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Asunto: cineshoyts cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Thu, 7 Aug 2008 14:58:55 -0400

A: <fallos@legal.nic.cl>, <cas@codigonet.net>, <mvaldebv(@gmail.com>, <nic@claro.cl>,
<pbardon@claro.cl>

CC: ""Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, "Valeria Taborga" <vtaborga@gmail.com>

Santiago,7 de agosto de 2008
Adjunto a la presente sentencia dictada con esta fecha en autos sobre conflicto por el nombre de dominio
de la referencia.

Alejandra Moya
Juez arbitro

En Santiago de Chile, a 7 de agosto de dos mil ocho, en los autos por conflicto en inscripcion del nombre
de dominio cineshoyts.cl, suscitado entre don MIGUEL ANGEL VALDEBENITO VALENZUELA,
RUT 13.235.764-1, domiciliado en Catedral 2202, Departamento 809, Santiago, Santiago y representado a
HOYTS CINEMAS CHILE S.A. (CLARO Y COMPANIA), RUT 79.753.810-8, domiciliado en Av. Ossa
655, La Reina, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 28 de noviembre de 2007, siendo las 13:54:50 GMT,
don MIGUEL ANGEL VALDEBENITO VALENZUELA formul6 solicitud de inscripcion del nombre de
dominio cineshoyts.cl, constituyéndose asi en el primer solicitante de éste, y el dia 17 de diciembre de
2007, siendo las 12:30:25 GMT, Representado a HOYTS CINEMAS CHILE S.A. (CLARO Y
COMPANIA) , formulo la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de
dominio.

2. Que con fecha 7 de marzo de 2008 recibi6é de NIC Chile el Oficio N° 08704, por el que dona
Margarita Valdés Cortés comunica a este arbitro su designaciéon como Arbitro del conflicto por la
inscripcion del nombre de dominio cineshoyts.cl, suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 24 de marzo de 2008 se acepto la designacion y se citd a las partes a audiencia
de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 25 de abril de 2008 en Bandera 341 oficina 759,
comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electronico y
agregandose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes.

4. Que con fecha 25 de abril del afio 2008, a las 18:30 hrs. se realiz6 la audiencia de conciliacion
y/o fijacion del procedimiento, en la que comparecid por el segundo solicitante dona Elizabeth Mufioz
Rubio, quién acompaiio los poderes con que acredito la representacion invocada. Ante la no
comparecencia del primer solicitante se procedié derechamente a la fijacion del procedimiento, en
resolucion que fue notificada por correo electronico a la inasistente.

5. Que a fojas 11 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya
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individualizada en autos, quien sefiala que viene a acreditar el mejor derecho de su representada sobre la
expresion CINES HOYTS por ser el creador y legitimo titular de la marca registrada HOYTS
precisamente para CINES, tanto en Chile como en el extranjero.

Destaca que su representada es la filial chilena de la transnacional de The Hoyts Group, empresa dedicada
a la difusion de peliculas y entretenimiento relacionado con el cine. Es una compaifiia australiana que
maneja aproximadamente 450 pantallas de cines tan solo en Australia. Contintia sefialando que su origen
data de 1909 cuando el dentista Arthur Russel comienza a difundir publicamente peliculas en teatros
arrendados para esos efectos. En 1926 surge la compaiia Hoyts Theaters Limited que en 1932 se asocia
con la ya famosa Twentieth Century Fox. En 1985 Hoyts es vendida a la familia australiana Fink quienes
expanden el negocio a Nueva Zelanda, Estados Unidos, Sud América y Europa. En 1987 la compaiiia se
reestructura como sociedad anénima dividiéndose en Hoyts Media, Hoyts Cinemas (propietaria de los
teatros) y Hoyts Entertainment. En 1994 Hoyts Cinema era la décima cadena de teatros mas grande del
mundo, siendo finalmente vendida a la compafiia Regal Entertainment Group en el afio 2003.

Agrega que Hoyts es duefio de teatros en varios paises de Sud América, entre los que se encuentra Chile,
donde en el afio 2000 fue inaugurado su mega sucursal en la comuna de La Reina , a los cual se sumaron
luego los mega cines en las comunas de Santiago Centro, Estacion Central, Puente Alto y Valparaiso.

Prosigue destacando que Hoyts en Chile utiliza la pagina web www.cinehoyts.cl para la venta de entradas,
promociones y publicidad, nombre practicamente idéntico al dominio en disputa.

Ademas, sefiala que la marca HOYTS que identifica a su mandante es un signo marcario conocido por los
consumidores chilenos y extranjeros, y que tras ¢l existe una tradicion de calidad y garantia que ha
significado innumerables inversiones de tiempo y dinero por parte de su representado. Destaca que la
propiedad sobre la expresion HOYTS se situa tanto en el &mbito nacional como internacional,
enumerando las marcas comerciales registradas en Chile que incluyen ese término. Concluye que
considerando que la marca se encuentra registrada en Chile hace mas de 10 afios y se usa a nivel mundial
hace casi un siglo, se estaria ante una marca famosa y notoria de la cual emanan derechos que deben
estrictamente cautelarse.

Considera que si bien desconoce los legitimos intereses del primer solicitante sobre el término, la
presencia de su representada en el giro de cines, lo lleva a concluir que el primer solicitante simplemente
intentd apropiarse de una marca ajena con el fin de lucrar de algiin modo a través de una pagina web en
Internet.

Solicita finalmente que considerando que el primer solicitante no ha probado legitimo interés y que el
término HOYTS constituye una marca notoria relacionada con el giro de cines, se lo condene en costas,
oficiando a Nic Chile a fin de que no permita a esta persona solicitar un nombre de dominio bajo el TLD
.cl mientras no cumpla con el pago de las mismas.

6. Que, a fojas 41 el Tribunal dio traslado, el cual no fue evacuado y habiéndose vencido todos
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los plazos fijados en autos, a fojas 42 se cito a las partes a oir sentencia,

CONSIDERANDO : Que sin perjuicio que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal sin que la
primera solicitante se presentara, se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cual de las partes
solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio en disputa, esto es,
"cineshoyts.cl".

SEGUNDO : Que rige la solucion de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first
served”, actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre
que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos
solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se
encuentre de mala fe. En su aplicacion habré de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el
sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD,
razoén que hace que en definitiva el aforismo juridico que antes enunciaramos sea llevado a su extremo,
esto es, al punto que el primero que solicita es el unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un
arbitro arbitrador, que deberd, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la
prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion
de conflictos.

CUARTO : Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la
proliferacion del uso de sistemas de informacion y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio
a través del cual las personas naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales interesados en
los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente
intuitiva. Esto ha llevado a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnologico
hoy se encuentren abocadas al estudio de como este fendémeno puede afectar derechos exclusivos
validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se
acerca a este tema, toda vez que la inscripcion de un nombre de dominio puede producir efectos no
deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacioén del nombre de
dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus derechos
marcarios al utilizarse un término protegido. Acredito con este fin en la documental que consta en autos,
que cuenta con registros marcarios que incluyen el término HOYTS para productos y servicios
relacionados con cine. Ademas al ser una marca registrada y utilizada en distintos lugares del mundo hace
mas 10 afios y como le consta a éste arbitro, es reconocida y renombrada en el area del cine.
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SEXTO : Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio cineshoyts.cl, es preciso sefialar
que el término que busca proteger el segundo solicitante, siendo el nombre de dominio una herramienta
técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacion y
comunicacion fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet , la
identidad del término “hoyts” entre el dominio solicitado y las marcas comerciales, puede llevar a error en
la comunicacion. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual a aquel registrado,
aquello es perjudicial no sélo para el titular de la marca debilitada, sino que también para el publico
consumidor ante el cual se producira confusion.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio cineshoyts.cl al segundo solicitante,
Representado a HOYTS CINEMAS CHILE S.A. (CLARO Y COMPANIA), ya individualizado en autos.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electronico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone

ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. Jos¢ Manuel Bravo Salazar
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