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Rol 5-67-2011

ecoplaneta.cl

Oficio NIC Chile 13736

Irving Alejandro Williamson Gonzalez v. Carvajal S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

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

Con fecha 13 de octubre de 2010, don Irving Alejandro Williamson Gonzélez,
domiciliado en Silvina Hurtado 1850, Depto. 706, Providencia, Santiago, en adelante
también denominad «Primer Solicitante», solicitd la inscripcion del nombre de dominio

<ecoplaneta.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», Carvajal S.A., representada en dicha solicitud por
Johansson y Langlois Limitada, ambos domiciliados para estos efectos en San Pio X N°
2460, Providencia, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo
Solicitante», representada en autos por don Flavio Belair Santi, solicitd igualmente la
asignacion del mismo nombre de dominio <ecoplaneta.cl> con fecha 25 de octubre 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
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 13736, de fecha 1 de marzo de 2011,
NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del presente
conflicto sobre asignacién del nombre de dominio <ecoplaneta.cl>, en adelante también
singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o
«litigioso», haciéndole llegar por via electronica la documentacion disponible en dicho

soporte.

Con fecha 1° de marzo de 2011, este sentenciador acept6 el cargo de arbitro
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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 15 de marzo de 2011, a las 17:30
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 15 de marzo de 2011 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Carvajal S.A., en
presencia de este arbitro y en rebeldia del Primer 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 &rbitro.

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

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

Unicamente el Segundo Solicitante presenté demanda acompafiando documentacién

probatoria en sustento de su pretension. Basicamente afirma en su demanda:

(A) CARVAJAL S.A. es titular de registros marcarios correspondientes a la marca
“ECOPLANET”, registro 900798, de fecha 25/10/2010, que distingue productos de la

clase 16

(B) CARVAJAL S.A. posee respecto de la marca “ECOPLANET” 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 relacion al articulo 19

N° 25 de la Constitucién Politica de la Republica.

(C) Segun lo podra corroborar el Sr. Juez Arbitro, CAARVAJAL S.A. de acuerdo a las
disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legitimamente el

derecho de propiedad sobre su marca comercial “ECOPLANET” por lo que tiene una
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exclusividad sobre ella para que los consumidores la identifiquen con claridad con mi
cliente, situacion que desde luego no escapa ni debe escapar a un “espacio virtual”,

con el creciente y sostenido uso que ha experimentado la Internet.

(D) Si bien no estamos frente a una revocacion, en la reglamentacion se establecen los
verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripcion
de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.
Asi, el nimero 22 del reglamento, sefiala como causal de revocacion de un nombre
de dominio, entre otras, “que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido”. Sin duda alguna
gue la solicitud del nombre de dominio “ECOPLANETA. CL.” por parte de
EMPRENDIMIENTO PERSONAL (IRWING WILLIAMSON GONZALEZ), vulnera
abiertamente los intereses y derechos de mis mandantes y corresponde al Sefor
Juez Arbitro declararlo de esa manera. De hecho, vulnera un derecho primordial, cual

es el de propiedad al ser muy semejante a la marca “ECOPLANET".

(E) En caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se
producira una dilucién de las marcas de mi cliente y evidentemente se inducird a error
a los consumidores, quienes incluso podran asociar la marca de mi mandante con
una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerd productos que no contaran

con el prestigio de mi cliente.

(F) Asimismo, cabe sefialar que sin duda alguna que el primer solicitante, al momento de
presentar la solicitud del nombre de dominio “ecoplaneta.cl’, estaba en pleno
conocimiento de la existencia de mi mandante y de sus marcas “ECOPLANET”. En
efecto, ECOPLANETA es la traduccién en espafiol de la expresion ECOPLANET que

es la marca de propiedad de mi mandante.

En sustento de su pretension, el Primer Solicitante acompafi6é impreso obtenido del
sitio web www.inapi.cl, en el cual consta que CARVAJAL S.A. es titular del registro N°

900.798 de la marca comercial “"ECOPLANET” para distinguir productos de la clase 16.

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.
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1.-)

2.)

CONSIDERANDO:

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 solucion 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

adquiridos 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 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.

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 porgque se

desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.
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4.-)

5.-)

6.-)

Que en relacién a la posible infraccién 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

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 no ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno
en un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo —preexistente a su
solicitud de asignacién del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido,
incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presenté demanda ni tampoco
contestacion, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante

el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro
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7.)

8.-)

9.)

lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nhombre de dominio
disputado como sitio web, segun consta a este sentenciador tras haber intentado

localizarlo mediante la URL <http://www.ecoplaneta.cl>.

Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Carvajal
S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca
ECOPLANET, registrada a su nombre en nuestro pais coetaneamente con la fecha
de presentacion de su solicitud de asignacion. En efecto, de los documentos
acompanados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la
marca ECOPLANET, registro N° 900.798, para distinguir productos de la clase 16,
de fecha 25 de octubre de 2010 y solicitada a registro con fecha 29 de septiembre
de 2009.

Que las hipodtesis expuestas relativas a la «alusién», «reproduccion» o «inclusion»
de un nombre, marca u otra designacion 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 afectacion a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo
mencionarse, entre otras, la confusién, asociacion 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 autbnoma o independientemente, lo que se traduce en la

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

10.-) Que la marca ECOPLANET del Segundo Solicitante esté incluida de manera integra

en el nombre de dominio disputado, con el cual coincide en términos conceptuales,
ya que es sabido que la expresion inglesa “PLANET” significa “PLANETA” en
castellano, de manera que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso
presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos
vélidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial
ECOPLANET.
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11.-)

12.9)

13.9)

14.)

Que la conclusién precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se
adecua y resulta armoénica 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 ningan vinculo 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
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide idénticamente en lo conceptual

con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

Que cabe agregar ademés que el nombre de dominio en litigio, en la medida que
fuere asignado al Primer Solicitante, resultaria indudablemente portador de un
potencial riesgo de confusién para los usuarios de la Red, quienes natural y
l6gicamente podrian 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
situacion se mantendra necesariamente asi en el futuro, sea por parte del mismo

Primer Solicitante o bien por un eventual tercero cesionario.

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 <ecoplaneta.cl> presentada por don Irving Alejandro
Williamson Gonzalez contraria los derechos vélidamente adquiridos por Carvajal
S.A. sobre su marca comercial kECOPLANET», cumpliéndose de este modo uno de
los presupuestos contemplados en la regla 14 péarrafo 1° de la RNCL, conclusion
gue ademas es armonica con los 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 pérrafo final del apartado 8 de la 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 inscripcién 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 &rbitro determine que no ha tenido motivo alguno para
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litigar». En la especie, no existe antecedente alguno para suponer que se configura
alguno de los presupuestos de excepcion establecidos en la citada norma, de
manera que corresponde dar aplicaciébn a regla general antes transcrita, siendo

entonces las costas de cargo del Segundo Solicitante.

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
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cébdigo Orgéanico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Cadigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE

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

Irving Alejandro Williamson Gonzalez, ordenando su eliminacion.

Il.-  Asignar el nombre de dominio <ecoplaneta.cl> a Carvajal S.A., representada por
Johansson y Langlois Limitada, RUT 86.598.100-7.

Las costas son de cargo de Carvajal S.A., representada por Johansson y Langlois
Limitada. Notifiguese 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° 5-67-2011.

Fallo dictado por el juez &rbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., cédula nacional de identidad N° 6.489.812-4, y
dofia Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.-
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