entradas al cine, etcétera; lo que
demuestra que la solicitud de autos, corresponde a un actuar de mala fe,
contraviniendo derechos adquiridos y contraviniendo las normas de libre
competencia.

Indica la parte demandante que la competencia desleal esta regulada a nivel
internacional por el Convenio de Paris, el que en su articulo 10 bis, el que
establece: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”, y en particular
el Convenio considera como acto tipico de competencia desleal: “Cualquier
acto capaz de crear confusion, por cualquier medio que sea respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor”; y que a nivel de legislacion nacional, la Ley N° 20.169, de 2007,
sefala que “es un acto de competencia desleal toda conducta contraria a la
buena fe o a las buenas costumbres que por medios ilegitimos persiga desviar
clientela de un agente del mercado”.

D)Sefala también la actora que toda empresa tiene derecho a capitalizar su
trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporciona el
ordenamiento juridico, para evitar que se afecte su imagen comercial, y que la
doctrina internacional denomina la confusién y dilucidbn marcaria; y que nada

puede afectar mas el actuar comercial de una empresa que el hecho que los



consumidores posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un
determinado producto o servicio, lo que indica se produce en este caso, ya que
el primer solicitante pide un nombre de dominio que comprende la marca
comercial de la parte demandante, atendido a que el nombre de dominio
“CINEHOYT.CL"”, se asocia inequivocamente con el nombre con que la
demandante es conocido por el publico consumidor, por lo que la sola
confundibilidad de conceptos es un antecedente suficiente como para que el
dominio en cuestion sea asignado a la actora.

Sefiala la demandante que el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile, dispone
gue: “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
adquiridos por terceros”; cita también en apoyo a su pretension el articulo 22
del Reglamento que regula la revocacion de nombres de dominio, el que
reproduce.

Sefiala la actora que todo lo indicado, se traduce en un importante atentado a
la “identidad comercial”’, un concepto que es reconocido como una de los
activos mas importantes de la empresa y que amerita por lo tanto, la maxima
proteccion juridica; y que de acuerdo al orden publico econdémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se les ofrecen, hecho que se veria
afectado en caso de concederse el dominio de autos a la parte contraria.
Concluye afirmando la demandante que conforme a “buena fe, interés legitimo,
marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos son elementos que la perfilan como titular de un “mejor
derecho” para optar al dominio en cuestion” y que por lo sefialado debe
asignarsele el nombre de dominio en disputa “CINEHOYT.CL".

Que la parte demandante acompafio como medios de prueba, los siguientes
documentos:

1.- Listado de las marcas comerciales que incluyen el concepto de “CINE
HOYTS”, 2.- Listado de los nombres de dominio que incluyen el concepto de
“CINE HOYTS”, 3.- Variados productos publicitarios que incluyen el disefio de

la marca comercial “CINE HOYTS”, tales como, bolsas, sobres, regla escolar,



“stickers”, impresiones de publicidad escrita, polera, entre otros.

Con fecha 18 de agosto de 2010 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda
arbitral por el nombre de dominio en disputa, por acompafados los documentos
probatorios, con citacion; y confirid traslado a don Cesar Rodrigo Venegas
Traverso, por el término de 15 dias habiles para su contestacion, notificando a
las partes por correo electrénico con igual fecha.

La parte demandada no presentd ante el Tribunal escrito de contestacion de
demanda, razon por la cual el Tribunal con fecha 13 de septiembre de 2010,
cito a las partes a oir sentencia definitiva, notificando dicha resolucion por
correo electronico a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este
sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes debe asignarse el
nombre de dominio “CINEHOYT.CL", esto es, si a don Cesar Rodrigo Venegas
Traverso, primer solicitante, o a Hoyts Cinema Chile S.A., segundo solicitante y
demandante.

SEGUNDO: Que el demandante sostiene en su demanda que es titular de un
mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio
“CINEHOYT.CL", en consideracion a que es el creador y usuario del signo
“CINE HOYTS”, el que utiliza en su giro de negocios, que es titular de las
marcas comerciales de la denominacion “CINE HOYTS”, las que califica de
afamadas en el mercado. Sostiene que el nombre de dominio pedido por don
Cesar Rodrigo Venegas Traverso, contiene de manera integra su marca
comercial, por lo que de asignarse el dominio a éste se lesionara su imagen
comercial y activos marcarios, produciéndose una dilucion marcaria,
provocando de este modo confusion en los consumidores, y que la solicitud de
dominio del primer solicitante configura un acto de competencia desleal, ya que
comprende de manera integra su marca comercial, conducta que califica de
una acto de “ciberocupacion”.

TERCERO: Que para resolver este litigio de nombre de dominio, corresponde
ponderar los argumentos juridicos y pruebas acompafadas al proceso por la

parte demandante. Que en este analisis corresponde considerar que el



demandante es una conocida empresa que posee una cadena de cines en la
Region Metropolitana y V Region de Valparaiso, denominada “CINE HOYTS”,
gue ha desarrollado desde la década del noventa hasta la fecha.

Que en este contexto de su desarrollo empresarial, Hoyts Cinema Chile S.A.,
cuenta con un conjunto relevante de marcas comerciales, tanto denominativas
como mixtas, y que es titular de varios nombres de dominio CL, entre los que
se pueden citar “CINE-HOYTS.CL", “CINEHOYTS.CL", “CINESHOYTS.CL",
‘HOYT", entre otros.

CUARTO: Que en merito a lo sefalado, la parte demandante ha probado que
tiene un legitimo derecho para que se le asigne el nombre de dominio
“CINEHOYT.CL", atendido a que se compone gramaticalmente de manera
idéntica a sus marcas comerciales, por lo que de razonarse de otro modo, se
provocara confusion en los usuarios de la red de Internet, en cuanto al origen
empresarial del titular del dominio, introduciendo inseguridad en el sistema de
la red de Internet.

QUINTO: Que el primer solicitante del dominio en disputa don Cesar Rodrigo
Venegas Traverso, a diferencia de la actividad procesal desarrollada por el
demandante de autos, quien teniendo la carga y oportunidad procesal de
comparecer en estos autos en defensa de sus intereses, opto por la situacion o
posicion procesal del demandado rebelde frente a la pretension de su
contraparte, atendido a que como se ha dicho no contestd la demanda de
asignacion del dominio “CINEHOYT.CL”", ni aporto prueba alguna con el objeto
de fundamentar un presunto mejor derecho para que se le asigne el nombre de
dominio.

SEXTO: Que de conformidad a lo sefialado en los considerandos anteriores y
segun lo dispuesto por el articulo 160 del Cédigo de Procedimiento Civil, que
dispone que “Las sentencias se pronunciaran conforme al mérito del proceso, y
no podran extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a
juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los
tribunales proceder de oficio”, y el primer solicitante, al no haber aportado al
proceso, ni argumentos ni pruebas, con el objeto de defender su eventual
pretension para que se asigne el nombre de dominio en disputa, por lo que no

existe en el proceso posibilidad de ponderar y analizar su eventual interés



procesal, a diferencia de la situacion del segundo solicitante y demandante
Hoyts Cinema Chile S.A., por lo que siendo el proceso una estado procesal en
gue existe para las partes “ab initio” la expectativa de obtener un resultado
favorable en la medida que cumplan con sus cargas y deberes procesales, y
acrediten los fundamentos y legitimidad de sus pretensiones, la actora que si
comparecié en defensa de su interés procesal, desde este punto de vista se
encuentra en términos absolutos una mejor posicion procesal que el primer
solicitante rebelde en estos autos, para que se acoja en definitiva su pretension
juridica, y se le asigne el nombre de dominio “CINEHOYT.CL".

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 160 del Cddigo de Procedimiento Civil, principios
de mejor derecho y de tutela procesal del interés propio, se resuelve asignar el
nombre de dominio “CINEHOYT.CL”, a Hoyts Cinemas Chile S.A., acogiendo
en todas sus partes la demanda de asignacion de nombre de dominio de fojas
11 y siguientes de autos.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 3 de

autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC
Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cdodigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y dofia Cecilia Alcaine
Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
_Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



