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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
kennedysuites.cl

Santiago, jueves 31 de julio de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 19 de Noviembre de 2007, la sociedad Empresa de Servicios
Empreser E.l.LR.L., domiciliada en Gran Avenida N® 6990, comuna de Antofagasta,
Antofagasta, solicit6 la inscripcion del nombre de dominio “kennedysuites.cl”.

Posteriormente, con fecha 6 de Diciembre de 2007, la sociedad Hotel
Kennedy S.A., representada por el Estudio Federico Villaseca y Compainia,
domiciliados en Av. Alonso de Coérdova N® 5151, Piso 82, comuna de Las Condes,
Santiago, solicitdé igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“kennedysuites.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 8666 de 5 de Marzo de 2008 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre la
inscripcién del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
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su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sefalada, s6lo el segundo solicitante por lo que no se
produjo avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 24 sélo el segundo solicitante durante esta etapa hizo valer sus
derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 28 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 30 y 32 el primer y segundo solicitante evacuaron el traslado conferido.

A fs. 34, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “kennedysuites.cl”.

A fojas 37, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se sefal6 en la parte expositiva, con fecha 19 de
Noviembre de 2007, la sociedad Empresa de Servicios Empreser E.I.R.L., solicitd
la inscripcién del nombre de dominio “kennedysuites.cl”. Que posteriormente, con
fecha 6 de Diciembre de 2007, la sociedad Hotel Kennedy S.A., solicité igualmente

la inscripcion del mismo nombre de dominio “kennedysuites.cl”, dando lugar al
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proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién vy
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL”. Notificadas las partes por carta
certificada al domicilio sefalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales segun lo establece el art.11 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
concurrié a la audiencia de conciliaciéon y/o de fijacién del procedimiento sélo el
segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, segun
consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a

fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, Hotel Kennedy S.A., durante el respectivo periodo de
planteamientos de derechos, sefnalé en primer término antecedentes sobre los
nombres de dominio, expresando que son una manera de identificar, promocionar
y atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los
consumidores en el mercado, pero que a diferencia de los registros marcarios,
éstos son unicos y que por lo mismo pueden ser otorgados a un Unico prestador,
lo que no ocurre con las marcas comerciales. Que la doctrina habria considerado
por la estrechez existente entre unos y otros, la resolucion de conflictos de
solicitudes de nombres de dominio debe resolverse, entre otros antecedentes a la
titularidad de registros marcarios del respectivo nombre de dominio solicitado.
Agrega también, que los conflictos de solicitudes de nombres de dominio deben
resolverse a la luz de las normas de la llamada “Politica Uniforme de Resolucién
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de Conflictos” desarrollada por la “Corporacion de Nombres y Niumeros Asignados
a Internet” (ICANN), las Normas de la Reglamentacion Para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, la ley 19.039 y el Convenio de
Paris.

Ademas expresa, que “Hotel Kennedy”, es un hotel cinco estrellas, que cuenta con
una moderna infraestructura, con 133 habitaciones, con salones para una
capacidad de 120 personas. Que se encuentra ubicado en un barrio residencial y
comercial.

Que tendria registrada la marca “Kennedy” bajo los registros 412.761, para la
clase 42 y 676.612, para la clase 43. Que asimismo, es propietario del nombre de
dominio hotelkennedy.cl

Que por lo expuesto seria evidente su propiedad sobre el nombre de dominio en
disputa “kennedysuites.cl”, lo que le permitiria apropiarse en forma exclusiva de
todas las utilidades que el citado bien es capaz de proporcionar. Que su derecho
se encuentra amparado en el art.19 N2 25 de la Constitucién Politica del estado y
en el art. 584 del Codigo Civil.

Que dicho nombre “kennedysuites” seria una marca comercial famosa y notoria,
debido a la calidad del producto y a la gran inversién publicitaria que realiza cada
ano. Que cualquier nombre de dominio en Internet semejante con su marca
comercial llevaria a confusiones a los consumidores, y le provocaria perjuicios
econdmicos, beneficiando en forma ilegitima a un tercero.

Afirma que por lo expresado, posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa “kennedysuites”, por lo que corresponderia que le fuera asignado, en
detrimento de las pretensiones de los demandados, que no tienen relacion alguna
con el nombre pedido a inscripcion. Y que se encuentra de buena fe.

Agrega que el nombre de dominio solicitado, pertenece a su nombre comercial
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“Hotel Kennedy S.A.”, por lo que el primer solicitante transgrediria los derechos
validamente adquiridos por él en su constitucion.

Que los usuarios de la red ingresan a los sitios mediante nombres que le son
familiares, como seria este caso al buscar un usuario por kennedysuites.cl.
También expresa, que el primer solicitante habria presentado su solicitud de mala
fe, en razén de la solicitud grafica y fonética del signo con sus marcas comerciales
y dominios inscritos.

TERCERO: Que la parte del primer solicitante junto con senalar que se le asigne
el nombre de dominio en disputa por tener la calidad de primer solicitante, sefiala
que es una empresa individual de responsabilidad limitada, y que opera
legalmente entre otros rubros “Corredor de Propiedades” y que en ese rubro se
dedica a arrendar departamentos que se encuentran ubicados en Avenida
Kennedy y que es por ese motivo que pidié6 el nombre de dominio en disputa
“kennedysuites.cl”, el cual en su momento estaba totalmente disponible.

Agrega que la parte del segundo solicitante estaria equivocada en sus
fundamentos, ya que la marca registrada de ellos es “Hotel Kennedy”, la cual hace
clara alusion a su giro “Hotelero”, por lo que el signo pedido no se aplica a su
marca registrada, ni a su giro comercial, ya que “Kennedy” es el nombre de la calle
donde estan los departamentos que dan en arriendo, la cual es una calle de uso
publico, que ostenta el nombre de un ex presidente de USA. Y que “suites” es una
palabra inglesa que traducida al espanol, significa entre otros, un grupo de cosas
relacionadas, especificas, un conjunto o una serie de partes o piezas, una
secuencia, una linea o un conjunto de cosas, lo cual no tendria la mas minima
relacion directa y Unica, con la marca registrada de la contraparte, ya que sus
significados pueden aplicarse a un sinfin de situaciones y giros comerciales.

CUARTO: Que el segundo solicitante evacuando el traslado, expresa que un
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dominio es una direccién electrénica, por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, y asi usar los diversos servicios
que este medio de comunicacion ofrece. Que la idea seria poder identificar a cada
usuario en Internet de forma clara y sencilla y que lo esperable es que quien se
identifique con un nombre determinado, efectivamente corresponda a dicha
organizacién o empresa, de lo contrario el concepto de la red careceria de sentido,
y seria un sistema confuso. Que con el aumento de usuarios de Internet, se han
suscitado conflictos que el derecho ha debido ocuparse.

Que se habria efectuado en el derecho una relacién entre los nombres de dominio
y las marcas comerciales, que dia a dia seria mas estrecha y que los conflictos de
nombres de dominios, entre otros criterios, deben resolverse en atencién a la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio y cita al
respecto la denominada “Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominios”.

Que por lo mismo el principio de prioridad del primer solicitante, no deberia
aplicarse como principio preponderante, sino que previamente deben tenerse
presente otros hechos y principios juridicos, debiendo aplicarse sélo como ultimo
medio de solucion de conflictos, como lo seria la norma del articulo 8 parrafo 4°
del Anexo del Reglamento de Nic Chile. Que lo anterior guardaria también
armonia con el principio de imparcialidad de la administracion de justicia y reitera
qgue es un hotel cinco estrellas conocido a nivel nacional e internacional.

QUINTO: Que sélo la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones
acompano a los autos en forma legal y sin objecion de contrario, los siguientes
documentos: 1) Copia impresa del sitio de Internet del Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economia del registro N° 676.612, 412.761 de la marca
comercial “Kennedy” a nombre de don José Antonio Losada Fuenzalida, de fecha
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22 de octubre de 2003 y de 16 de septiembre de 1993 el segundo, para distinguir
servicios de la clase 43 y 42, respectivamente; 2) Copia impresa del sitio de
Internet de Nic Chile del nombre de dominio hotelkennedy y 3) Copia de pagina
web de Hotel Kennedy.

SEXTO: Que segun consta en autos el primer solicitante es la Empresa de
Servicios Empreser E.l.LR.L., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de
dominio “kennedysuites.cl” y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante
probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer
solicitante.

SEPTIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompano copias de registros de las marcas comerciales “Kennedy” a nombre de
un tercero ajeno al juicio, por lo que no posee ningun derecho marcario sobre la
palabra “Kennedy”.

OCTAVO: Que el segundo solicitante tiene registrado a su nombre el dominio
hotelkennedy.cl, por lo que se encuentra ampliamente resguardado su derecho en
éste ambito de Internet y que si hubiera querido proteger otros nombres, habria
registrado el nombre de dominio en disputa y no acredité tampoco que lo usa y
mal puede impedir el registro de autos a nombre del primer solicitante.

Que el folleto acompanado de la pagina web del Hotel Kennedy, no desvirtla lo
anteriormente razonado.

NOVENO: Que todo lo anterior, permite concluir que la prueba rendida por el
segundo solicitante, no es suficiente para configurar un mejor derecho que
destruya la prioridad del primer solicitante, ni mala fe en el mismo.

DECIMO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial.
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DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “kennedysuites.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la
prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y vistos ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje y articulos 636 y

siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “kennedysuites.cl” al primer solicitante la
sociedad Empresa de Servicios Empreser E.I.R.L.

Il.- Que se rechaza la solicitud del segundo solicitante la sociedad Hotel Kennedy
S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiguese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, por

correo electrdnico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 16 - 2008.



