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Juicio arbitral “gg.cl”
FLEX MEDIA, INC. vs. DISTRIBUIDORA GUANTE LTDA.
Causa Rol No. 16 - 2013

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

GG.CL

Santiago, 10 de Mayo de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Con fecha 19 de Octubre de 2012, FLEX MEDIA, INC., con domicilio
para estos efectos en Avda. Vitacura 2939, piso 10, Las Condes, Santiago, en
adelante el “primer solicitante”, solicita la inscripcion del nombre de dominio
gg.cl. Luego y encontrandose dentro de plazo, el dia 6 de Noviembre de 2012,
DISTRIBUIDORA GUANTE LTDA., en adelante el "“segundo solicitante”,
domiciliado en Hendaya 60, 4to. Piso, Las Condes, ciudad de Santiago, solicitd
para si la inscripcién del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No. 17684, se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucion del presente conflicto aceptando dicho encargo segun consta
en resolucion de fecha 4 de Marzo de 2013, jurando desempefiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolucion anterior, se citd a las partes a una audiencia,
para el 18 de Marzo, a la cual asiste dofia Maria de los Angeles Villanueva,
abogado, del Estudio Silva & Cia., en representacion del sequndo solicitante, el
en rebeldia del primer solicitante y el arbitro que conoce de este conflicto. No
se produjo conciliacion vy se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrandose dentro de plazo,
con fecha 2 de Abril 2013, a fs.12 y siguientes la apoderado del segundo
solicitante don Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, presenté demanda arbitral
de asignacién de nombre de dominio, la que se provey6 en la misma
oportunidad, exponiendo sus argumentos y pruebas, alegando en lo medular
lo siguiente:

a. Que su representada tiene presentadas diversas solicitudes de marca,
mixta, con la denominacion “gg”, para su linea de calzado, solicitudes
de marca que se encuentran efectuadas con anterioridad a la solicitud
de nombre de dominio en disputa.

b. Que acompafia el listado de solicitudes de marca GG de su
representada

c. Que entre el nombre de dominio y las solicitudes de marcas de su
representada existe una identidad grafica y fonética, por lo cual el
nombre de dominio no logra una distintividad que lo haga reconocible
por si mismo.

d. Que antes de solicitar el hombre de dominio de autos, la primera
solicitante debié haber cumplido con la obligaciéon establecida en el
articulo 14, ya que de asignarsele a esta Ultima el dominio disputado se

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 1

Fono: (56 2) 688 8179—(0) 7 859 6257



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

generaran toda suerte de errores y confusiones, afectando Ia
transparencia comercial sobre la procedencia empresarial que el
mercado y los consumidores necesitan.

e. Que los diversos criterios aplicables en la asignacién de nombres de
dominio le son favorables y que el principio First come, first served es
solo un principio, que debe ceder con la tesis del mejor derecho, que
posee su representada.

f. Finalmente, reitera sus argumentos sobre la dilucion marcaria y
confusiéon en el mercado, por lo que concluye que la igualdad de
conceptos y la anterioridad de sus solicitudes es antecedente suficiente
para que el dominio en cuestion le sea asignado. Acompafa los
siguientes documentos a su presentacion:

a) Listado de solicitud de marca GG de su representada y
b) Impresion de la pagina web de su representada, guante.cl

El primer solicitante no presentd alegaciones ni presentd respuestas.
Por Ultimo y atendido al mérito de autos, la nula actividad procesal del
primer solicitante, y la prueba rendida y acompafada por el segundo

solicitante con su demanda, el Tribunal con fecha 26 de Abril de 2013, a
fs.31, citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en atencidon a los documentos que constan en autos
resultan suficientes para formar la conviccién para resolver la asignacion del
nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba en el
ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fs. 13 de autos.

SEGUNDO: Que conforme a la Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro de Nombres de dominio .CL (en adelante la Reglamentaciéon”), y a
lo que se dispone en el contrato suscrito entre los solicitante y Nic Chile, la
competencia de este Tribunal se circunscribe a la resolucion del conflicto
suscitado por la solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio
gg.cl. En consecuencia, la competencia de este Tribunal, en ninglin caso,
alcanzara las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a
tribunales ordinarios o especiales.

TERCERO: Que en consideracidon a lo recién expuesto, excede la
competencia de este Tribunal, la resolucion acerca de infracciones al derecho
marcario o bien, la declaracion de la existencia de un acto de competencia
desleal. También excede su competencia, la existencia de infracciones al
Cédigo de Etica Publicitaria, toda vez que el organismo competente al efecto
es el Consejo de Autorregulacién y Etica Publicitaria, cuya resolucion no es de
caracter vinculante para la partes. Lo anterior, sin embargo, no significa
desconocer lo dispuesto en los arts. 10 y 14 del Reglamento, sino que
constituye Unicamente un reconocimiento de las limitaciones que tiene este
Tribunal para la evaluacién de las causales dispuestas en los referidos
articulos.

CUARTO: Que el primer solicitante, la empresa Flex Media, Inc., no ha
presentado argumentos que justifiquen su mejor derecho dentro del plazo
dispuesto al efecto en el Acta de fijacién del procedimiento, segin consta a
fs.10. Que en materia de disputa de asignacion de nombres de dominio .CL
rige de manera general el principio “first come, first served”. Sin embargo, el
uso comercial de estos nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica
de distinguir entre dos de ellos idénticos, hace necesario considerar, en la
asignacion de un nombre en disputa, la legitimidad del derecho a usar el
nombre disputado sobre una base distinta al citado principio.
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SEXTO: Que al efecto, y conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la
Reglamentacion, en la solicitud de asignacién de un nombre de dominio no
deberan contrariarse 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, siendo de responsabilidad del
solicitante dar cumplimiento cabal a estas normas.

SEPTIMO: Ahora bien, en el caso de solicitudes competitivas, la
aplicacion del principio Fisrt come, first served, implica que la inactividad del
primer solicitante no redundara necesariamente en la asignacidon del nombre
disputado al segundo solicitante, pues el primero quien, por el solo hecho de
solicitar en primer lugar la asignacion del mismo, quien tiene mejor derecho a
éste, recayendo sobre el segundo, la carga de probar la concurrencia de lo
supuesto de hecho del art. 14 del Reglamento.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, aun siendo
el principio “First come, first served” el principio dominante en materias de
asignacion de nombres de dominio, no es un principio absoluto, debiendo
ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el Art. 14 del
Reglamento.

NOVENO: Que, en atencidon a lo anterior, el segundo solicitante
acredité un reporte de la marca “gg”, mixta, que sefiala la tramitacion de
diversas solicitudes, para las clases 16, 18, 25, 35 entre otras, y la impresion
de la pagina web de “guante.cl”; documentos no objetados por la contraria. De
estos entonces, concluimos su legitimo interés en la asignacién del nombre de
dominio en disputa, toda vez que éste es grafica y fonéticamente idéntico a
sus solicitudes de marca. Asi entonces, es dable concluir también que de
obtener dichos registros, podria producirse una confusion en el publico
consumidor en cuanto a la titularidad del nombre de dominio, lo que podria
implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado
o buscado.

DECIMO: Que la conclusion precedente, basada en razonamientos de
prudencia y equidad, se adecua y resulta armodnica ademas con otras
consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este sentenciador
estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el primer
solicitante ningun vinculo con el nombre de dominio litigio, no obstante haber
tenido la oportunidad procesal para ello, mal podria este juez preferir su
solicitud en desmedro de la del segundo solicitante, parte que si ha acreditado
oportunamente haber solicitado la marca %“gg” en diversas clases,
previamente, sobre el signo que coincide plenamente con el nombre de
dominio en disputa.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacidon, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
Asignese el nombre de dominio ‘gg.cl” al segundo solicitante,
DISTRIBUIDORA GUANTE LTDA., Rut 77.565.000-1

Que no se condena en costas al primer solicitante, por improcedente.
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Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuenteglba Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo, Rut 14.396.781-6 vy dofia
Loreto Véjar Villalobos, Rut 14.044.80-1
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