FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<INFLOMANIACHILE.CL>

- ROL 8018-

Santiago, 17 de diciembre de 2007

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 8018 de fecha 24 de septiembre de 2007 el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al
suscrito la designacién como arbitro para resolver el conflicto planteado por la
solicitud del nombre de dominio <inflomaniachile.cl>.

SEGUNDQ: Que el suscrito acepté el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante Claudia Loreto Rojo Giuliucci Rut: 10.732.318-K, Silvia Pinto 2953
San Joaquin, La Serena y como segundo solicitante Inmobiliaria, Administradora Y
Comercial Mall Sport S.A. Rep. Sargent & Krahn, Rut: 99.518.140-1, Contacto
Administrativo: Sandra Seguel, Avda. Vitacura N° 5250, Of. 1105, Vitacura, Santiago.
CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 5 de octubre de 2007, a las 11:10 horas en la sede
del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistié don Oscar Laport, en representacion del
segundo solicitante, y el Sr. Juez Arbitro, no hubo conciliacion, acordandose las
Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 18, con fecha 9 de octubre 2007, se declar6 abierto el Periodo
de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que, a fojas 23, con fecha 25 de octubre de 2007, don Oscar Laport
Aldunate, en representacion del segundo solicitante presenté demanda arbitral por la
asignacién del nombre de dominio <inflomaniachile.cl>:

a. Que, uno de los criterios fundamentales para resolver conflictos sobre nombres de
dominio, es el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los
nombres de dominio. En razén de lo anterior, se ha considerado que la resolucion de
los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros,
en atencion a la titularidad de registros marcarios que guarden similitud con el signo
pedido como dominio.

b. Que, segin la Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de
Dominio (ICANN) reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de dichos
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestiéon, y en su
titulo preliminar sefiala que se consideraran como fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios si (a) el nombre de dominio otorgado es
idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la
cual la parte demandante tiene derechos, siendo ICANN la entidad, a nivel mundial,
con mayor autoridad en esta materia.

c. Que, su representada solicité ante del Departamento de Propiedad Industrial con
fecha 26 de febrero de 2007 el registro de la marca “INFLOMANIA”, conforme los N°
de solicitud 763.977 y 763.978. Dichas solicitudes marcarias fueron concedidas, sin



gue mediaria oposicién de terceros, y actualmente se encuentran registradas en
favor de su representada bajo los nimeros 793.625 y 793.626, para las clases 41y 28,
respectivamente.

d. Que, la solicitud de registro de dominio de dofia Claudia Loreto Rojo Giulucci fue
presentada con fecha 28 de junio de 2007, esto es, varios meses después de las
solicitudes marcarias arriba referidas, e incluso transcurrido el plazo para formular
oposicion en su tramitacion, el cual vencia el 18 de junio de 2007, sin que se hubiere
formulado oposicién alguna, por lo que quedaba a firme el derecho de su
representada, protegiendo la expresion “Inflomania”, asi como cualquier expresion
similar. No existe a la fecha ningun registro marcario ni solicitud marcaria en
tramitacion para la expresion "INFLOMANIA" o alguna expresién similar, a nombre del
primer solicitante.

e. Que, el criterio de utilidad de la marca y su relacion con los nombres de dominio,
y sus fundamentos, ha sido recogido ampliamente por nuestra jurisprudencia arbitral.
Asi, a modo de ejemplo se citan la sentencia arbitral de fecha 17 de enero de 2005,
respecto al nombre de dominio "colocoloeschile.cl", sustanciada y fallada ante el Sr.
Arbitro, y la sentencia arbitral de fecha 9 de julio de 2001, respecto al nombre de
dominio “kiwi.cl”.

f. Que, no es posible aplicar el principio "first come first served" en el caso de autos,
ya que este solo sirve de principio dirimente en el caso de que ambas partes cuenten
con igualdad de derechos frente a un nombre de dominio. Asi lo expresa claramente
la sentencia que resolvio la asignacion del dominio "trabajadores-ccu.cl": "el
principio "First Come, First Served" es de opinién de este sentenciador que, si bien
es un principio orientador en materia de inscripciones de nombre de dominio, bajo
respecto alguno puede considerarse un derecho, menos aun desde el momento que la
Reglamentacién de NIC Chile permite la presentacion de solicitudes competitivas. De
esta forma, dicho principio y, como se ha venido diciendo, no derecho, s6lo puede
aplicarse en el evento de existir igualdad, precisamente de derechos por los
requirentes”, ya que en el caso de autos, su representada cuenta con derechos
previos a la solicitud del nombre de dominio, derechos con los que no cuenta la
contraparte y que no pueden ser ignorados por esta ni por el tribunal.

g. Que, el primer solicitante, no obstante haber sido reglamentariamente notificado
en cada una de las instancias del proceso, ha guardado silencio, por lo que no ha sido
posible conocer de la existencia y contenido de sus argumentos de mejor derecho. A
dicha falta de conocimiento ha de atribuirsele cierta responsabilidad, ya que, dada la
naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria
ni siquiera el patrocinio de un abogado y que, ademas, de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento Nic-Chile la defensa de su posicion juridica no le importaba incurrir en
gasto alguno.

h. Que, ha de tomarse en consideraciéon y aplicarse por analogia lo dispuesto por el
REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el
gue se establecen normas de politica de interés general relativas a la aplicacion y a
las funciones del dominio de primer nivel, asi como los principios en materia de
registro, estableciendo en su articulo 22 N° 10, que: "(I)a ausencia de respuesta de
cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucion de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias
del grupo de expertos podran considerarse motivos suficientes para aceptar las
reclamaciones de la parte contraria”.

OCTAVO: Que, a fojas 29, con fecha 26 de octubre de 2007 este Tribunal Arbitral
tiene por presentada la demanda de asignaciéon del nombre de dominio interpuesta
por don Oscar Laport Aldunate, en representacion del segundo solicitante, en el
periodo de planteamientos correspondiente.



NOVENO: Que, a fojas 30, con fecha 30 de octubre de 2007, se declara abierto el
periodo de respuestas por cinco dias habiles. Apercibiendo al primer solicitante hacer
valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, a fojas 31, con fecha 1 de noviembre de 2007, don Ricardo Segura
Lépez en representacion del primer solicitante presento los siguientes argumentos de
mejor derecho por la asignacion del nombre de dominio <inflomaniachile.cl>:

a. Que, idearon el nombre de Inflomania ya que les parecia apropiado para la empresa
que deseaban iniciar, la que tendria como giro principal la fabricacion, arriendo y venta
de juegos y estructuras inflables infantiles. Buscaron un nombre de facil recordacion
gue fuera corto y sugiriera por si solo la actividad de la empresa.

b. Que, al momento de inscribir el nombre de dominio inflomania.cl estaba no
disponible por estar registrado a otras personas, decidieron buscar a qué se dedicaba
los sefiores de inflomania.cl, y los resultaron fueron nulos ya que el dominio no cuenta
con un sitio Web.

c. Que, por lo anterior decidieron usar el nombre inflomaniachile.cl ya que no muchas
empresas fabrican Juegos Inflables por lo que la mayoria los busca yendo o trayéndolos
de Argentina por lo que de ahi la insistencia en que el nombre de dominio indicara por
si solo el origen de la empresa.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 34, con fecha 9 de noviembre de 2007, este Tribunal
apercibe al primer solicitante presentar sus argumentos materialmente en las
Oficinas del Tribunal Arbitral en conformidad a lo sefialado en el Punto 4 letra “d” de
las Bases de Procedimiento en el plazo de tres dias habiles.

DECIMOSEGUNDOQO: Que, a fojas 35, con fecha 15 de noviembre de 2007, este
Tribunal tiene por no presentado los argumentos de mejor derecho por parte del
primer solicitante al no haber cumplido las cargas procesales sefialadas en las Bases
del Procedimiento y al hacerse efectivo el apercibimiento de fjs. 34.
DECIMOTERCERO: Que, a fojas 36, con fecha 5 de noviembre de 2007, don Oscar
Laport Aldunate, en representacién del segundo solicitante, acompafié los siguientes
documentos con citacion:

1. Copia de la busqueda en base de datos del departamento de Propiedad Industrial,
con certificado de registro Marcario N°793.625, correspondiente a solicitud N°
763.977, que demuestra que su representada es titular de la marca inflomania
(mixta) para la clase 41.

2. Copia de la busqueda en base de datos del departamento de Propiedad Industrial,
con certificado de registro Marcario N° 793.626, correspondiente a solicitud N°
763.978, que demuestra que su representada es titular de la marca inflomania
(mixta) para la clase 28.

3. Copia de imagen INFLOMANIA asociada a los registros cuyos certificados se
acompafian en los N°s 1y 2 precedentes, también registrada.-

4. Copia de la busqueda en base de datos del departamento de Propiedad Industrial,
de las instancias administrativas para el registro Marcario N° 793.625,
correspondiente a solicitud N° 763.977, que demuestra que en dicho procedimiento,
no hubo oposicion de persona alguna para el registro de la marca inflomania (mixta)
para la clase 41.

5. Copia de la busqueda en base de datos del departamento de Propiedad Industrial,
de las instancias administrativas para el registro Marcario N° 793.626,
correspondiente a solicitud N° 763.978, que demuestra que en dicho procedimiento
no hubo oposicion de persona alguna para el registro de la marca inflomania (mixta)
para la clase 28.

6. Copia del fallo de fecha 12 de noviembre de 2003, pronunciado por el Sr. Juez
Arbitro don Ruperto Pinochet Olave, en causa iniciada con ocasion del arbitraje por
el dominio “msn.cl”.-




7. Copia del fallo de fecha 17 de enero de 2005, pronunciado por el Sr. Juez Arbitro
don Ruperto Pinochet Olave, en causa iniciada con ocasion del arbitraje por el
dominio *“colocoloeschile.cl”.-

DECIMOSEXTO: Que, a fojas 61, con fecha 9 de noviembre de 2007, este Tribunal
tiene por acomparfados los documentos presentados por don Oscar Laport Aldunate,
en representacion del segundo solicitante.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 62, fecha 26 de noviembre de 2007, el Tribunal
Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que
las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de
esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDOQ: Que, el primer solicitante Unicamente envio un correo electronico en el
periodo de respuestas, sin firma electrénica, y a pesar de haber sido apercibido por
el tribunal para que presentara sus argumentos de mejor derecho en el término
extraordinario de tres dias habiles, en papel, en la sede del tribunal arbitral, y
debidamente suscrito, tal como ordena punto 4 letra “d” de las Bases de
Procedimiento acordadas por las partes, dicha parte no lo hizo, por lo que se tuvo
por no presentada su correo electrénico, el que carecia de toda formalidad y de toda
forma que permitiera al tribunal acreditar la autoria y autenticidad del mismo.
TERCERO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, ha probado tener
intereses reales sobre el nombre de dominio inflomaniachile.cl, toda vez que es
titular de las marcas “INFLOMANIA”, N° de solicitud 763.977 y 763.978 numeros de
registro 793.625 y 793.626, para las clases 41 y 28, respectivamente, habiéndose
acreditado, tal circunstancia, mediante prueba documental aportada.

CUARTO: Que tal como se ha dicho en el considerando primero, la primera
solicitante no ha presentado argumentos de mejor derecho en la forma establecida
en las Bases del Procedimiento arbitral ni aportd prueba alguna que pudiera a este
tribunal verificar y dar por probados los argumentos de mejor derecho sefialados en
el correo electronico no firmado ni ratificado recibido en el tribunal, no cumpliendo
las cargas procesales que imponia a su respecto el proceso.

QUINTO: Que de tal modo debe considerarse que si la reglamentacion que rige el
proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes,
correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en
su propio interés -segun Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el
logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la
situacion conocida como la absolucion de la instancia o non likuet, que existia en el
derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez
estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez
deberéd dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevd la carga de la
prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

SEXTO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer
solicitante puede llevar a confusion a los consumidores y usuarios de Internet, toda
vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el inflomaniachile.cl puede
generar la impresiéon de que se trataria de la publicidad relacionada con las marcas
comerciales de propiedad del segundo solicitante.



SEPTIMO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal,
puede tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto por el
REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el
que se establecen normas de politica de interés general relativas a la aplicacion y a
las funciones del dominio de primer nivel «.eu», asi como los principios en materia
de registro, Reglamento que en su articulo 22 N° 10, prescribe que: “La ausencia de
respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucién de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias
del grupo de expertos podran considerarse motivos suficientes para aceptar las
reclamaciones de la parte contraria™.

OCTAVO: Que, en sintesis, los argumentos y probanzas exhibidos por la segunda
solicitante, frente a la nula presentacion y falta absoluta de pruebas por parte del
primer solicitante, a juicio de este tribunal configura mejor derecho para el segundo
solicitante, pues en este caso, y consecuente con la linea jurisprudencial evidenciada
en esta clase de casos, no puede prevalecer el criterio de preferencia personal -first
come first served-.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Coédigo de
Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y
lo sefialado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el
nombre de dominio <inflomaniachile.cl>, al segundo solicitante Inmobiliaria,
Administradora y Comercial Mall Sport S.A. Rut: 99.518.140-1.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante

antes de la Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvio don Ruperto Andrés Pinochet Olave, Juez Arbitro Sistema de Controversias
NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.



