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

Santiago, catorce de Noviembre de dos mil once.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° 14423 de fecha 13 de Junio de 2011, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de
dominio “doggihouse.cl”; entre Guillermo Enrique Ivadn Lobos
Reckmann, GED S.A. y Guillermo Winter Reiter;

2.- Que los nombres de dominio *.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado  al efecto, denominado
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de
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 debatidag,
fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 23 de
Junio de 2011, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 5 de Julio
a las 16:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion se nofificod 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 18 de Octubre de 2010, con la asistencia de don Guillermo
Enrique Ivan Lobos Reckmann y el representante de la parte de GED
S.A., quién acreditd poder suficiente. La parte de don Guillermo Winter

Reiter, no se hizo representar en esta instancia, ni en las posteriores del
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arbitraje. Tampoco consignd la parte de los honorarios que le
correspondian, por lo que no se le tuvo como parte en el proceso;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de GED
S.A. hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“doggihouse.cl”, para lo cual sostuvo y argumentd lo siguiente: a) Que
la solicitud de su representante se funda en el evidente e indiscutible
hecho de que es fitular de la marca “Doggis”’, marca que goza de
fama y notoriedad en el mercado de las comidas rapidas a través de
su tfradicional producto hot-dog. b) Que si bien, los nombres de
dominio fienen una naturaleza juridica distinta a la de las marcas
comerciales, poseen una gran importancia en la realidad prdctica vy
concreta, cual es que hoy en dia la red constituye un fundamental y
popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios,
razon por la cual el objetivo de esta presentacion es lograr evitar que
terceros se apropien de expresiones similares a marcas reconocidas,
ademds de permitir que el publico consumidor pueda identificar en
Intfernet a su mandante, con sus marcas comerciales. Senala en ese
senfido, que los consumidores se verdn inducidos a toda clase de
errores y confusiones, toda vez que el sitio al cual estdn accediendo no
estd asociado a los servicios ofrecidos por la empresa y relacionados
con la marca. c) Que es necesario hacer menciéon a lo establecido en
los nUmeros 20 y siguientes del Reglamento, en el ftitulo “De las
revocaciones de Dominio”, donde se senala como causal de
revocacion de un nombre de dominio "Que el nombre de dominio sea
idéntico o enganosamente similar a una marca de producto o de
servicio sobre la que tiene derechos el reclomante, o a un nombre por
el cual el reclamante es conocido” y que bajo esa logica el primer
solicitante vulnera abiertamente los intereses y derechos de su

mandante. d) Que en caso de ser asignado el nombre de dominio en
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disputa al primer solicitante, se producird una dilucion de las marcas de
su cliente y evidentemente se inducird a error en los consumidores,
quienes incluso podrdn asociar la marca de su mandante con una
actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerd productos que no
contardn con el prestigio de su cliente. e) Que estamos ante un caso
en que su cliente se enfrenta a un solicitante inescrupuloso que
probablemente intentard distraer la atencidn de los consumidores
ofreciéndole servicios idénficos a los de su mandante. Agrega que sin
duda alguna, el primer solicitante al momento de presentar la solicitud
por el nombre de dominio en disputa, estaba en pleno conocimiento
de la existencia de su mandante y de sus marcas “DOGGIS” por su
innegable fama y notoriedad. f) Que ratifica lo anteriormente
senalado, el hecho de que dos meses antes a la presentacion del
nombre de dominio de autos, esto es, en el mes de Enero del ano en
curso, el Sr Lobos Reckmann solicitd el nombre de dominio “doggis.cl”,
del cual su representado dedujo oposicion. No obstante lo anterior y ya
teniendo conocimiento el Sr. Lobos Reckmann de la oposicion
senalada en el pdrrafo anterior, nuevamente solicita el nombre de
dominio de autos, “doggihouse.cl” que es una clara derivacion del
nombre de dominio “doggi.cl’, a sabiendas de la accion de su
representada como titular de sus marcas “DOGGIS”, la cual ademads
goza de innegable reconocimiento en el mercado nacional. g) En
resumen, senala que de asignarse el nombre de dominio en disputa al
primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia los
derechos adquiridos por su representada, como titular legitima de Ias
marcas comerciales mencionadas, como fambién a su frayectoria en
el mercado, y en segundo lugar, seria inductivo a error y confusion
enfre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género
de los productos y servicios de su mandante que a través del eventual

sitio web www.doggihouse.cl fueran promocionados;
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6.- En respaldo de sus pretensiones acompand listado de marcas
comerciales de las cuales es fitular y diversos impresos obtenidos desde
Internet respecto de los productos y servicios DOGGIS, que darian
cuenta de su fama y notoriedad;

7.- Por resolucion de fecha 9 de Noviembre de 2010, se tuvo por
presentada la demanda de mejor derecho por parte de GED S.A., y
por acompanados los documentos con citacion. Habiendo
transcurrido el plazo para la presentacion del primer solicitante, don
Guillermo Enrique Ivdn Lobos Reckmann, sin que ello haya ocurrido, se
tuvo por no presentada. De la presentacion de GED S.A., se dio
traslado por el plazo de cinco dias para contestar las pretensiones o
aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Posteriormente, el primer solicitante presentd un escrito vy
seNalando haber solicitado los nombres de dominio “doggi.cl” vy
“doggihoue.cl”, con el objeto de identificar los productos que fabrica.
Que sus productos son casas para mascotas, principalmente perros.
Que para esos efectos hizo iniciacion de actividades y disend una
pdgina web que muestra lo indicado, misma que estd enlazada entre
la direccion “doggi.cl” y doggihouse.cl”, y con el correo electronico
casasdoggi@gmail.com. Que por lo anterior, su empresa no se acerca,
ni foca tangencialmente a las actividades de los otros solicitantes;

9.- Que atendido el tiempo franscurrido desde la Ultima gestion, sin
gue ninguna de las partes haya hecho presentacion alguna, y en
consideracion a las normas del procedimiento acordadas, en cuya
virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitid recibir la causa a
pruebaq, y resolvié derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Arbitro la

4
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necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “doggihouse.cl”, basado en argumentos
de hecho, toda vez que ninguno de los solicitantes ha acreditado
tener un derecho preferente sobre idéntica denominaciéon fundado en
alguna forma de protecciéon juridica, esto es, nombre comercial,
marca comercial o de fdbrica, o nombre de dominio;

11.- Que no obstante lo expuesto en el nUmero anterior, este Arbitro ha
revisado las solicitudes de registro de nombres de dominio aludidas por
el primer solicitante en NIC Chile, especificamente aquella del nombre
de dominio “doggi.cl”, verificando que dicha solicitud de registro
también estd en conflicto con la empresa GED S.A., la que también lo
ha solicitado competitivamente, sin que hasta la fecha se haya
resuelto a quién corresponde el mejor derecho sobre ese ofro nombre
de dominio;

12.- Que precisamente en la etapa de discusion, ha sido la parte de
GED S.A. la que ha demostrado un interés real y efectivo sobre la
denominacion “Doggis”, citando variados registros marcarios de la
misma a su nombre, confirmando que se trata de una marca famosa y
notoria;

13.- Que por el contrario, el primer solicitante don Guillermo Ivdn Lobos
Reckmann sélo hizo valer sus descargos fundado en que también es
titular de la solicitud del nombre de dominio “doggi.cl” y que desarrolla
una actividad distinta a la del ofro solicitante. Sin embargo, nada dice
respecto a que su solicitud del nombre de dominio "doggi.cl” estd
pendiente de asignacion, precisamente por conflicto con la misma
empresa GED S.A., que también ha planteado una solicitud
competitiva en ese otro caso;

14.- Que entonces, aplicando un criterio concordante al expuesto,
cabe entonces determinar en que medida el nombre de dominio

solicitado tiene alguna similitud con la denominacion “doggis”, en
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términos de afectar substancialmente la actividad de la titular de esta
Ultima. Esta situacion, a juicio de este Arbitro, ocurre por las siguientes
razones:

a) Desde el punto de vista de la composicion de ambos nombres de
dominio, estos son efectiva y notoriamente similares, estando ambas
intfegradas o compuestas en su esencia por la expresion “doggi”;

b) Que también desde un punto de vista fonético, la pronunciaciéon de
los términos en andlisis permiten presumir seriamente la confusion de los
mismos entre los usuarios de internet, de permitirse su coexistencia;

15.- Que a mayor abundamiento, para este Juez Arbitro, la existencia
de la palabras o expresion “house” como elemento diferenciador entre
los signos, resulta insuficiente para distinguir substancialmente un
nombre de otro, y permiten concluir que la expresion solicitada como
nombre de dominio no forma un conjunto de suyo diferente vy
novedoso, lo que permite presumir que su uso por un fitular distinto del
segundo solicitante, interferird con las actividades propias de esta
Ultima, induciendo a equivocos en el publico usuario de internet;

16.- Que tampoco el hecho de que las partes desarrollen actividades
diferentes, permiten establecer una diferenciacion de los nombres de
dominio, ya que estos por naturaleza, no permiten la coexistencia de
mas de uno mismo en la web;

17.- Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, son casos como
este, los que a juicio de este arbitro conllevan la discusion sobre la
aplicabilidad absoluta del principio recién senalado. La existencia de
ofros elementos que informan sobre un uso efectivo de una
denominacion substancialmente similar, sumados a la trascendencia y
notoriedad del mismo, permiten apartarse de la aplicacion del

principio “first come, first served”. Precisamente, este principio se
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ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de
nombres 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 interese de similar valor;

18.- Que sin otro tipo de razones que la ya expuestas, en caso de tener
que preferir un signo distintivo por sobre otro, este arbitro se inclina a
preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo uso de una
expresion substancialmente similar, y el sustento de su profeccion a
través de privilegios industriales (marcas comerciales) y ofros medios
tales como publicidad y marketing masivo, por un asunto de certeza
juridica, lo cual es coincidente con la legislacion chilena, que otforga
preferencia al que inscribe primero como marca comercial un hombre
cualguiera, cuando dos o mads personas lo han estado usando
simultdneamente, o quién ha acreditado fama y notoriedad del signo
Or suU Uso;

19.- Que a mayor abundamiento, este arbitro conforme las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su
actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el
sentfido 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 pretension, credndose la conviccion absoluta de que a
este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“doggihouse.cl”;

20.- Que no obstante lo anterior, ademdas el Reglamento contempla en
su Art. 6° 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
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ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 14 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
ferceros.”.

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 “doggihouse.cl” a la parte de GED
S.A. Rechdzase la solicitud presentada por el primer solicitante,
Guillermo Enrique Ivén Lobos Reckmann.

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.- Nofifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su noftificacion 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 abajo se indican.
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Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Yohanna Bustillos Espinoza
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 12.286.487-1




