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Rol No. 91 - 2011
Juicio arbitral clubdelauniondeiquique.cl

Club de la Unién de Iquique vs. Club de la Unién

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

clubdelauniondeiquique.cl

Santiago, 26 de Marzo de 2012.

VISTOS:

Con fecha 20 de septiembre de 2011, CLUB DE LA UNION DE IQUIQUE,
domiciliado para estos efectos en Plaza Prat No. 278, ciudad de Iquique,
Regidon de Tarapaca, en adelante el “primer solicitante”, inscribié para si el
nombre de dominio clubdelauniondeiquique.cl. Luego y encontrandose
dentro de plazo, el dia 04 de octubre de 2011, CLUB DE LA UNION
(Representado por Estudio Federico Villaseca) como “segundo solicitante”, con
domicilio para estos efectos en Avenida Alonso de Cérdova No. 5151 Piso 8§,
comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Region Metropolitana, solicitdé para
si la inscripcion del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No. 15689 se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucién del presente conflicto de asignacién del nombre de dominio
clubdelauniondeiquique.cl, aceptando dicho encargo segun consta en
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resolucion de fecha 30 de diciembre de 2011, jurando desempefiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolucién anterior, se cité a las partes a una audiencia, la
cual fue celebrada con fecha 16 de enero de 2012, concurriendo a ella don
Oscar Rodriguez Baeza, habilitado de derecho, con poder delegado del
abogado don Bernardo Serrano Spoerer, en representacién del segundo
solicitante; en rebeldia del primer solicitante, y el arbitro que conoce de este
conflicto.

Al no producirse conciliacidn, el Tribunal fijo en la misma audiencia las
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera
personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y segun rola a fojas trece del
expediente, don Bernardo Serrano Spoerer, abogado en representacion de
CLUB DE LA UNION, interpone demanda arbitral de asignacion de nombre de
dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en
definitiva le sea asignado el nombre de dominio. Argumenta en sintesis lo
siguiente:

a. En primer término, sefala la naturaleza de los nombres de dominio, esto
es una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar
diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en
el mercado. Sin embargo y a diferencia de lo que ocurre en derecho
marcario, los nombres de dominio sélo pueden ser otorgados a un Unico
prestador, siendo ésta la raiz del conflicto. Entonces, as reglas aplicables
al conflicto se encuentran en la UDRP (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy), y por analogia las normas del Reglamento de Nic
Chile, como asimismo la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial y el
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial.

b. Respecto a su mandante -el Club de la Unién- , sefiala que fue fundado
el 8 de julio de 1864 con el propdsito de crear un espacio para la
tolerancia y el entendimiento de los hombres de distintas corrientes,
reuniendo hasta nuestros dias generaciones de destacados hombres de
negocios, industriales, profesionales, politicos y diplomaticos a debatir
importantes acontecimientos nacionales como internacionales. Es asi
como la fama y notoriedad de su mandante sea en el derecho marcario
como en todo otro ambito, excede inclusive un mercado en particular y
se ubica en la conciencia social y colectiva del pais. Sefiala asimismo,
gue respecto a la contraparte “Club de la Union de Iquique” desconoce
todo otro dato concerniente al mismo.

c. Asimismo, sefala ser titular de cinco (5) marcas comerciales con la
denominacion “CLUB DE LA UNION”, del nombre de dominio
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clubdelaunion.cl , y destaca ser el titular del nombre de dominio
clubdelaunioniquique.cl, el cual fue disputado recientemente, siendo
entonces evidente la propiedad sobre dicho signo lo cual le confiere el
poder mas amplio y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de
todas las utilidades que es capaz de proporcionar, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 19 No. 25 de la Constitucidon Politica de la
Republica, y el articulo 584 del Cédigo Civil.

d. Por lo anterior, es decir, con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la UDRP (Titularidad de marcas comerciales, notoriedad
del signo pedido, buena fe), mas el hecho de que la contraria no tiene
relacién alguna con el nombre pedido a registro ni con su titular, es que
seflala tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio
clubdelauniondeiquique.cl, solicitando en definitiva se le asigne a
este Ultimo el dominio en disputa y desechando la pretension de la
contraria, con expresa condena en costas.

e. Agrega al proceso en el mismo escrito, los siguientes documentos, con
citacion, no impugnados por la contraparte:

1.- Registros de marcas comerciales mencionados.
2.- Pagina del clubdelaunion.cl.

3.- Inscripcion del nombre de dominio clubdelaunion.cl vy
clubdelaunioniquique.cl.

4.- Sentencia recaida sobre nombre de dominio clubdelaunioniquique.cl,
de la juez arbitro Sra. Gabriela Paiva Hantke.

El primer solicitante y demandado de autos no asistié a la audiencia
antes mencionada ni tampoco contestd el traslado conferido por el Tribunal a la
demanda de autos, situacién considerada de rebeldia segin consta en acta. En
vista de dicha situacién como del vencimiento de los plazos estipulados para su
comparecencia, este Tribunal con fecha 19 de marzo de 2012, cita a las partes
a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la
procedencia o no de la solicitud de asignacion definitiva del nombre de dominio
clubdelauniondeiquique.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de
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la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera
voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de
solicitar la inscripcion del nombre de dominio, como se desprende del articulo
6, seccion segunda, del Reglamento de Nic Chile. Es asi como, segun lo
dispone en el articulo 14, "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”.

SEGUNDO: Que dicho lo anterior, en primer término se debe examinar
el cumplimiento de dichos requisitos por ambas partes. Asi entonces, y
analizando si se han cumplido las "“"normas vigentes sobre abusos de
publicidad”, entendemos que la normativa vigente es la Ley No. 19.733, sobre
Libertad de opinidn e informacion y ejercicio del periodismo (norma que derogd
la anterior Ley No. 16.643 sobre Abusos de Publicidad). Ella va dirigida a
regular el ejercicio del periodismo y normas relativas a los medios de
comunicacion social, encontrando al efecto diversas sanciones. Sin embargo y
en opinidén de esta sentenciadora, sélo entendiendo a una pagina web y por
consiguiente a su nombre de dominio como un medio de comunicacion social
es posible subsumir a ésta dentro de la normativa invocada. Aun asi, la
mayoria de las sanciones contenidas en ésta se remiten a informaciones
vertidas mediante un medio de comunicacion social, cuestion que por analogia
nos remite al contenido de una pagina web, lo cual escapa al control de esta
sentenciadora. Entonces, soélo cabria aplicar lo dispuesto en el articulo 29 de
dicha ley, que hace aplicables los delitos de injuria y calumnia. Luego de
realizar el andlisis correspondiente, este tribunal no advierte que alguno de los
solicitantes haya infringido tampoco estas normas, por lo cual no existe
vulneracion a este punto en la hipotesis sefalada.

TERCERO: Luego, y al examinar el cumplimiento de "“los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil”, hacemos presente que nos
enfrentamos a principios generalmente aceptados en nuestro derecho, y de
modo especifico encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la
competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de Paris para la
proteccion de la propiedad industrial y demds normas legales. Luego y a la luz
de ellas, no se estima configurada la hipotesis de vulneracién, toda vez que de
la mera actividad de inscribir un nombre de dominio no subyace la infraccién a
principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos
pretender que ese mero hecho sirva para calificar su actitud como de mala fe,
como tanto se ha sefalado en esta sede arbitral. Al no existir otros
antecedentes, no podemos arribar a otra conclusién sino que no se ha
atentado contra los principios mencionados, segun lo exigido por el
mencionado articulo 14 de Nic Chile.
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CUARTO: Por ultimo, y analizando si se han infringido o no “derechos
validamente adquiridos por terceros”, debemos mencionar que el segundo
solicitante, el CLUB DE LA UNION, es una persona juridica de derecho privado
de amplia tradiciéon y reconocimiento en el pais, fundado en el afio 1864,
siendo su objeto “... una Corporacién cuyos miembros (...) se relnen para su
solaz o sus negocios y contribuyen, mediante cuotas al sostenimiento y
desarrollo del Establecimiento”. En su calidad de tal, ha hecho un uso
sostenido en el tiempo de la denominacién “Club de la Unidn”, y con el objetivo
de cautelar sus derechos de propiedad validamente adquiridos sobre dicha
creacion intelectual, han procedido a registrarla como marca comercial, segin
lo acompafado en autos. Es asi como, ante la existencia de estas marcas
comerciales, esta sentenciadora considera que existe un legitimo interés
respecto a la denominacién acompafada, y por consiguiente respecto al
nombre de dominio de autos. El primer solicitante en cambio, no ha
demostrado derecho alguno respecto a ella, por lo cual no se ha advertido en
el proceso que tenga algun antecedente sobre el cual atribuir un interés
comprometido en la especie. Es por ello que éste queda amparado tan sélo por
la circunstancia de ser primer solicitante y asistirle el principio first come, first
served, el cual se aplicaria tan sélo en aquella situacién en la cual ninguno de
los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de
dominio que la contraria, cuestion que en la especie no sucede tal como se
vera.

QUINTO: Que, junto con lo anterior, este tribunal considera como
relevante las asignaciones previamente realizadas al segundo solicitante
respecto de los nombres de dominio clubdelaunion.cl y clubdelaunioniquique.cl
toda vez que representan una similitud tanto conceptual como fonética tanto
con la frase sobre la cual posee derechos el demandante en ambos casos,
como con el nombre de dominio de autos, en el segundo. Si bien este tribunal
no puede ni debe entrar en andlisis de los considerandos de la sentencia
arbitral recaida sobre estos ultimos autos, si se tiene en consideracién la
resolucion de dicho conflicto, en el cual se le asigné el nombre de dominio ya
mencionado al segundo solicitante.

SEXTO: Que ante este Tribunal, segun lo ya expresado, el primer
solicitante no ha hecho gestibn alguna para controvertir los hechos
fundamento de la demanda del actor, ni tampoco ha allegado antecedente
alguno que permita configurar un mejor derecho a su favor. Dada esta
situacion, la cual es considerada de rebeldia segun lo sefialado en acta, no
cabe a esta sentenciadora sino tener a su favor - como también ha sido
mencionado - el principio doctrinario del primer solicitante o “first come, first
served”, el cual opera en situaciones de ultima ratio, en el evento de existir
equivalencia respecto a los derechos esgrimidos por los solicitantes de un
nombre de dominio. Dicha situacidn no se presenta en la especie dada la no
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comparecencia del demandado, por lo cual ni siquiera es posible aplicar este
principio al conflicto de autos.

SEPTIMO: Que siguiendo este orden de ideas, y al no tener otros
argumentos a la vista, este Tribunal estima que es al demandante y segundo
solicitante de autos a quien le asiste un mejor derecho sobre el nombre de
dominio clubdelauniondeiquique.cl , basado en los antecedentes invocados,
y de modo sustancial aunque no Unico en los elementos marcarios y nombres
de dominio invocados, jugando un papel trascendental la fama y notoriedad de
la expresion “Club de la Unidon”, elemento central a nuestro parecer del nombre
de dominio en disputa. Respecto a esto ultimo, se advierte que la existencia
del sustantivo “Iquique”, que distingue a la ciudad capital de la I Region de
Tarapaca, si bien es un elemento que dota al nombre de dominio intentado de
diferencias con la frase central mencionada, por si sola no resulta ser una
cuestion diferenciadora en los términos exigidos por la norma, que dote al
nombre de dominio de un caracter distinto al ya analizado, ya que no obstante
lograr demostrar alguna relacion con la ciudad de Iquique, no se ha
demostrado antecedente alguno para siquiera vincular al primer solicitante
con derechos que sean capaces de eclipsar los esgrimidos por la contraria, y
analizados latamente ante esta sentenciadora.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, se hace presente a las partes
gue para arribar a lo ya expuesto se ha utilizado no sélo los criterios ya
mencionados, sino que se ha atendido a diversas normas orientadoras de
nuestro ordenamiento juridico, como asimismo a criterios de justicia y equidad
necesarios para poder llegar a la resolucién final, concluyendo entonces que la
asignacion definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante
no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este tribunal advierte
gue quedan a salvo los demas derechos que tanto el primer como el segundo
solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime
pertinentes.

NOVENO: Que como ultima cuestidén, y remitiéndose a la condena en
costas solicitada por la actora, en su analisis encontramos lo dispuesto en el
Articulo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, el cual luego de senalar entre otros
gue en casos de conflictos de inscripcidn como éste, el primer solicitante se ve
eximido del pago de costas, sefala expresamente: "Sin perjuicio de lo
anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del
arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio
rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de
derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante
haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido
motivo alguno para litigar”. Es asi como al ser una facultad privativa del juez
arbitro determinar la procedencia de la condena en costas, y teniendo en
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consideracién que no se ha configurado vulneracién ni mala fe alguna, sino que
sOlo se ha estimado como elemento gravitante el mejor derecho del actor, el
cual por lo demas simplemente se limité a probar esta ultima circunstancia, no
aportando antecedente alguno respecto a este punto, es que este tribunal
estima que no se ha logrado demostrar fehacientemente que la sola inscripcion
del solicitante originario sea constitutiva de mala fe, ni tampoco que éste no
haya tenido motivo plausible para litigar. Tampoco podemos entender que sea
evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier
causa ya que de los antecedentes expresados no se permite concluir aquello
segun lo ya desarrollado.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Codigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio
clubdelauniondeiquique.cl presentada por el primer solicitante, CLUB DE
LA UNION DE IQUIQUE.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio clubdelauniondeiquique.cl al segundo solicitante, esto es, al CLUB
DE LA UNION, representado por el Estudio Federico Villaseca, Rut
70.008.170-2.

3.- Que no se condena en costas a la vencida.

Notifiquese la presente resolucidn a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.
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Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.



