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

Santiago, dieciséis de Agosto de dos mil siete.

VISTOS:

1- Que por oficio N° OF07436 de fecha 17 de Abril de 2007, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificd al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidon del nombre de dominio
“hotelpalace.cl”; entre Viviana Jessica Rios Silva, como primer solicitante,
y Empresa Hotelera Gran Palace Limitada, como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio *.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
gue 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 debatida, fundado en su calidad de “Arbitro
Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 20 de
Abril de 2007, 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 8 de Abril
de 2007 a las 17:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucién se
notificd 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 fijacidon de normas de procedimiento se llevé a cabo el
dia 8 de Abril de 2007, sdlo con la asistencia de la parte de Empresa
Hotelera Gran Palace Limitada, representada por dona Maribel Munoz
Kittsteiner, como segundo solicitante; y en ausencia del primer solicitante

dona Viviana Jessica Rios Silva;
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5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Empresa Hotelera Gran Palace Limitada, hizo valer ante este Tribunal
Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“hotelpalace.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que el
Hotel Gran Palace fue creado hace 45 anos, siendo uno de los mds
tradicionales hoteles de Santiago. Se encuentra ubicado en pleno de
centro de Santiago, tiene 4 estrellas y 90 habitaciones. Desde la
fundacion del hotel hasta la creacion de la empresa Hotelera Gran
Palace Limitada el hotel fue propiedad del Instituto de Normalizaciéon
Previsional (INP); b) Que, en el ano 1962, con motivo del mundial de
FUtbol realizado en Chile el Hotel acogid a las delegaciones mundialistas;
c) Lo anterior demuestra que, la marca “Hotel Gran Palace” tiene una
larga trayectoria en Chile, y, estd ligada a hitos importantes de la historia
nacional; d) Que en la actualidad, los nombres de dominio fienen varias
funciones, entre ofras, la de distinguir en Internet servicios, productos, y
empresas. Toda empresa quiere ser conocida y reconocida en el
mercado, tanto fisico como virtual. Asi las cosas, los nombres de dominio
constituyen un medio de proteccion de la identidad de una empresa vy
de sus productos y servicios; €) Que, al hacer una busqueda en Google
del nombre "Hotel Gran Palace”, de las 10 primeras referencias, 3
corresponden al Hotel de esta parte. De esta forma, es legitimo vy
necesario que esta parte pueda evitar en el mundo virtual que terceros
utiicen denominaciones enganosamente similares a su marca y nombre
empresarial; f) Que es ftitular en Chile de las siguientes marcas
comerciales: Registro N° 738.753 marca “Gran Palace”, clase 43, Hotel y
restaurant. Esta se ha ido renovando desde el afo 1975; Registro N°
754.716 marca “Gran Palace”, clase 43, Reservas de hoteles para los
vigjeros por agencia de vigjes; Registro N° 753.735, marca “Gran Palace”,
clase 39, servicios de alquiler de vehiculos de fransportes, empresa de

transporte en general, servicios de distribucion y agencia de turismo;
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Registro N° 753.736, marca “Gran Palace”, clase 37, servicios de una
empresa constructora en general y servicios de reparacion en general;
Registro N° 753.663 marca “Gran Palace”, clase 36, servicios de corretaje
de bienes muebles e inmuebles, inmobiliaria, servicios de trust de
inversion 'y companias holding; Registro N° 753.662, marca “Gran
Palace”, clase 16, Impresos, publicaciones periddicas y no periddicas;
Registro N° 5§92.672 marca “Gran Palace”, Clase 38, servicios de enfrega
de informacion por todos los medios de comunicacion, incluyendo
Internet y ofros medios computacionales; servicios de comunicacion
inferactiva de datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de
estos por medios computacionales, World Wide web, correo electronico
y otras redes de bases de datos; servicios de tfransmision y comunicacion
de informacidén oral y/o visual por medio de terminales de computacion,
fax y ofros medios andlogos y digitales; servicios de difusion de
programas hablados radiados y televisados; Registro N° 592.671, marca
“Gran Palace” clase 35, servicios de promocion al publico mediante
declaraciones o anuncios en relaciéon con todo tipo de productos o de
servicios por todos los medios de comunicacion, especialmente lo que
dice relacién a comunicacion interactiva de datos, mensajes, imagenes,
textos y combinaciones de estos por medios computacionales, World
Wide web y ofras redes de datos; servicios de informacién y promocion
al publico de declaraciones o anuncios en relacion con todo tipo de
productos o de servicios oral y/o visual por medio de terminales de
computacion, fax y por otros medios andlogos y digitales; g) Que, esta
parte también es titular del nombre de dominio
www.hotelgranpalace.cl; h) Que, el primer solicitante pretende registrar
un nombre de dominio enganosamente similar con unas de las mdas
antiguas marcas de hoteles de Santiago, por lo anterior, esta parte
estima la disputa en autos debe ser resuelta en consideracidon a la

legislacion marcaria; i) Desde un punto de vista del derecho, en virtud
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de la Constitucion Politica de la Republica y Legislacion Marcaria, el uso
de un nombre de dominio enganosamente similar a una marca de gran
reputacion en Chile, conlleva una violacidon del derecho de exclusiva
conferido a una denominacion registrada, amén de una distorsion en la
fluida informacién que debe primar en los mercados libres; j) Que, lo
anterior estd contemplado en el Reglamento, a propdsito de las
causales de revocacion; k) Que, en armonia con lo anterior, en autos
arbitrales existe un peligro de confusion, por la existencia de una similitud
enganosa entre el nombre de dominio solicitado “hotelpalace.cl” y el
nombre de hotel de su representado “Gran Hotel Palace” y por una
identidad total de los servicios que se podrian comercializar. Que debe
primar una natural coincidencia entre las marcas de gran reputacion y
la actividad comercial que es soportada por las mismas. Asi las cosas,
asignarle el nombre de dominio a la contraria, acarreard confusion o
asociacion indebida para con el consumidor que, procurando encontrar
productos o servicios de la marca Hotel Gran Palace, obtendrd una
informacion diversa; 1) Que, ademds estd el riesgo de exponer a esta
parte una agresidon empresarial y competencia desleal. En efecto, en el
evento de ser utilizado maliciosamente o ser fransferido a terceros que
desean perjudicar a esta parte el dano seria enorme; m) Que en apoyo
de sus argumentaciones acompand a este tribunal, para acreditar sus
argumentaciones, copias de los certificados de registro singularizados en
el literal f) de este numeral, copia autorizada de la escritura de
constitucion de la empresa Hotelera Hotel Gran Palace Limitada del ano
1969, copia de la pdgina web www.hotelgranpalace.cl, copia del
informe de Nic Chile acreditando que el dominio es de propiedad de
esta parte, copia de reportes de la base de datos del Departamento de
Propiedad Industrial que acredita que la marca Gran Palace clase 43,
ha sido renovada desde el ano 1975, copia del reporte del buscador

Google, referido al término "Hotel Gran Palace”,y, copia escaneada de
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fotografia del Hotel Gran Palace;

6- La parte de dona Viviana Jessica Rios Siva no hizo valer sus
pretensiones, por lo que el Tribunal Arbitral la tuvo en rebeldia en esta, y
las posteriores diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos.

7.- Con fecha 6 de Junio 2007 se dio traslado para contestar las
pretensiones o aseveraciones efectuadas por la parte de Empresa
Hotelera Gran Palace Limitada, sin que ninguna de las partes hiciera
otras presentaciones, y en consideracion a las reglas del procedimiento
acordado, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer
todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus
pretensiones, se omitid recibir la causa a prueba, y se resolvid
derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer
valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en
gestion alguna, ni menos ha acompanado en autos arbitrales prueba de
ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la
prueba acompanada por la parte de Empresa Hotelera Gran Palace
Limitada;

b) Que este Arbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias
anteriores 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. En efecto, este principio se ampara en
la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombre 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 intereses de similar valor, situaciones que a juicio
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de este Arbitro no se verifican en estos autos;

c) Que, también es un hecho indubitado que ha sido el segundo
solicitante, quién ha acreditado una legitima y vdlida titularidad sobre la
denominacion “*Hotel Gran Palace”, reconocida bajo sus distintas formas
de protecciéon juridica, o en sus distintas formas de fransmision vy
publicidad al publico, Iéase marca comercial, nombre de dominio,
nombre publicitario o similar, etc.;

9.-  Que acreditado un legitimo interés o derecho del primer solicitante
sobre la denominacién “Hotel Gran Palace”, cabe entonces preguntarse
si la sustraccion de la expresion “Gran”, hace al nombre de dominio en
diputa una expresidn substancialmente diferente en términos de
desvirtuar la validez de la pretension del primer solicitante;

10.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que los
antecedentes aportados por el segundo solicitante, acreditan que la
expresion “Hotel Gran Palace”, constituye una marca notoria y famosa,
sin que exista una diferenciacion grdfica, fonética o conceptual distinta
o relevante respecto de la expresion “Hotel Palace”, lo que hace a los
términos en conflicto coincidentes y similares, para de esa forma
también crearse una opinidn favorable de la consistencia de los
argumentos de asociatividad o relaciéon que hace el segundo solicitante;
11- Es por ello que frente a esta situacién, este Arbitro se hizo la
pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho
de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de
dominio, no obstante ser el segundo solicitante fitular de la marca
comercial "Hotel Gran Palace”. Para una adecuada respuesta, era muy
relevante que el primer solicitante acreditara ademds su mejor derecho
por medios de pruebas suficientes, que a su vez fambién garantizaran la
buena fe de su solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la

confraria, lo que de hecho no ocurrio. Ello, queda confirmado por las
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propias normas del Reglamento, en cuanto los nombres de dominio *.cl”
no deben afectar derechos de terceros;

12- Que de acuerdo a lo anterior, existen para este Juez Arbitro
argumentos de peso para sostener que no es posible abstraerse de la
relevancia de la expresion “Hotel Gran Palace”, de propiedad del
segundo solicitante;

13- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe aqjustarse en su
actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el
senfido 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 de autos
para respaldar sus pretensiones, credndose la conviccidon absoluta de
que es a este a quien corresponde el mejor derecho sobre el nombre de
dominio “hotelpalace.cl”;

14.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su Art. 7° 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 ninguna
especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que
SU inscripcion no confrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL vy los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento

Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
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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 arficulos 222 vy
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “hotelpalace.cl” a la parte de
Empresa Hotelera Gran Palace Limitada. Rechazase la solicitud
presentada por el primer solicitante, dona Viviana Jessica Rios Silva.

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 cerfificada, sin
perjuicio de su nofificacion 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 autorizacidon de la misma los

testigos que mds abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Dora Yanez Terdn Carmen Gloria Garcia Maragano
C.I. N° 13. 688.508-1 C.I.N°11.708.049-8




