Fallo arbitral por dominio “infohelponline.cl”

INFOHELP — Servicios Informaticos

HELP S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 15 de Junio de 2007

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio OF06873, de 26 de Diciembre 2006, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designaciéon
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de

dominio infohelponline.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto INFOHELP — Servicios Informaticos,
representada por don Diego Ignacio Galvez Jorquera, ambos

domiciliados para estos efectos en Avenida Republica de Chile N© 340,



comuna de Coltauco, quien tiene la calidad de primer solicitante del
nombre de dominio “infohelponline.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 07
de Septiembre de 2006, a las 04:19:49 horas GMT y HELP S.A.,
representada por Silva y Compafia, en la persona de dofia Johanna
Calderén, ambos domiciliados para estos efectos, en Hendaya 60, piso
4, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio “infohelponline.cl”, el cual
pidi6 a su favor el dia 29 de Septiembre de 2006, a las 16:29:28 horas
GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 29 de Diciembre de 2006, la
cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptdé el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el

dia 15 de Enero de 2007, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resoluciéon y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 15 de Enero de 2007, tuvo lugar el comparendo
decretado en rebeldia del primer solicitante y con la asistencia del
segundo solicitante del nombre de dominio, HELP S.A., representada por
don Rodrigo Led6n Urrutia de Silva y Compaiiia. El arbitro procedié a
calificar la personeria del compareciente y la consignacién decretada,
estimando ambas bastantes, y acto seguido se acuerdan y fijan las
normas de procedimiento a las que se cefiiria la controversia, todo ello

segun consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.



SEXTO: Que por resolucion de fecha 15 de Enero de 2007, la cual rola
en autos, se notifico a las partes el comparendo y las resoluciones

dictadas en él.

SEPTIMO: Que por escrito que rola a foja 16 la parte de HELP S.A.,
solicito la asignacion del nombre de dominio infohelponline.cl a su favor
aduciendo las siguientes razones: que es titular de una serie de
registros marcarios que consisten en la palabra HELP, los cuales son
veinticinco a la fecha: clinic truck help, niumero de registro 667.693 para
la clase 36; clinic truck help, niumero de registro 659.552 para la clase
42; doctor help, numero de registro 461.303 para la clase 42;
emergencias help, numero de registro 589.508 para la clase 36;
emergencias help, numero de registro 598.509 para la clase 42; help,
ndmero de registro 529.729 para la clase 42; help, nUmero de registro
665.044 para la clase 31; help, numero de registro 659.551 para la
clase 42; help, numero de registro 665.052 para la clase 42; help,
ndmero de registro 681.029 para la clase 35 y 44; help, numero de
registro 689.404 para la clase 35 y 44; help, nimero de registro
681.030 para la clase 35 y 44; help, niumero de registro 704.725 para la
clase 44; help, numero de registro 704.726 para la clase 36; help
emergency, numero de registro 757.667 para la clase 35; help
emergency, numero de registro 757.668 para la clase 36; help
emergency, numero de registro 757.669 para la clase 44; help
emergency medical service, niumero de registro 757.670 para la clase
35; help emergency medical service, numero de registro 757.683 para
la clase 36; las amarillas de help, nimero de registro 534.038 para la
clase 42; las ambulancias amarillas de help, nimero de registro 498.948
para la clase 42; rural help, nimero de registro 678.302 para la clase
36; rural help, numero de registro 511.589 para la clase 42; s.o.s. help,

namero de registro 639.038 para la clase 36; s.0.s. help, nimero de



registro 591.051 para la clase 42; y catorce nombres de dominio con la
expresion HELP: datahelp; e-help; emerhelp; helpcom; helpet;
helphogar; helphone; helppcs; helpserviceltda; helptec; helpweb; ihelp;
info-help; veterinariahelp; Que dichas marcas han sido objeto de una
importante inversion publicitaria que ha permitido que la marca HELP se
haya convertido en una marca famosa y notoria; que HELP esta
asociado al rubro de los servicios médicos, atencidon por via a distancia
de caracter médico y de salud, entre otros; que el signo HELP, es la
razén social del segundo solicitante; que, por lo anterior, el dominio
solicitado esta compuesto de la marca de este solicitante, ademas de las
expresiones “info”, derivativo de “informacion” y de “online”, es decir,
“en linea”, de manera tal que el eje del nombre de dominio, sostiene la
actora, a todos luces es HELP y las extensiones indicadas especifican el
ser un servicio de informacion en linea; que, a juicio de la actora, este
dominio constituiria una usurpacion radical de identidad comercial y
marcaria de este solicitante, que induciria a confusiones, haciendo creer
que a los consumidores que se trata de una ampliacién de los servicios
médicos de este solicitante; que la situacion descrita seria dafiina para
el mercado, atentatoria de los derechos adquiridos por la actora y
dejaria en evidencia que el primer solicitante no respeto el articulo 14
del reglamento de nic que exige que los solicitantes de los nombres de
dominio no atenten contra los derechos validamente adquiridos. Que a
la luz de los principios que subyacen a la norma del articulo 22 del
reglamento de NIC Chile que considera las cuales de revocacion de un
nombre de dominio por considerase abusiva, toda vez que ésta sea
idéntica 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 reconocido; que el asignatario del nombre de dominio no
tenga derechos o intereses legitimos y que el nombre de dominio haya

sido inscrito y se utilice de mala fe. Que por lo anterior, sostiene la



actora, el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado en
consolidar soluciones que se hagan cargo del perjuicio comercial que las
empresas sufren a raiz de la concesion de dominios que generan
confusion y error entre los consumidores. Que la marca HELP ya se
vincula a la actora en Internet y por tal motivo tiene justo temor de que
todo el capital de posicionamiento que ha hecho del concepto “help” en
el mundo real se pierda y diluya en el mundo virtual con su equivalente
“infohelponline.cl” en manos de un titular distinto de ella; por cuanto el
primer solicitante, de obtener el registro del nombre de dominio a su
favor, capitalizaria para si los beneficios de su registro marcario y
afectaria derechos e intereses de terceros. Por tales motivos, y por
cuanto el segundo solicitante estima tener un mejor derecho al nombre
de dominio “infohelponline.cl”, solicita la asignacion del mismo a su

nombre.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 06 de Marzo de 2007, notificada
con la misma fecha, la cual rola a fojas 34 de autos, se tuvo por
presentada demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte
de HELP S.A., y se confirio traslado al primer solicitante, don INFOHELP-

Servicios Informaticos, el cual fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 26 de Marzo de 2007, que rola a
fojas 35, se recibi6 la causa a prueba, fijando como hechos
substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o
interés de las partes en el nombre “infohelponline.cl” y *“utilizacion

efectiva que las partes han hecho del nombre “infohelponline.”.

DECIMO: Que durante el término probatorio, la parte de HELP S.A.,

acompafo los siguientes documentos: listado de marcas comerciales de



titularidad del segundo solicitante, Help S.A.; listado de nombres de
dominio registrados a nombre del segundo solicitante, Help S.A., en que

aparece el uso de la expresion help.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 12 de Abril de 2007, que rola
a fojas 42, notificada a las partes el dia ese mismo dia, se tuvo por
presentados los documentos con citacion de parte contraria, los cuales

no fueron objetados dentro del plazo respectivo.

DUODECIMO: Que el primer solicitante INFOHELP —Servicios

Informaticos, no ofrecidé ni rindi6é prueba alguna.

DECIMO TERCERO: Que por resolucion de fecha 02 de Mayo de 2007,
notificada ese mismo dia, la cual rola a fojas 43 de autos, se fijo el plazo
de cinco dias para observaciones a la prueba rendida y a otros aspectos
del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por ninguna de

las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el
sentido de que posee y es titular de la marca “HELP” para variados
productos y clases de la clase, que se encuentran registradas en el
Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan a fojas 27 y
siguientes; que es, ademas, titular de variadas marcas registradas en
para distintos productos y clases, en la que la palabra HELP sirve de
base o se incluye en dichas marcas, dichos y documentos todos que no

han sido controvertidos por el demandado, permiten considerar



razonablemente que el segundo solicitante, HELP S.A., tiene derechos

marcarios a su favor sobre el nombre “infohelponline.cl”.

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que INFOHELP — Servicios Informaticos, con domicilio en la ciudad de
Coltauco, tiene la calidad de primer solicitante y no a hecho valer sus

derechos ni alegaciones pertinentes en autos.

TERCERO: Que, recibida la causa a prueba, sélo la parte de HELP S.A.,
rindié probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus
intereses relativos al nombre “infohelponline.cl” y, ademas, rindio
abundante y calificada prueba sobre la utilizacion efectiva que ha hecho
del mismo mediante documentos que no fueron objetados dentro de

plazo de citacion.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse
que el primer solicitante INFOHELP — Servicios Informaticos, no ha
acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre
“infohelponline.cl”; ni ha concurrido a las diversas etapas de este
proceso, mas aun dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo
previsto en el Reglamento NIC — Chile, de no requerir el patrocinio de un

abogado.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los
derechos marcarios de HELP S.A., sobre el nombre “infohelponline”
constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio

“infohelponline.cl”.



SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio “first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas sin oposicion de la parte contraria, como es en este caso.
Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta,
tiene su excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a
quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio
antes sefalado. El valor absoluto del este principio se verifica en
aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en
su valoracién, de modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de
derechos es con la aplicaciéon no de una regla de derecho sino de un
principio, esto es; “first come, first served”. En consecuencia, en el caso
sub lite ello no ocurrid, toda vez que solo una de las partes, HEP S.A.,
presentdé prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del

nombre de dominio en cuestion.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a
este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho

por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrié.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“infohelponline.cl” por parte del primer solicitante constituye, por lo
expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre

dicho nombre de dominio.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC Chile,



RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “infohelponline.cl” al

segundo solicitante, esto es, HELP S.A.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiguese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez Gonzalo Angeli Gutiérrez
Juez Arbitro Actuario
llicha Maureira Duarte Pablo Sallés Ubilla
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