dreamsproducciones.cl

Santiago, 08 de Noviembre de 2013.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 11 de Marzo de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF17532, denominada “Arbitraje dominio dreamsproducciones.cl”, en la
cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al suscrito su designacion como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro
via e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 13 de Marzo de 2013 dirigida a NIC Chile, atencién dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestd
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 22 de Marzo el afio 2013, a las 17:30 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacion por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7
a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: DUENO (GONZALO FEDERICO
GONZALEZ GUTIERREZ), cédula nacional de identidad N°10.952.920-6, domic iliado
en Nueva San Martin, comuna de Maipu, ciudad de Santiago, Teléfono: 9324585, e-
mail: gonzalog@universografico.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el
caracter de demandado e INVERSIONES Y TURISMO S.A. rep. Sargent & Krahn
(INVERSIONES Y TURISMO S.A)), rol unico tributario N° 96.838.520-8, domiciliado en
Av. Andres Bello 2711, of. 1701, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono:
3683500, e-mail: cadmin@sargent.cl; ctecnico@sargent.cl; dominios@sargent.cl;
imora@sargent.cl, fpacheco@sargent.cl, lgerbaud@sargent.cl, dominios@sargent.cl y
sargent@sargent.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de
demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 22 de Marzo del afio 2013, siendo las 17:35 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
primer solicitante Gonzalo Federico Gonzélez Gutiérrez, del segundo solicitante
Inversiones y Turismo S.A. rep. por Leonardo Gerbaud Kern, de Sargent & Krahn, y del
Juez Arbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordd el
procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectué llamado a conciliacion, la
gue no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de
todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo
de conciliacién. La citada acta de comparendo rola de fs. 10 a fs. 15 del expediente
arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 28 a fs. 39 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Inversiones y Turismo S.A. a través de su apoderada Maria Luisa Valdés Steeves,
presentd en contra de Gonzalo Federico Gonzalez Gutiérrez, con el objeto que la
asignacion del nombre de dominio “dreamsproducciones.cl ” recaiga en su favor,
conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre
otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- La actora expone que INVERSIONES Y TURISMO S.A, es una reconocida empresa
dedicada a distintos &mbitos del sector inmobiliario, creada en el afio 1992 en la ciudad
de Puerto Montt y que expandi6 sus actividades a diversos dmbitos tales como edificios
de oficinas, locales comerciales, casas, turismo, etc.

- La demandante continda indicando que ha construido una red de Casinos denominada
como “DREAMS” a lo largo del pais, citando como representativa la construccion del
casino “Dreams” en la ciudad de Temuco.

- La actora menciona que es titular de los registros marcarios que se detallan a
continuacion: i) Registros Niumeros 820.576, 830.951, 830.952, 899.844, 950.930; para
la marca comercial “Dreams”, para servicios de las clases, 43, 44, 45, 39 y 43,
respectivamente; ii) Registros niameros 899.842 y 937.175, para la marca comercial
“Dreams 7 Cumbres”, clases 39 y 41, respectivamente; iii) Registro nimero 918.411,
para la marca comercial “Dreams 7 Glaciares”, para la clase 41; iv) Registro nimero
899.843 para la marca comercial “Dreams 7 Mares”, para la clase 39.; v) Registros
nameros 926.408 y 950.253, para las marcas comerciales “Dreams Tierra del Fuego”,
para la clase 39 y 41; vi) Registro nimero 908.374, para la marca comercial “Dreams 7
Volcanes”, para la clase 41; vii) Registro numero 972.853, para la marca “Hotel Dreams
de los Volcanes”, para servicios de la clase 41.



- La actora sefiala que sus marcas comerciales se estructuran en base a la expresion
“DREAMS?”, la cual es utilizada profusamente por la actora, por lo que su uso por parte
de un tercero le causara un grave perjuicio, al inducir a error y confusion a los usuarios
respecto al origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio en
disputa, toda vez que dada la fama y reconocimiento que posee la demandante, los
usuarios creeran que se trata de un sitio web referido a servicios que ésta ha protegido
bajo su marca comercial “DREAMS”.

- La actora indica que es titular de una familia de nombres de dominio estructurados
bajo la expresibn “Dreams”, entre los que destacan: dreamsofproduction.cl;
beautydreams.cl, casinodreams.cl, dreams.cl, dreamschile.cl, happydream.cl,
funnydreams.cl, los cuales son una muestra del mejor derecho que a la demandante le
asiste en el presente juicio.

- Expone la demandante que el demandado de autos procedi6 a solicitar como nombre
de dominio a expresion “DREAMS”, agregando Unicamente la palabra “Producciones”,
gue se vincula estrechamente con la actora y sus marcas comerciales, toda vez que
éstas distinguen, entre otros, servicios de PRODUCCION y organizacion de eventos.

- Luego de explicar la importancia y funcion de los nombres de dominio en la actualidad,
la demandante sostiene que son aplicables para resolver el caso de autos, los
siguientes criterios de asignacion de nombres de dominio: i) Criterio de la titularidad
sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, citando como
respaldo a este principio la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos por nombres
de dominio de Icann, las opiniones sobre el particular del Panel sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP de la OMPI, los articulos 20, 21 y 22 establecidos en el
Reglamento de NIC-CHILE; ii) Criterio del legitimo interés sobre el nombre de dominio
en disputa; iii) Criterio de la creacion Intelectual del Signo; iv) Criterio de la notoriedad
del Signo pedido como nombre de dominio; v) Convenio de Paris; vi) Criterio de la
identidad; vii) Criterio del Uso efectivo en Internet.

[.4.2.- Traslado demanda : A fs. 122 de autos figura la resolucion que provee el escrito
de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por el término de diez
dias hébiles y se tuvo por acompafnados los documentos con citacion de la contraria. El
comprobante de notificacion a las partes por correo electronico de dicha resolucion rola
afs. 123 de autos.

1.4.3.- Contestaciéon _de la _demanda : De fojas 124 a fojas 125 de estos autos
arbitrales se encuentra el escrito a través del cual don Gonzalo Gonzalez, formula sus
defensas y descargos en contra de la demanda presentada en estos autos por la
actora, con el objeto que la asignacion del nombre de dominio
“dreamsproducciones.cl " recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se
funda su escrito y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes de
hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio.CL y normas de derecho:




- El demandado sefala que junto a 2 amigos crearon la empresa “Dreams
Producciones” dedicada a la produccion de eventos, habiendo gastado mucho dinero
en hacer merchandising, web, equipos de sonido y luces.

- Indica que nunca han tratado de lucrar con la marca “dreams” y que no han creado la
empresas para dafar ni perjudicar a Dreams.

- Explica el demandado que son pequefios emprendedores, y que el dominio objeto de
autos es una pequefia inversion que realizaron.

[.4.4.- Resolucion. Por resolucion de fecha 13 de Junio de 2013 y que rola a fs. 129 de
autos, se proveyo el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda.
Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificaciébn por correo
certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs.131 y 132 de autos.

.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resolucion dictada con fecha 13 de Junio de
2013, recibi6 la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fijj6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “dreamsproducciones.cl ”".- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun
comprobantes que rolan afs. 131y a fs. 132 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno.- Copia simple
de los siguientes certificados de registros marcarios ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual: i) Registros Numeros 820.576, 830.951, 830.952, 899.844,
950.930; para la marca comercial “Dreams”, para servicios de las clases, 43, 44, 45, 39
y 43, respectivamente; ii) Registros nimeros 899.842 y 937.175, para la marca
comercial “Dreams 7 Cumbres”, clases 39 y 41, respectivamente; iii) Registro nUmero
918.411, para la marca comercial “Dreams 7 Glaciares”, para la clase 41; iv) Registro
namero 899.843 para la marca comercial “Dreams 7 Mares”, para la clase 39.; v)
Registros niumeros 926.408 y 950.253, para las marcas comerciales “Dreams Tierra del
Fuego”, para la clase 39 y 41; vi) Registro niumero 908.374, para la marca comercial
“Dreams 7 Volcanes”, para la clase 41; vii) Registro nimero 972.853, para la marca
“Hotel Dreams de los Volcanes”, para servicios de la clase 41. Dos.- Impresion simple
de la pagina web de Nic Chile en relacion a la titularidad de los nombres de dominio
“dreamsofproduction.cl”, “beautydreams.cl”, “casinodreams.cl”, “dreams.cl”,
“dreamschile.cl”, “happydream.cl”, “funnydreams.cl”, “sexdreams.cl”; Tres.- Impresiones
simples de las paginas web www.dreams.cl y www.df.cl; Cuatro.- Impresiones simples
de las paginas web  www.chileantravelservices.com, www.beatlemania.cl,
www.valdiviaturismo.cl; Cinco.- Copia de la sentencia arbitral por el nombre de dominio
“viflasdelmaipo.cl” dictada por la Arbitro Nic Janett Fuentealba Rollat, con fecha 21 de
Mayo del afio 2006; Seis.- Copia de la sentencia arbitral por el nombre de dominio
“dreamseventos.cl” dictada por el Arbitro Nic Marcos Morales Andrade, con fecha 16 de
Abril del afio 2012; Siete.- Copia simple de la sentencia arbitral por el nombre de




dominio “promain.cl”, dictada por el Arbitro Nic Marcos Morales Andrade, con fecha 06
de Julio del afio 2009;

[.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.

I.6.- Observaciones a la prueba: Mediante el escrito que rola a fojas 126 y siguientes,
la parte demandante formulo las siguientes observaciones a la prueba:

- Solo el actor ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa,
mediante la presentacion respectiva, agregando que no corresponde aplicar en este
caso particular el criterio “first come, first served”, principio que por lo demas es un
principio de “ultima ratio”, vale decir, que su aplicacion sélo tiene cabida cuando no es
posible aplicar otro criterio de asignacion respecto de un determinado nombre de
dominio, sefialando que dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren
en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una demuestre poseer
sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de
determinar a cual de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente
por asignarlo a aquella parte que primero lo solicitd, lo cual no ocurre en el caso de
autos, toda vez que el mejor derecho del actor se encuentra debidamente acreditado en
autos.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 26 de Julio del afio 2013, y atendido que se encontraba vencido
el plazo para formular observaciones a la prueba rendida en estos autos, se cito a las
partes para oir sentencia. La referida resolucion rola a fs. 134 del expediente arbitral. El
tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. EI comprobante que acredita la
notificacion por correo electrénico de dicha resoluciéon a las partes rola a fs. 135 de
autos.

I PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “dreamsproducciones.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral: DUENO (GONZALO FEDERICO
GONZALEZ GUTIERREZ), tiene el caracter de demandado e INVERSIONES Y
TURISMO S.A. rep. Sargent & Krahn (INVERSIONES Y TU RISMO S.A), tiene el
caracter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la
demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa,
y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor
jerarquia que los de su contraparte.



TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, entre otros, que: 1° INVERSIONES Y TURISMO S.A, es una reconocida
empresa dedicada a distintos ambitos del sector inmobiliario, creada en el afio 1992 en
la ciudad de Puerto Montt y que expandié sus actividades a diversos ambitos tales
como edificios de oficinas, locales comerciales, casas, turismo, etc; 2° Ha construido
una red de Casinos denominada como “DREAMS” a lo largo del pais, citando como
representativa la construccién del casino “Dreams” en la ciudad de Temuco; 3° Es titular
de los registros marcarios que se detallan a continuacion: i) Registros NUmeros
820.576, 830.951, 830.952, 899.844, 950.930; para la marca comercial “Dreams”, para
servicios de las clases, 43, 44, 45, 39 y 43, respectivamente; ii) Registros numeros
899.842 y 937.175, para la marca comercial “Dreams 7 Cumbres”, clases 39 y 41,
respectivamente; iii) Registro nimero 918.411, para la marca comercial “Dreams 7
Glaciares”, para la clase 41; iv) Registro numero 899.843 para la marca comercial
“Dreams 7 Mares”, para la clase 39.; v) Registros numeros 926.408 y 950.253, para las
marcas comerciales “Dreams Tierra del Fuego”, para la clase 39 y 41; vi) Registro
namero 908.374, para la marca comercial “Dreams 7 Volcanes”, para la clase 41; vii)
Registro numero 972.853, para la marca “Hotel Dreams de los Volcanes”, para servicios
de la clase 41; 4° Sus marcas comerciales se estructuran en base a la expresion
“‘DREAMS?”, la cual es utilizada profusamente por la actora, por lo que su uso por parte
de un tercero le causara un grave perjuicio, al inducir a error y confusién a los usuarios
respecto al origen y procedencia de los contenidos que se ofrezcan en el dominio en
disputa, toda vez que dada la fama y reconocimiento que posee la demandante, los
usuarios creeran que se trata de un sitio web referido a servicios que ésta ha protegido
bajo su marca comercial “DREAMS”; 5° Es titular de una familia de nombres de dominio
estructurados bajo la expresion “Dreams”, entre los que destacan:
dreamsofproduction.cl; beautydreams.cl, casinodreams.cl, dreams.cl, dreamschile.cl,
happydream.cl, funnydreams.cl, los cuales son una muestra del mejor derecho que a la
demandante le asiste en el presente juicio; 6° EI demandado de autos procedié a
solicitar como nombre de dominio a expresion “DREAMS”, agregando Unicamente la
palabra “Producciones”, que se vincula estrechamente con la actora y sus marcas
comerciales, toda vez que éstas distinguen, entre otros, servicios de PRODUCCION y
organizacion de eventos; 7° Son aplicables para resolver el caso de autos, los
siguientes criterios de asignacion de nombres de dominio: i) Criterio de la titularidad
sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, citando como
respaldo a este principio la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos por nombres
de dominio de Icann, las opiniones sobre el particular del Panel sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP de la OMPI, los articulos 20, 21 y 22 establecidos en el
Reglamento de NIC-CHILE; ii) Criterio del legitimo interés sobre el nombre de dominio
en disputa; iii) Criterio de la creacion Intelectual del Signo; iv) Criterio de la notoriedad
del Signo pedido como nombre de dominio; v) Convenio de Paris; vi) Criterio de la
identidad; vii) Criterio del Uso efectivo en Internet.



CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales para
ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: 1° Junto a 2
amigos crearon la empresa “Dreams Producciones” dedicada a la produccion de
eventos, habiendo gastado mucho dinero en hacer merchandising, web, equipos de
sonido y luces; 2° Nunca han tratado de lucrar con la marca “dreams” y que no han
creado la empresas para daflar ni perjudicar a Dreams; 3° Son pequefios
emprendedores, y que el dominio objeto de autos es una pequefia inversién que
realizaron.

CUARTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular en Chile de la marca comercial “Dreams” y de
otras marcas comerciales que incluyen tal expresién, para las clases 39, 41, 43, 44y
45, que se refieren, entre otros, a produccién y organizacién de eventos musicales,
culturales y de entretencion, servicios de hoteles, moteles, restaurantes, servicios de
cuidados de higiene y de belleza, servicios turisticos, de entretenimiento, de casino y
apuestas, la cual es similar a la expresion solicitada como nombre de dominio en estos
autos; ii) que el actor es titular de una serie de nombres de dominios que incluyen la
expresion “dreams”, los cuales son similares a la expresion solicitada como nombre de
dominio en autos; iii) que el actor efectivamente utilizar la expresion “dreams” para la
explotacidon de casinos y servicios afines.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, si bien la parte demandada contesté la
demanda, no acompafio prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba
rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su
contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento juridico la buena fe se
presume y la inactividad del demandado se mira como negacion o rechazo de lo
expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervencion del
demandado para los fines sefialados precedentemente, cuando el actor ha rendido
prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este
proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que
su aplicacion se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no
acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o
intereses de igual valor o que merecen igual proteccion juridica.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcién del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada,
podria contravenir derechos validamente adquiridos por el actor.



SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y muy especialmente, la inactividad del demandado en cuanto a rendir
prueba en el presente juicio, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad
“Inversiones y Turismo S.A.”, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio “dreamsproducciones.cl”, por cuanto es titular de diversos registros marcarios
constituidos por la expresion “DREAMS”, para diversas clases, entre las que destaca la
clase 41, referente a servicios de produccion y organizacién de eventos musicales,
culturales y de entretencioén, la que corresponde al giro invocado por el demandado,
destacandose la expresion marcaria “dreams” dentro del nombre de dominio objeto de
autos.

[l. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cddigo Orgéanico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “dreamsproducciones.cl” a INVERSIONES Y
TURISMO S.A. rep. Sargent & Krahn (INVERSIONES Y TU RISMO S.A.), rol unico
tributario N° 96.838.520-8;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electronico
y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucién es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete,
cédula nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula
nacional de identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291,
piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



