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Rol 5-50-2010

dream.cl

Oficio NIC Chile 13324

Giulio Giovanni Ligusto Zafiiga v. Inversiones y Turismo S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veinte de enero de dos mil doce.-
VISTOS:

Con fecha 04 de agosto de 2010, don Giulio Giovanni Ligusto Zufiiga, domiciliado
en Magdalena Vicufia (sic), San Miguel, Santiago, en adelante también denominado el
«Primer Solicitante», solicitd la inscripcion del nombre de dominio <dream.cl>, en

adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1° de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «<RNCL», Inversiones y Turismo S.A., domiciliada para estos efectos
en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también
denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Juan Pablo
Egafa Bertoglia, solicitd igualmente la asignaciéon del mismo nombre de dominio

<dream.cl> con fecha 5 de agosto de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Finalmente, la sociedad Javer Hermanos y Compafiia Limitada, domiciliada para
estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante
también denominada esta parte «Tercer Solicitante», solicitd también la asignacion del
mismo nombre de dominio <dream.cl> con fecha 2 de septiembre de 2010, 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 Mediacion y Arbitraje, en adelante el
«Anexox», contenido en la RNCL, y mediante oficio 13324, de fecha 28 de diciembre de
2010, NIC Chile designo6 al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del

presente conflicto sobre asignacién del nombre de dominio <dream.cl>, en adelante
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también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en
conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacion disponible

en dicho soporte.

Con fecha 31 de diciembre de 2010, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro
arbitrador y jur6 desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucion, 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 12 de enero de 2011, 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 resolucion del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordend
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta

en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 12 de enero de 2011 se celebro la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Inversiones y
Turismo S.A., en presencia de este arbitro y en rebeldia del Primer Solicitante y del Tercer
Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, el tribunal informé que las
reglas de procedimiento serian detalladas en una resolucién a ser notificada a las partes.
De todo lo obrado se levanté un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el

arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucion notificada a las partes por correo electronico, sin que
fuera objeto de recursos. En resolucién posterior, y conforme a las reglas de

procedimiento, se fijo plazo para la presentacion de las demandas.

Unicamente el Segundo Solicitante presentd6 demanda acompafiando
documentacion probatoria en sustento de su pretension. Basicamente afirma en su

demanda:

(A) INVERSIONES Y TURISMO S.A. es una reconocida empresa que se encuentra
dedicada a distintos @mbitos del sector inmobiliario. Creada en el afio 1992 en la
ciudad de Puerto Montt, en sus origenes tuvo como principal objetivo satisfacer la
creciente necesidad de edificios habitacionales de calidad superior. El éxito en este
rubro llevo a INVERSIONES Y TURISMO S.A. a expandir sus actividades a diversos
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(B)

(©)

ambitos, tales como edificios de oficinas, locales comerciales, casas, turismo, etc.
Entre sus més exitosos proyectos destaca el Casino de Juegos y Hotel de Puerto
Varas, y el reposicionamiento del Hotel Pedro Valdivia y la Hosteria Coyhaique. Con
la firme intencidbn de seguir expandiéndose, INVERSIONES Y TURISMO S.A.
emprendi6 una serie de proyectos destinados a construir una red de casinos y hoteles
a lo largo de todo el pais. La idea era construir en las ciudades mas importantes de
Chile una serie de lugares de esparcimiento de cinco estrellas, proyecto que ya lleva
varias etapas concretadas y que mi mandante bautiz6 como “DREAMS”. El Casino
DREAMS de Temuco cuenta con 580 maquinas de azar, 36 mesas de juego, 352
posiciones de bingo y un hotel de 5 estrellas con 96 habitaciones distribuidas en 5

pisos, entre otras atracciones.

Consideramos pertinente mencionar que nuestra mandante ya es titular de nombres
de dominio idénticos al dominio en disputa, que tienen por objeto distinguir y proteger
en la Red el importante proyecto DREAMS que mi mandante ha desarrollado en
Chile; a saber: DREAMCHILE.CL; DREAM-CHILE-CL, DREAMSCHILE.CL. Estos
dominios son, desde una perspectiva técnica, idénticos al dominio de autos, toda vez
gue, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia, la palabra CHILE no confiere
distintividad a la denominacién que acompafia en un dominio .CL. Asi por ejemplo, lo
establecid la sentencia recaida en el juicio por el nombre de dominio Pathfinder-
chile.cl, de fecha 25 de agosto de 2009.

Sumado a lo anterior, mi mandante es titular de las siguientes marcas comerciales
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante,

indistintamente “INAPI"):

= Registro N° 820.576, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase
43, fecha 26 de Junio 2008.

= Registro N° 830.951, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase
44, fecha 23 de Octubre 2008.

= Registro N° 830.952, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase
45, fecha 23 de Octubre 2008.

= Registro N° 899.844, “DREAMS”, mixta, para distinguir servicios en clase 39, fecha
15 de octubre de 2010.

A mayor abundamiento, mi mandante es titular de solicitudes actualmente en

tramitacion ante el INAP.
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(D) Los registros y solicitudes enumeradas son una muestra del mejor derecho de mi

(E)

representada respecto del nombre de dominio en disputa, “DREAM.CL”", pues es
virtualmente idéntico a las marcas, nombres de dominio y reconocidos casinos de
juego y hoteles de mi mandante. De este modo, si comparamos gréfica y
fonéticamente la composicién del dominio en disputa con las marcas comerciales y
nombres de dominio de mi mandante, podremos apreciar que existen semejanzas
evidentes. Incluso mas, mi mandante ya es titular de un nombre de dominio
virtualmente idéntico al nombre de dominio de autos, lo que da cuenta del grave error
y confusion al que se inducira a los usuarios de Internet, de asignarse el dominio

disputado a la contraria de autos.

Como se observa facilmente, la contraria simplemente se ha limitado a tomar las
expresiones que identifican a mi mandante y que se encuentran debidamente
registradas ante el INAPI y NIC Chile, eliminando Unicamente una letra “S”, lo cual
bajo ningln punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador
suficiente y adecuado. Debe estimarse que, habiéndose procedido sencillamente a
eliminar la letra “s” final de las marcas comerciales y nombre de los casinos y hoteles
de mi mandante al conformar el nombre de dominio, dicho cambio originara toda
clase de confusiones por parte de los usuarios que al no tipear por error la letra “s”
final, deriven en el dominio de un tercero a pesar de haber querido entrar a una

pagina de mi mandante. (Typosquatting).

En sustento de su pretension, el Segundo Solicitante acompafié documentos

probatorios que singularizé en los siguientes términos:

= Copias de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de mi

mandante de los nombres de dominio individualizados en esta presentacion.

= Copia de los certificados de registros marcarios individualizados en esta

presentacion.

= Impresién del sitio Web www.dreamschile.cl, en donde aparece informacién sobre

los casinos Dreams de Temuco, Valdivia, Puerto Varas Iquique y Punta Arenas.

= Impresion del sitio Web www.casinoencasa.es, en donde aparece la noticia de la

inauguracion de Casino “Dreams de Valdivia.

= Impresiébn del sitio  Web  http://www.alambre.info/2004/08/09/que-es-el-

typosquatting/, en el que se resefia brevemente el fendbmeno conocido como

Tiposquatting.

= Impresién del sito Web www.portaldecasinos.es, en donde relata sobre la

inauguracion del Casino Dreams Valdivia.
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» Impresion del sitio Web www.economialosrios.cl, en donde hace referencia a la
inauguracion del Casino Dreams Valdivia y su importancia econ6mica para la
zona.

= Impresién del sitio Web www.gamblinghispano.com, en donde aparece un articulo
sobre la apertura del Casino Dreams Punta Arenas.

= Impresién del articulo “DREAMS ofrecié un show de lujo; el publico incluso pudo
acercarse al escenario y saludar a KC”, publicado en el sitio Web
www.proaraucania.cl.

= Impresién del articulo “Inaugurado: Casino de Temuco abrié ayer”, publicado en el
sitio Web www.laopinion.cl, en donde denomina al Casino de Temuco como
“Dreams” Casino, Hotel y Spa.

» Impresién del articulo “Fisher anot6 un pleno en Temuco”, publicada en el sitio
Web www.elllanquihue.cl, en el cuales se refieren a las caracteristicas y costos del
Casino de Dreams de Temuco.

= Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6
de julio de 20009.

» Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio Pathfinder-chile.cl, de
fecha 25 de agosto de 2009.

» Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de
fecha 21 de Mayo de 2006.

Se confirid traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria,

quien no lo evacu6 ni tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y
a su cardcter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL sefiala 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
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para solucién de

conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
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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

adquiridos por terceros».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RNCL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
armaonicas 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 deberd resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las
contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer
lugar si se configura o no alguna de las hip6tesis contempladas en la citada regla 14
RNCL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes
haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o
principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decision
basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se

desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relacion a la posible infraccion a derechos validamente 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
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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 expresion
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectacion o perjuicio, sea

en relacion al derecho en si o 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 sefialadas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
gue 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 designaciébn 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 relacién a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante, don Giulio Giovanni Ligusto Zudiga, no ha
demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignacion del nombre
de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En
efecto, dicha parte no presentdé demanda ni tampoco contestacién, no obstante
haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de
todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta
sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio web,
salvo una pégina unica que indica “DreamGroup Producciones” y una direccion de
correo electronico, segun consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo

mediante la URL <http://www.dream.cl>.

Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que
Inversiones y Turismo S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos

sobre la marca DREAMS, registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a
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9.)

10.-)

11.-)

la fecha de presentacién de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos
acompanados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la
marca DREAMS, registros N° 820.576, N° 830.951, N° 830.952 y N° 899.844, para
distinguir servicios de las clases 39, 43, 44 y 45. De los restantes documentos
acompafados por dicha parte consta también que utiliza efectivamente la marca

DREAMS asociada a casinos y hoteles en Chile.

Que, en consecuencia, el SLD del nombre de dominio <dream.cl> es practicamente
idéntico a la marca DREAMS registrada a nombre del Segundo Solicitante,
antecedente que lleva a presumir, en este estadio de analisis, que el nombre de
dominio disputado resulta indiciario de un potencial riesgo de confusion o asociacion
por los usuarios de la Red, hipétesis que podria ser contradicha o enervada si el
Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes
pertinentes para sostener su pretension sobre el nombre de dominio disputado. Sin
embargo, y segun se ha indicado mas arriba, el Primer Solicitante carece
—conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento
para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, ya que la utilizacion del
nombre de dominio litigioso para una pégina Unica, no un sitio web, que solo indica
“DreamGroup Producciones” y una direcciobn de correo electronico, en nada

desvirtla lo anteriormente sefialado, y mas resulta vaga y carente de seriedad.

Que, por tanto, es necesario determinar si en el nombre de dominio en analisis
existen elementos que permitan romper el riesgo de asociacion y potencial
confusion aludidos, y la respuesta es evidentemente negativa, ya que la sola
supresion de la letra “S” no permite diferenciar adecuadamente dicho nombre de

dominio de la marca del Segundo Solicitante.

Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de
registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante
perturba, afecta o perjudica los derechos validamente adquiridos por el Segundo

Solicitante sobre su marca comercial DREAMS.

Que la conclusién precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se
adecua y resulta armonica ademas 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 preexistente con el SLD de

nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal
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12.-)

13.9)

14.)

podria este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del
Segundo Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de
derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el

referido SLD del nombre de dominio en disputa.

Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro
del nombre de dominio <dream.cl> presentada por don Giulio Giovanni Ligusto
Zuadiga contraria los derechos validamente adquiridos por Inversiones y Turismo
S.A. sobre su marca comercial «xDREAMS», cumpliéndose de este modo uno de los
presupuestos contemplados en la regla 14 péarrafo 1° de la RNCL, conclusion que
ademés es armoénica con los demas razonamientos de prudencia y equidad
expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la
solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio

litigioso al Segundo Solicitante.

Que el Tercer Solicitante Javer Hermanos y Compaiiia Limitada jamas comparecio
en autos, no obstante haber sido notificado de todas y cada una de las resoluciones
dictadas y tampoco cumplid6 con su obligacién de consignacion, conforme a lo
dispuesto en el parrafo final de la regla 8 del Anexo 1 de la RNCL, de manera que
corresponde tener a dicha parte por desistida de su solicitud de inscripcién del

nombre de dominio en disputa.

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 &rbitro 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 excepcidn establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante

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

Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentaciéon para el Funcionamiento del
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Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cddigo Orgéanico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE

I.-  Acoger la demanda deducida por Inversiones y Turismo S.A. y, en consecuencia,
rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio <dream.cl> presentada

por don Giulio Giovanni Ligusto Zufiiga, ordenando su eliminacion.

Il.-  Tener por desistida a Javer Hermanos y Compafiia Limitada de su solicitud de

asignacion del nombre de dominio <dream.cl>, ordenandose su eliminacion.

lll.-  Asignar el nombre de dominio <dream.cl> a Inversiones y Turismo S.A., RUT
96.838.520-8.

Las costas son de cargo del Segundo Solicitante Inversiones y Turismo S.A.

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° 5-50-2011.

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
dona Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.-
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