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comoquieresquetequiera

Oficio NIC Chile 11459

Houseware Solutions Limitada v. Daniel Awada y Patricia Norma Fraccione

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 6 de julio de 2009, Houseware Solutions Limitada, domiciliada en
Napoleén 3565, Of. 202, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominada
el «Primer Solicitante», representada en autos por dofia Bernardita Maria Doren Masdeu,
solicito la inscripcion del nombre de dominio <comoquieresquetequiera>, en adelante, la
«Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 19, de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «<RNCL», don Daniel Awada y dofa Patricia Norma Fraccione,
domiciliados ambos para estos efectos en San Pio X 2460, Oficina 1101, Providencia,
Santiago, Chile, representados en dicha solicitud por Johansson y Langlois, en adelante
también denominada esta parte «Segundo Solicitante»—, representados en autos por
dofia Carolina Mora Allende, solicitaron igualmente la asignaciéon del mismo nombre de
dominio <comoquieresquetequiera> con fecha 31 de julio de 2009, en adelante, la
«Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 11459, de fecha 19 de octubre de
2009, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del
presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio <comoquieresquetequiera>,
en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa»,
«en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacién

disponible en dicho soporte.
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Con fecha 23 de octubre de 2009, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro

O

arbitrador y juré desempefarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 6 de noviembre de 2009, a las 18:00
horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan,
y que en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordené
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta
en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada
y a NIC Chile mediante correo electrdnico firmado digitalmente.

Con fecha 6 de noviembre de 2009 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas
las partes, con la asistencia de los representantes del Primer y Segundo Solicitantes y en
presencia de este arbitro. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, se propuso
por el tribunal que las reglas de procedimiento serian detalladas en una resolucion a ser
notificada a las partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se
levant6 un acta que fue firmada por las partes y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. Entre otras materias, se dispuso que, conforme a lo
solicitado por las partes en la audiencia de conciliacién, todas las resoluciones, incluyendo
la sentencia definitiva, serian notificadas por correo electrénico. En resolucion posterior, y
conforme a las reglas de procedimiento, se fij6 plazo para la presentacion de las
demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompanando

ademas documentacion probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Houseware Solutions Ltda, en la actualidad es uno de los principales proveedores de
muebles, menaje y productos para el hogar de Tiendas Falabella, y ademas se trata
de una empresa que tiene importantes proyectos de negocio con Tiendas Falabella
para seguir posicionandose dentro de América latina, y especialmente en México, en
el rubro de mobiliarios, menaje y accesorios para el hogar.
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(B) Respecto de la eleccion del nombre de dominio inscrito,

www.comoquieresquetequiera.cl, el hecho que motivé la inscripcién de dicho nombre,
se debe principalmente a que dicha expresién es publicamente conocida, ya que
constituye el titulo de una famosa cancion de la cantante espafiola Rosario Flores,
editada el ano 2001 en su disco “Muchas flores”, album que inclusive gané el Premio
Grammy Latino “Al Mejor Album Pop Vocal Femenino” de ese afio, y cuya inscripcion
fue motivada por una de las hijas del director comercial de Houseware Solutions Ltda.
la cual es “seguidora y fanatica” de la mencionada cantante esparnola, Rosario Flores.
En este sentido, debemos agregar que la virtud de la expresién
“‘comoquieresquetequiera”, desde el punto de vista comercial, radica en que, sin
permitir identificar a ningun producto en particular, hace alusién, sin embargo, a cierta
preocupaciéon por el “otro”, un ser querido por ejemplo, lo cual calza perfectamente
con la clase de productos que distribuye Houseware Solutions Ltda., es decir,
productos para el hogar, tales como muebles, objetos de decoracién y menaje, que
son adquiridos precisamente para mejorar la calidad de vida de los integrantes del

nucleo familiar.

(C) Al momento de efectuarse la inscripcion de dicho nombre de dominio, el director

comercial de nuestra representada desconocia la existencia de la marca “Como
Quieres Que Te Quiera”, que tal como nos enteramos en la audiencia de conciliacién
de fecha 6 de noviembre del presente afo, corresponde a una marca Argentina que
se dedica al rubro del vestuario femenino. A este respecto, debemos agregar que con
mayor razén, debido a que se trata de una marca comercial poco conocida, al
momento en que se realiz6 la inscripcion del nombre de dominio sefialado se
desconocia completamente el hecho de que la referida expresién estuviera inscrita en
nuestro pais en el registro de marcas del INAPI bajo la clase 25 relativa a: Vestidos,
calzados y sombrereria, ya que los demandados no tienen presencia comercial dentro
de nuestro pais, esto es, no venden ninguna clase de productos en Chile bajo dicha

marca comercial.

(D) No existe normativa alguna que prescriba que el registro de una marca comercial

otorgue inmediata y necesariamente a su titular el derecho preferente para ser titular
del nombre de dominio que se identifique con dicha marca, sino que tan sélo
constituye un criterio o principio rector al momento de solucionar las disputas de
nombre de dominio, el cual debe ser examinado caso a caso segun las caracteristicas

del conflicto en particular.
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(E) Pese a que los demandados tienen inscrita la marca comercial “Como quieres que te
quiera”, segun nos enteramos, en nuestro pais desde el afo 2004, carecen de
presencia comercial, esto es, no distribuyen ninguno de sus productos en Chile, por lo
cual es completamente desconocida en nuestro pais en el segmento comercial. A lo
anterior, debe agregarse el hecho de que los demandados a pesar de ser titulares de
la marca hace 5 anos, recién en la presente ocasion manifiestan su interés en inscribir
el nombre de dominio en disputa, lo cual no prueba otra cosa que su falta de interés

en utilizarlo.

(F) La marca “Como Quieres Que Te Quiera” no es obra original de los demandados, sino
que como se sefnalé corresponde al titulo de una cancién publicamente conocida de la
artista espanola Rosario Flores, y por otra, teniendo presente que inclusive en el
ambito de los bienes intangibles existe escasez, ya que no cualquier expresion es
apta comercialmente para publicitar productos, estimamos que el hecho de inscribir
una marca sin hacer uso comercial de la misma y pretender ademas inscribir el
nombre de dominio bajo las mismas condiciones, constituye una suerte de abuso del
derecho de propiedad industrial, sobre todo considerando que la marca de la cual son
titulares los demandados carece de notoriedad publica.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Mis representados son los creadores y duefnos de la reconocida marca comercial
“COMOQUIERESQUETEQUIERA”, quienes la han registrado previamente ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial y Oficinas de Marcas de otros paises. Al
referirnos a “Como quieres que te quiera” hacemos alusién a una reconocida marca
de indumentaria femenina para adolescentes, que propone un estilo actual y

vanguardista, con una renovada mirada hacia el romanticismo.

(B) Mis mandantes, abrieron su primera tienda en el afio 2004 en el centro comercial
Unicenter en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y actualmente cuentan con
diversos locales ubicados en la Capital Federal de Buenos Aires y otros distribuidos a
lo largo de Argentina, como resultado de la estrategia de expansiébn comercial,
afianzando el posicionamiento como referentes de la tendencia y disefio de
indumentaria dentro del segmento. Todos los productos que elaboran mis clientes
estan dirigidos a un mercado de alto posicionamiento para cubrir el gasto y las
necesidades de jovenes adolescentes de 12 a 18 afos, entre las cuales se

encuentran las “early teens” como nucleo primario (11 a 14 afos) y “teens” como
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nucleo secundario (15 a 16 afos) y por ultimo, se encuentran las “late teens” en

menor proporcion (16 a 18 afnos). Los productos estan dirigidos a un nivel socio

econémico ABC1. Los productos de mis representados se destacan por sus disefios

romanticos, innovadores y modernos que permiten a las adolescentes obtener el look

que ellas desean. Al referirnos a la marca “Como quieres que te quiera” es un

equivalente a una marca de moda referente de las adolescentes, que siempre

sorprende a sus consumidoras, proponiendo una moda contemporanea, fresca y

desestructurada, que resalta la imagen juvenil, dulce y propia de las adolescentes.

(C) Actualmente la empresa cuenta con registros marcarios en Argentina, Uruguay,

Panama, Peru, Paraguay, Méjico y Chile. Desde siempre, mi cliente se ha preocupado

de resguardar y proporcionar la adecuada protecciéon a sus marcas, registrandolas

como marcas comerciales en Chile.

(D) En consecuencia, resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio

“‘comoquieresquetequiera.cl” al primer solicitante, los consumidores se veran

inducidos a toda clase de errores, pues mis mandantes tienen un derecho de

propiedad sobre la referida expresion y el publico creera que se trata de un sitio web

asociado a los productos ofrecidos por mis clientes, nada de lo cual seria efectivo.

(E) Los registros en Chile son los siguientes:

Marca COMO QUIERES QUE TE QUIERA

Tipo Mixta

Cobertura Productos

Clases: 25 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud N° 670650 Fecha Solicitud 23-Dic-2004

Registro N° 724865 Fecha del Registro  06-May-2005

Referencia J&L C1908 Fecha Vencimiento 06-May-2015

Marca COMO QUIERES QUE TE QUIERA

Tipo Mixta

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Clases: 25: ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA COMPRA Y VENTA
DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE, EN TODAS LAS
REGIONES DEL PAIS.

Solicitud N° 689990 Fecha Solicitud 07-Jun-2005

Registro N° 747211 Fecha del Registro 19-Ene-2006

Referencia J&L C1971 Fecha Vencimiento 19-Ene-2016
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(F) DANIEL AWADA Y PATRICIA NORMA FRACCIONE, poseen respecto de la marca
“COMO QUIERES QUE TE QUIERA” un “derecho de propiedad”, el cual se encuentra
debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2°de la Ley N° 19.039
sobre Propiedad Industrial, en relacién al articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica
de la Republica, por lo que tienen una exclusividad sobre ellas para que los
consumidores la identifiquen con claridad con mis clientes, situacién que desde luego
no escapa ni debe escapar a un “espacio virtual”, con el creciente y sostenido uso que
ha experimentado la Internet. En consecuencia, no resulta legitimo que un tercero, sin
derecho alguno, solicite el nombre de dominio “comoquieresquetequiera.cl’, que
corresponde, nada mas y nada menos que a las marcas previamente registradas por
mis mandantes, tanto en Chile como en otros paises. Sin duda alguna que la solicitud
del nombre de dominio “comoquieresquetequiera.cl.” por parte del primer solicitante,

vulnera abiertamente los intereses y derechos de mis clientes.

(G) Atendida la plena identidad entre el nombre de dominio en litigio y las marcas
comerciales registradas previamente por mis mandantes, es evidente que cualquier
consumidor que escriba la direccion web www.comoquieresquetequiera.cl se
enfrentara a un sitio con un contenido absolutamente diverso, en donde no estard en
presencia de productos que cuenten con su garantia de calidad, lo que evidentemente
causara un enorme perjuicio a mis mandantes. Es por lo anterior, que de asignarse el
nombre de dominio al primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia
los derechos adquiridos por mis representados, como titulares legitimos de marcas
comerciales, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar,
inductivo a error y confusién entre los consumidores respecto a la procedencia,
cualidad y género de los productos que a través del eventual sitio web

www.comoquieresquetequiera.cl fueran promocionados.

Como prueba de sus pretensiones, el Segundo Solicitante acompandé los

siguientes documentos:

.- Copia del registros de la marca “COMO QUIERES QUE TE QUIERA” en nuestro
pais:

a) Registro N° 724.865 que distingue todos los productos de la clase 25.

b) Registro N° 747.211 Establecimiento Comercial para la compra y venta de
productos de la clase 25.

Il.- Copia del registros de la marca “COMO QUIERES QUE TE QUIERA” en otros
paises:

a) Argentina, registro N° 2045410 que distingue productos de la clase 25.

b) Perd, registro N° 126605 que distingue productos de la clase 25.
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C) Panama, registro N® 157537 que distingue productos de la clase 25.
d) Méjico, registro N° 877611 que distingue productos de la clase 25.

e) Paraguay, registro N° 288158 que distingue productos de la clase 25.
f) Uruguay, registro N® 375452 que distingue productos de la clase 25.

lll.- Impresos obtenidos desde la pagina web <www.comoquieres.com.ar> que se
refieren a diversos aspectos.

IV. Impresos obtenidos desde la pagina web www.google.cl en donde al buscar
informacion sobre la expresion “COMO QUIERES QUE TE QUIERA” el motor de
busqueda arroja resultados de imagenes y links que se relacionan con la marca
homénima.

V. Listado con la ubicacion de 31 locales propios y de franquicias “Como quieres
que te quiera” en Argentina.

VI. Impresos a colores de reproducciones de publicidad de los productos de
vestuario “Como quieres que te quiera”; de promociones y fotografias de locales
comerciales.

VIl. Copias de facturas de venta de productos “Como quieres que te quiera” de
diversas tiendas comerciales, entre las cuales se encuentra una tienda ubicada en la

Provincia de Mendoza.

Se confiri6 traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante, junto con reiterar argumentos de su demanda, sefala

basicamente en su contestacion:

(A) La expresion publicitaria “COMOQUIERESQUETEQUIERA” no hace alusién a ningun
producto en particular, sino que su virtud publicitaria, como expresion, radica en que
no identificandose con producto alguno, hace alusién a cierta preocupaciéon por “un
ser querido”, lo cual, coincide perfectamente con la clase de productos que distribuye
Houseware Solutions Ltda., es decir, productos para el hogar, tales como muebles,
objetos de decoracion y menaje, que son adquiridos precisamente para mejorar la
calidad de vida de los integrantes del nucleo familiar.

(B) Si los segundos solicitantes se valieron de una expresion que ya era publicamente
conocida, como lo es “COMOQUIERESQUETEQUIERA”, para comercializar sus
productos en Argentina, acaso es licito que puedan ampararse en un eventual
derecho de propiedad que tendrian sobre dicha expresién, por haber registrado la

marca en nuestro pais, para exigir que el ordenamiento juridico les garantice un uso

comoquieresquetequiera.cl 7-15



TRIBUNAL ARBITRAL & TRIBUNAL
= ARBITRAL

g «

excluyente y exclusivo de ésta en todos los &mbitos publicos de difusion de
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informacion.

(C) La pretensién contraria vulnera un principio general del Derecho, a saber: el de la
doctrina de los actos propios. De acuerdo con éste principio general, que deriva
inmediata y directa del principio de la buena fe, no constituye una actuacion legitima el
cambio de actitud de una persona en perjuicio de terceros cuando la conducta anterior
ha generado en ellos expectativas de comportamiento futuro. De ésta forma, si los
segundos solicitantes decidieron arriesgarse a comercializar sus productos bajo una
expresion que ya era publicamente conocida por ser el titulo de una cancién de una
cantante de reconocida fama, sin ser obra original de ellos, no pueden impedir que
otros sujetos utilicen dicha expresién (que carece de capacidad distintiva y de
notoriedad como marca) para publicitar sus productos por Internet. Lo anterior, seria
precisamente desconocer sus propias actuaciones anteriores, y no asumir los riesgos
que implica el haber comercializado sus productos bajo una marca comercial,

constituida por una expresién cuya notoriedad publica no es obra original de ellos.

(D) Rechazamos cualquier clase de calificacién respecto de que la marca “COMO
QUIERES QUE TE QUIERA” sea una marca comercial de notoriedad publica, como
pretenden los segundos solicitantes, ya que a pesar de que tengan registrada la
marca en otros paises bajo la clase 25 relativa a: Vestidos, calzados y sombrereria,

s6lo comercializan sus productos en Argentina.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente sefala en su contestacion:

(A) Ninguno de los argumentos expuestos por el primer solicitante en su presentacion da
cuenta de un mejor derecho que logre sustentar su posicion para que el nombre de
dominio en conflicto “comoquieresquetequiera.cl”’, le sea asignado. Hasta la fecha no
consta en autos, como tampoco esta parte ha recibido prueba alguna de que
efectivamente la primera solicitante sea una empresa posicionada en el mercado en el
rubro de la muebleria y menaje para el hogar. Si bien, la contraria alude a que es uno
de los principales proveedores de Tiendas Falabella, dicha situacion no se encuentra
acreditada en autos y s6lo estamos ante los dichos de la primera solicitante. De esta
manera, no se ha acreditado un uso real y efectivo de la expresién en litigio, toda vez

que la razdn social de la contraria, tampoco corresponde a “comoquieresquetequiera”.

(B) Por su parte, mi mandante acompané en su presentacion inicial diversos documentos

que dan cuenta del reconocimiento de que goza mi cliente en diversos lugares. Asi,
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“Como quieres que te quiera”, se trata de una marca reconocida en el rubro del
vestuario que mi mandante cada dia posiciona mas en el mercado en diversos paises,
factor que no puede ser desconocido, a diferencia de la contraria que no acompano
prueba alguna que acreditara un uso real y efectivo de la expresion en conflicto, como
tampoco de los “proyectos” que actualmente desarrolla en el mercado.

(C) Por su parte, la contraria tampoco ha acreditado un uso de la pagina web respecto de
la cual es primer solicitante, lo que se comprueba al ingresar al siguiente link
www.comoquieresquetequiera.cl, de manera que no existe manera de comprobar la

existencia y proyectos de Houseware Solutions Ltda.

(D) Al comparar los motivos por los cuales se solicité el nombre de dominio de autos, mis
mandantes tienen como antecedentes registros marcarios no sélo en Argentina, Perq,
Panama, Méjico, Paraguay, Uruguay, sino que también se han preocupado de inscribir
sus marcas en nuestro pais ante el INAPI y segun consta las solicitudes se realizaron
en junio del afio 2005. Por lo mismo, no tiene asidero lo que sefiala la contraria en
cuanto a que el nombre de dominio se le debe asignar porque el nombre de dominio
fue elegido en consideracion a que la hija del Director Comercial es una “seguidora y
fanatica” de Rosario Flores. De acogerse lo que plantea la contraria, nos hace

preguntarnos: ;Para qué se inscriben las marcas comerciales?

(E) La marca de mis mandantes, goza de fama y notoriedad a nivel internacional, lo que
se también se puede comprobar con la extensa documentacién acompanada.

Finalmente, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacién a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y
a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL senala 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
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
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se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje para solucién de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacion a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL que «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

aaquiridos por terceros».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacién
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RNCL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacién de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
arménicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia,
corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipotesis
contempladas en la citada regla 14 RNCL.

Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto
cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de
publicidad, a fin de arribar a una decision basada en razonamientos de prudencia y
equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla
14 RNCL, en lo concerniente a la causal aqui analizada, alcanza unicamente a
supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales,
normas positivas de aplicacién general, con lo cual en definitiva el alcance de la
misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley N°
16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictacion de la RNCL, el texto
legal que la sucedi6 es la Ley N°® 19.733, sobre «Libertades de Opinién e
Informacion y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para
dar sentido al supuesto en analisis, ya que junto con regular la funcién periodistica y
de los medios de comunicacién social, establece diversas figuras penales. En este
sentido, la aplicacién de dicha normativa tendria mayor operatividad si los hechos
analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en andlisis
apunta Unicamente a la solicitud de inscripcidén misma, vale decir, al contenido del

SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el contenido o
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significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales
contemplados en la citada Ley N°? 19.733. A este respecto sélo parecen resultar
aplicables las figuras tipicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los
delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicacion
social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha
naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD

mismo.

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no
existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes
en conflicto se contrarie alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto
que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresion
«comoquieresquetequiera» no es portadora de ningun significado injurioso o
calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad

abusiva que resulte aplicable.

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuando una solicitud de
asignacion de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética
mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal
aqui analizada no estan limitados a normas de aplicacién general y obligatoria, de
manera que a este respecto sirven de guia ilustrativa tanto las normas expresas
sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos,
como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en su
conjunto, especialmente de la legislacion especial del ramo, a saber, la Ley N°
20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley N® 19.496 sobre Proteccion de los
Derechos de los Consumidores.

6.-) Que, en la especie, no existen antecedentes suficientes que permitan concluir que
alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un
acto de competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos,
particularmente las pruebas rendidas y los dichos afirmados por las partes, no

existiria competencia comercial entre ellas.

7.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna
de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este
sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no
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exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado una

actuacion o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

Que, en tercer lugar, en relacion a la posible infraccion a derechos vélidamente
adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de
dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente
los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el
nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse
de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresién
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacioén, afectacion o perjuicio, sea

en relacion al derecho en si o0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o

aludido en el nombre de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefaladas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de
registro de nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un
nombre, marca comercial u otra designacion o signo distintivo—, por estar
reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el
titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.

Que en relacion a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante no ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno
en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo —preexistente a su

solicitud de asignacién del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido,
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12.-)

13.-)

14.-)

incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte s6lo ha hecho referencia a
preferencias musicales de un tercero ajeno a la litis para justificar la solicitud de
asignacion, lo que ciertamente no constituye derecho ni interés legitimo
preexistente. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el
nombre de dominio disputado como sitio web, segun consta a este sentenciador tras
haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.comoquieresquetequiera>.

Que, por su parte, se encuentra acreditado en autos que el Segundo Solicitante es
titular de derechos adquiridos sobre la marca COMO QUIERES QUE TE QUIERA,
registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de presentacion
de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompanados por el Segundo
Solicitante, no objetados, consta que es titular de la citada marca bajo los registros
N? 724.865 y 747211, para distinguir respectivamente productos de la clase 25,
vestuario, calzado y sombrereria, asi como establecimiento comercial de dichos
productos en todo Chile, desde el afio 2005. De la misma prueba rendida por dicha
parte y no objetada consta que utiliza efectivamente la marca COMO QUIERES
QUE TE QUIERA asociada a productos de vestuario femenino.

Que las hipodtesis expuestas relativas a la «alusion», «reproducciéon» o «inclusion»
de un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo en un nombre de dominio
pueden verificarse tanto si dicha colision se manifiesta de manera completa en el
mismo o bien Unicamente en su nucleo caracteristico o evocativo. En igual sentido,
las hipotesis de afectaciébn a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo
mencionarse, entre otras, la confusion, asociacién o denigracion de derechos de

terceros.

Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o
compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologias de cotejo, como
los criterios conceptual, fonético y gréfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la
posibilidad de incorporar otros elementos de valoracion, segun cual sea el caso
concreto. Ademas, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos
analiticos puede operar auténoma o independientemente, lo que se traduce en la

adopcion de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decision.

Que, en la especie, el SLD del nombre de dominio <comoquieresquetequiera>
corresponde integramente a una marca registrada a nombre del Segundo
Solicitante, antecedente que lleva a concluir que la solicitud de asignacion de dicho
nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica
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16.-)

17.-)

los derechos validamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca
comercial COMO QUIERES QUE TE QUIERA.

Que la conclusion precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se
adecua y resulta armonica ademdas con otras consideraciones adicionales de
prudencia y equidad que este arbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no
habiendo acreditado el Primer Solicitante ningun vinculo juridico preexistente con el
SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para
ello, mal podria este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud
del Segundo Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de
derechos preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente en lo esencial

con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstéculo
objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar su marca COMO QUIERES
QUE TE QUIERA en la Red asociada al <.cl>, del modo mas efectivo y razonable,
esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD correspondiente, dado su
caracter nemotécnico y su probable funcion eficaz como patrén de busqueda
intuitiva en la Red.

Que cabe agregar ademas que el nombre de dominio en litigio, en la medida que
fuere asignado al Primer Solicitante, resultaria indudablemente portador de un
potencial riesgo de confusion para los usuarios de la Red, quienes natural y
l6gicamente tenderdn a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo
Solicitante., y si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio
web —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha

situacién se mantendra necesariamente en el futuro.

Que el parrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al
primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. 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». En la especie,
no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos
de excepcion establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante
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debera quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cadigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE:

.- Acoger la demanda deducida por don Daniel Awada y dofia Patricia Norma
Fraccione y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignacién del nombre de

dominio <comoquieresquetequiera> presentada por Houseware Solutions Limitada.

Il.-  Rechazar la demanda deducida por Houseware Solutions Limitada.

lll.-  Asignar el nombre de dominio <comoquieresquetequiera> a Daniel Awada y Patricia
Norma Fraccione, representados por Johansson y Langlois Limitada RUT
86.598.100-7.

IV.- No condenar en costas a Houseware Solutions Limitada.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N® 4-38-2009.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad N° 6.489.812-4, y
don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad N° 10.048.392-0.
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