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MAT: Asignacion de nombre de dominio “colo.cl”

Santiago, tres de Agosto de dos mil siete.

VISTOS:

1.-  Que por oficio N° OF07266 de fecha 16 de Marzo de 2007, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidn del nombre de
dominio “colo.cl”; enfre KKBBZA (Cristian Evaristo Barria Verdu), como
primer solicitante, y Club Social y Deportivo Colo Colo, como segundo
solicitante;

2.-  Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"”, en
adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que
de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
“Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha
21 de

Marzo de 2007, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 3 de Abril
de 2007 a las 15:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion se
notificd a las partes por carta certificada, y via correo electronico a los
domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo
el dia 3 de Abril de 2007, con la asistencia de don Cristian Evaristo Barria

Verdu como primer solicitante, y de don don Juan Alberto Diaz
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Wiechers, quién lo hizo en representacion de Club Social y Deportivo

Colo Colo, como segundo solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Club Social y Deportivo Colo Colo, hizo valer oportunamente ante este
Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de

dominio “colo.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que
la expresion “Colo”, es el vocablo acortado y resumido, de uso comun
en el lengugje cotidiano chileno, utilizada para referirse al club
deportivo “Colo Colo”; b) Que a mayor abundamiento, la contraria lo
conforman un grupo de hinchas del mismo Club, lo que refuerza el
argumento expuesto por esta parte de que el nombre de dominio en
disputa debe asignarsele al Club Social y Deportivo Colo Colo; c) Que
no es del caso acreditar la fama y notoriedad de la expresion “Colo
Colo”, ni la larga historia de este Club; d) Que la marca comercial
“Colo Colo”, se encuentra profundamente registrada a nombre de
esta parte para amparar una gran diversidad de productos y servicios;
e) Que conceptualmente la expresion “Colo” y “Colo Colo” aunada a
la fama y notoriedad de la marca de esta parte, impide registrar el
nombre de dominio “colo.cl”; €) Que desde el punto de vista grafico y
fonético, basta comparar ambos signos para observar sus evidentes
semejanzas, esto es, “Colo Colo” como marca registrada y, “Colo”
como nombre de dominio en disputa. Asi las cosas, este Ultimo no es
mds que la forma acortada y coloquial “Colo” correspondiente al
nombre “Colo Colo” de esta parte; f) Desde un punto de vista del
derecho, cita en apoyo el art. 20° letra g), inciso final, de la Ley N°
19.039 de Propiedad Industrial, en el sentido que reconoce una
especial proteccion a las marcas famosas y notorias existentes en Chile.
En del caso en autos que, la marca de esta parte — Colo Colo- es muy
famosa y notoria en el mercado nacional, y, justamente por lo anterior,

es que afecta a esta parte, por la posibilidad de confusidon y asociacion
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errénea en cuanto a los productos o al origen empresarial de los
productos que se manejan en el mercado bajo la forma acortada
“Colo” que todos los chilenos asocian y asociardn como “Colo Colo”;
h) Que por todo lo expuesto con anterioridad, evidentemente traerdn
graves consecuencias derivadas del error que se causard a los
consumidores, afectando con ello el prestigio de los productos de esta
parte;

6.- Con fecha 20 de Abril de 2007, habiéndose dado fraslado para
contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo
solicitante, el primer solicitante, tampoco hizo valer sus pretensiones
ante este Tribunal Arbitral, por lo que el Tribunal Arbitral lo tuvo en
rebeldia en estq, y las posteriores diligencias en las que tampoco hizo
valer sus derechos;

7.- En consideracion a las normas de las reglas del procedimiento
acordado, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer
todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus
pretensiones, se omitid recibir la causa a prueba, y resolvid
derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido
en gestion alguna, ni menos ha acompanado en autos arbitrales
prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o
desvirtuar la prueba acompanada por la parte de Club Social y
Deportivo Colo Colo;

b) Que, este Arbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias

anteriores que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
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aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. En efecto, este principio se
ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de
nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente
aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus
derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor,

situaciones que a juicio de este Arbitro no se verifican en estos autos;

9.- Que precisamente, el segundo solicitante, acreditdé una legitima y
vdlida titularidad sobre la denominacion “Colo Colo”, reconocida bajo
sus distintas formas de proteccion juridica, o en sus distintas formas de
transmisién y publicidad al publico, Iéase marca comercial, nombre de

dominio, nombre publicitario o similar, etc.,

10.- Que frente a lo expuesto, corresponde entonces a este Juez
Arbitro determinar a quién corresponde el legitimo derecho o
pretension sobre el nombre de dominio “colo.cl”, ya que si bien el
mismo no es idénfico a la afamada expresion “Colo Colo” de
propiedad indiscutible del segundo solicitante, es substancialmente
similar;

11- Que desde este punto de vista, no cabe duda a este Arbitro que
cualquier referencia que se haga con la expresion “Colo”, sin asociarla
con ofro cardcter o elemento distintivo y/o suficientemente novedoso,
tenderd inmediatamente a ser vinculado o asociado por el publico al
Club de FUtbol Profesional Colo Colo, dependiente del segundo
solicitante;

12.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al tratarse
de un nombre distintivo y caracteristico del segundo solicitante,
resultaba esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara
sU mejor derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez

también confirmaran la buena fe de su solicitud, lo que no ocurrio;

13- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades
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que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su
actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el
senfido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que
precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha
valorado la prueba acompanada por el segundo solicitante para
respaldar su pretensidon, credndose la conviccidon absoluta de que a
este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio

“colo.cl;

14.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla
en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre
de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd 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 vdlidamente adquiridos por

terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 y

siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.
RESUELVO:

1.-  Asignar el nombre de dominio “colo.cl” a la parte de Club Social

y Deportivo Colo Colo. Rechazase la solicitud presentada por el primer
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solicitante, KKBBZA (Cristidn Evaristo Barria Verdu).

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiguese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Codigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los

testigos que mds abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Dora Yanez Terdn Carmen Gloria Garcia Maragano

C.I.N° 13. 688.508-1 C.I.N°11.708.049-8




