46

SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

discoverytravelclub.cl

Santiago, lunes veintiocho de abril de dos mil cat orce.-
VISTOS:

Con fecha 17 de abril de dos mil trece, don José Angel Silva Carrefio, con
domicilio en Merced N° 318, oficina 32, Santiago, solicitd la inscripcion del nombre de
dominio “discoverytravelclub.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 25 de abril de dos mil trece la sociedad Comercial,
Promociones Y Turismo S.A., representada por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en
Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitdé igualmente la inscripcion
del mismo nombre de dominio “discoverytravelclub.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo
a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1
de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 18.747 de 11 de octubre de 2013 se designo al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las partes a
una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrid6 a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del
procedimiento sefialada, sélo el segundo solicitante, seglin consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 26, sblo el segundo solicitante en rebeldia del primero, durante esta etapa,
hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en
disputa.

A fs. 36, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el que fue evacuado sélo por el segundo solicitante.

A fs. 40, se recibio la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y

controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se
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reclama sobre el nombre de dominio “discoverytravelclub.cl”.

A fojas 45, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 17 de abril de dos mil trece, don José Angel Silva

Carrefio, solicitod la inscripcion del nombre de dominio “discoverytravelclub.cl” ante NIC
Chile. Que posteriormente, con fecha 25 de abril de dos mil trece la sociedad Comercial,
Promociones Y Turismo S.A., representada por Sargent & Krahn, solicité igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “discoverytravelclub.cl”, dando lugar al proceso
de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en
el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrid a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento solo el segundo solicitante, segin consta en autos. En mérito de lo anterior
y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y
Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los
honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del segundo
solicitante, la sociedad Comercial, Promociones Y Turismo S.A., hizo valer sus derechos y
defensas y al respecto expresa que es mas conocida como Travel Club, y que es una
importante empresa chilena creada en el afio 1997, cuyos principales rubros son el
turismo y los programas de beneficios, promociones y fidelizacién de clientes. Que a lo
largo de los afios ha ofrecido una gran cantidad de servicios de alta calidad que la han
posicionado como una de las empresas de mayor relevancia en su area y que uno de los
servicios mas importantes y por el cual es reconocida en el mercado, es su programa de
beneficios que ofrece por medio del uso de las tarjetas de bancarias. Este programa de
beneficios comprende la acumulacién de “délares-premio” cada vez que un usuario utiliza
sus tarjetas asociadas a Travel Club, permitiendo el posterior acceso a miles de
descuentos en un sinnimero de tiendas asociadas y el canje de viajes a diferentes
lugares del mundo.

Que asi la cosas, afirma que con mas de 15 afios de gran trayectoria en el mercado, se
ha destacado por la alta calidad de sus servicios y una excelente atencién a sus clientes,
ambas caracteristicas que la han posicionado fuertemente en el mercado nacional como

agencia de beneficios y promociones, agencia de viajes y tienda virtual, sin olvidar la gran
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presencia de nuestra mandante en la red global Internet.

Agrega que cuenta con una familia de marcas comerciales que corresponden o bien se
estructuran precisamente en la expresion “Travel Club” (elemento funcional y distintivo del
dominio en disputa), como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del
mercado y proteger sus derechos e inversiones. Estas marcas se encuentran
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) y su

detalle es el siguiente:

O Registro N° 1.025.329, “Travel Club”, mixta, para distinguir servicios en clase 35.

0 Registro N° 1.024.319, “Travel Club”, mixta, para distinguir servicios en clase 39.

0 Registro N° 686.162, “Travel Club”, mixta, para distinguir servicios en clase 35.

[ Registro N° 708.095, “Travel Club”, denominativa, para distinguir productos en

clases 1 a 34.

0 Registro N° 879.425, “Travel Club”, denominativa, para distinguir servicios en clase
36.

O Registro N° 915.094, “Travel Club”, denominativa, para distinguir productos en
clase 16.

0 Registro N° 1.023.925, “First Class De Travel Club”, denominativa, para distinguir

productos en clase 16.

O Registro N° 963.873, “First Class De Travel Club”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 35.

O Registro N° 893.469, “Viaje En Pareja De Travel Club”, denominativa, para
distinguir productos en clase 16.

O Registro N° 893.468, “Viaje En Pareja De Travel Club”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35.

O Registro N° 893.467, “Viaje En Pareja De Travel Club”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 39.

Expresa que los referidos registros, son una muestra mas que es quien ha registrado y
utilizado el signo “Travel Club” para distinguir e identificar sus servicios como agencia de
viajes, hecho notorio y publicamente conocido en el mercado nacional, por lo que resulta
natural y obvio que todos los usuarios de Internet asi como el publico en general lo
identifican a través de dicha expresién. Que en sintesis, el signo “Travel Club” es una
marca creada, registrada, promocionada y profusamente utilizada por nuestra mandante,
por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causara un grave perjuicio
y sefiala que copia de los certificados de registro antes citados, se acompafian en un
otrosi de su presentacion.

También en cuanto a nombres de dominio de su propiedad, afirma que es reconocida y

I6gica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que
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les son familiares y que en este caso, un usuario de internet podria perfectamente asociar
el nombre de dominio “discoverytravelclub.cl" con una pagina Web relativa precisamente a
sus servicios de viajes y turismo que distingue con su marca Travel Club.

Que mencién aparte, afirma que merece el hecho de que la palabra “Discovery”,
corresponde a una palabra en idioma inglés que traducida al espafiol significa
precisamente “descubrimiento”, y que comunmente se utiliza en campafias publicitarias y
de marketing vinculadas al rubro del turismo. Lo anterior no hace mas que reafirmar que
dicho elemento no puede ser considerado, bajo ningln punto de vista, un elemento
diferenciador suficiente.

Que a mayor abundamiento sefiala, y como prueba de que es la legitima creadora de la
expresion “Travel Club”, hace presente que ésta se utiliza asocidndosele profusamente en
el mercado virtual de Internet.

Arguye ademas, que Comercial Promociones Y Turismo S.A., cuenta con una familia de
dominios que se estructuran en base al signo "Travel Club" y que entre dichos nombres

de dominio destacan:

. Travelclub.cl
. Marcopolotravelclub.cl
. Travelclubempresas.cl

Y agrega que estos nombres de dominio, son sélo una muestra mas del mejor derecho
que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que se componen integramente de
la expresion “Travel Club”, idéntica a la del dominio en disputa, a su nombre comercial, y
a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para
desarrollar su actividad con dicho nombre.

Sefiala que el dominio solicitado discoverytravelclub.cl, reproduce las marcas comerciales
y nombre de dominio ya sefialados de su propiedad y que como se observa, el
demandado se limitd a solicitar como nombre de dominio la marca “Travel Club”,
agregando Unicamente la expresidn “discovery”, la que no confiere distintividad al dominio
en conflicto respecto de sus nombres de dominio, de sus marcas comerciales y nombre
comercial, que por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, induciendo a error
y confusién a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrian llegar a
creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de los
reconocidos servicios de agencia de viajes y turismo que nuestra mandante, en efecto,
ofrece en el mercado mediante el signo Travel Club. Que copia de los certificados
obtenidos del sitio Web de NIC Chile, que acreditan la titularidad de los citados nombres
de dominio, acompafia en un otrosi de su demanda.

Luego se refiere a la vinculacion con el nombre de dominio solicitado
discoverytravelclub.cl, toda vez que éste reproduce el signo distintivo con el cual se

identifica y sus reconocidos servicios en el mercado: Travel Club y que como se aprecia
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facilmente, el solicitante de discoverytravelclub.cl, se limité a tomar su marca y nombre
comercial, agregando Unicamente la expresion “discovery”, lo que no puede considerarse
un elemento diferenciador suficiente y adecuado y que en este sentido, hace presente lo
resuelto en la sentencia recaida sobre el nombre de dominio premium-essiac-tea-4less.cl,
de fecha 31 de agosto de 2009.

Ademas cita el articulo 14 del Reglamento y se refiere al fallo recaido en el conflicto por
inscripcion del nombre de dominio promain.cl.

Finalmente, destaca que la marca “Travel Club”, corresponde a una marca famosa y
notoria a nivel nacional y que lo anterior acarrea una serie de consecuencias, segun lo
establecio la sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada
con fecha 2 de junio de 2010. Agrega que cualquier persona enfrentada a este nombre de
dominio, deducird que se trata de un sitio Web con informacion sobre los mdltiples
servicios de viajes y turismo que ofrece.

Que en razon de todo lo anteriormente expuesto, afirma que corresponde rechazar la
solicitud del primer solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo
contrario se permitira que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca
comercial que estd debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, que la utiliza en Internet y que es reconocida por el publico consumidor asi
como por los usuarios de Internet, todo lo cual llevaria a una inevitable confusion de los
mismos.

Que luego se refiere a la descripcion de los hombres de dominio y su importancia, a los
criterios aplicables para conflictos de asignacién de nombres de dominio y cita el de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio. También
la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio
(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers “ICANN"). El Informe Final de la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas
Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions);
las normas de la Reglamentacion de Nic Chile sobre revocacion de nombres de dominio y
agrega que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaria produciendo
una seria dilucion de su reconocida marca, ademas de inducir claramente a error a los
usuarios que podrian llegar a asociar su marca con una actividad desarrollada por un
tercero.

Argumenta también la creacion intelectual del signo pedido, la notoriedad del mismo, el
mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, el criterio de la Identidad, el uso efectivo
en Internet del signo “travel club” y que ingresando “www.travelclub.cl”, se puede apreciar

gque esta cuenta con gran cantidad de informacidn sobre sus diversos servicios y recursos
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electrénicos para sus clientes, segun imagen que consta en su escrito. Agrega que
ingresando “travel club” en el famoso buscador Google, se puede observar que los
primeros resultados aluden a sus servicios, por lo que la asociacion entre el elemento
distintivo y funcional del dominio en disputa y su empresa es inmediata.

Cita ademas, las normas del Convenio de Paris y concluye expresando que de acuerdo a
lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos indicados; considera que es la
titular del mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio en disputa y solicita en
definitiva resolver asignando el nombre de dominio “liquipelchile.cl” a nuestra mandante,
con expresa condenacion en costas del demandado.

TERCERO: Que solo la parte del segundo solicitante rindié prueba y para acreditar sus
pretensiones acompafié a los autos en forma legal, los siguientes documentos: 1. Copias
simples de los certificados de registro marcario individualizados en el N° 2 de su
presentacion. 2. Copia de documentos obtenidos del sitio Web de NIC Chile que acreditan
que es titular de los nombres de dominio individualizados en el N°3 de su presentacion. 3.

Impresion del sitio Web http://www.travelclub.cl. 4. Impresion del sitio Web www.google.cl

de la busqueda de la expresion “Travel Club”. 5. Impresiébn del sitio Web

www.bancodechile.cl, en donde aparece una completa descripcién las promociones

creadas en conjunto entre Travel Club y Banco De Chile. 6. Material publicitario de la
expresion Travel Club. 7. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
“Premium-essiac-tea-4less.cl”, de fecha 31 de agosto de 2009; copia de fallo arbitral
recaido sobre el nombre de dominio “easyservice.cl”, de fecha 2 de junio de 2010; copia
de la sentencia recaida sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl” de fecha 21 de
mayo de 2006; copia de la sentencia recaida sobre el nombre el nombre de dominio
“promain.cl” de fecha 6 de julio de 2009 y copia de la sentencia recaida sobre los nombres
de dominio “sisleyparis.cl” y “sisley-paris.cl”.

CUARTO: Que segun consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad
Comercial, Promociones y Turismo S.A., tiene registros a su hombre en Chile, de la marca
“Travel Club”, cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.
Ademas, tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio: travelclub.cl,
marcopolotravelclub.cl y travelclubempresas.cl, siendo el primero de ellos de inscrito con
anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que ademas, la denominaciéon “travelclub”, de acuerdo a los antecedentes de
autos, fue creada, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del
segundo solicitante; y que el signo pedido también es cuasi-idéntico a su marca comercial
y nombres de dominio y ademas su uso, segun el resto de la prueba acompafiada, se
produjo con anterioridad a la fecha de presentacion en Nic Chile de la solicitud del nombre

de dominio de autos por la parte del primer solicitante.
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SEXTO: Que el agregado de la palabra inglesa “Discovery”, que es genérica para el rubro
turismo, en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad
propia que la haga diferenciable.

SEPTIMO: Que el primer solicitante no comparecié durante el juicio, ni rindi6 prueba
alguna que acreditara un mejor derecho por su parte del nombre de dominio en disputa
“discoverytravelclub.cl”.

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los
principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por
haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “discoverytravelclub.cl”.

NOVENO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por no haberse acreditado
en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente que haya solicitado el nombre de
dominio de autos para configurarla.

DECIMO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la conviccion
que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa “discoverytravelclub.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y siguientes del
Cddigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Codigo Organico de Tribunales,
SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “discoverytravelclub.cl” al segundo solicitante,

esto es a la sociedad Comercial, Promociones Y Turismo S.A.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “discoverytravelclub.cl” del primer
solicitante don José Angel Silva Carrefio.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

IV.- Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su
oportunidad, por correo electrénico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacién de la Universidad de Chile, y remitasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 67 - 2013.
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