TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
kikemorande.cl
Rol N° 051-2012

Santiago, catorce de septiembre de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, doce de marzo de dos mil doce, los don Francisco Javier Gutiérrez Aliste, asu
vez contacto administrativo, domiciliado en Miguel Galo nimero mil ciento treinta y cinco,
Copigpd, Copiapd, solicito ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“kikemorande.cl”; que con fecha nueve de abril de dos mil doce, don Francisco Javier
Morandé Penafiel, domiciliado en San Pascual numero trescientos dieciocho, Las Condes,
Santiago, siendo su contacto administrativo dona Alejandra Espinoza, domiciliada en El
Regidor nimero sesenta y seis, piso diez, Las Condes, Santiago, solicito, a su vez, ante NIC
Chile lainscripcion del nombre de dominio “kikemorande.cl”, dando lugar a este proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el
anexo 1, de la“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y nueve, de
fecha veintiocho de junio de dos mil doce, se designo a la suscrita como arbitro para la
resolucion del conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
Cito a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada a domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurridé Solo
don Francisco Javier Morandé Peiafiel, por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de |os honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, y un periodo de traslados.
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Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones don
Francisco Javier Morandé Pefiafiel hizo uso de dicho plazo, acompaifiando en este mismo
periodo la prueba en que fundaba dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo, el sefior Francisco Javier Gutiérrez Aliste no
hizo uso de é1 y no compareci6 en oportunidad alguna en el proceso.

Se recibi6 la causa a prueba y se fijo como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.

Se Cito6 a las partes a oir sentencia, con fecha cuatro de septiembre de dos mil doce.

Que existe constancia en autos que don Francisco Javier Morandé Pefiafiel, pago |a totalidad
de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Francisco Javier
Morandé Pefiafiel argumenta ser un connotado presentador de television desde hace ya veinte
aios, siendo desde sus inicios conocido por el apodo de “Kike Morandé”. Destaca que inici6
su carreraen Lared TV, donde condujo su primer programa de television en el afio 1991, pero
gue no fue hasta el aiio mil novecientos noventa y cinco con su programa “Viva el Lunes”, de
Canal 13, en que se consagra como uno de los mas rompedores animadores de la television
chilena. Sefiala, ademas que en el ailo dos mil uno emigra a mega con un proyecto propio
[lamado “Morandé con Compaiiia”, programa con el cual sigue al aire hasta la fecha y que ha
sido denominado “el estelar del pueblo”, por la sintonia que ha logrado con las masas, y por
conseguir una exitosa formula que mezcla el humor con los sketches revisteriles, logrando de
esta manera, audiencias que han superado los cincuenta puntos de rating. Hace Hincapié en
gue dichas cifras son inéditas parea un programa de edicion diaria con grandes dividendos
para la productora de sus propiedad, Kike 21, y que este crecimiento le llevo a la produccion
de otros espacios televisivos, siendo el mas famoso, el programa de animales llamado “La Ley
de la Selva”. Enfatiza que es conocido en todo el pais por su seudénimo, |0 que es un hecho
cierto, publico y notorio. Hace presente, que se contacté con Francisco Javier Gutiérrez Aliste,
de buena fe, para saber con qué fines pretendia utilizar el nombre de dominio y alcanzar un
eventual acuerdo, dado que el dominio solicitado es su seudénimo y ademas una marca
comercial registrada a su nombre, pero don Francisco Javier Gutiérrez Aliste, no hizo otra
cosa que expresar su intension de venderle el nombre de dominio, lo que considera es una
conducta sancionada por la Reglamentacion de NIC Chile. Considera, que ante el improbable
caso de asignarsele el nombre de dominio a don Francisco Javier Guti¢rrez Aliste, se avalaria
una practica tendiente a confundir a los consumidores que buscando a Kike Morandé, serian
atraidos de manera ilegitima aun tercero, toda vez que en el dominio en disputa se encuentra
contenido en forma integra su seudoénimo, lo que constituiria finalmente una inscripcion
abusiva. Finamente, destaca haberse configurado en la especie la mala fe de parte de don
Francisco Javier Gutiérrez Aliste, toda vez que, reitera, una vez puesto en conocimiento de su
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titularidad respecto de la marca comercia que contiene el nombre pedido, no sdlo se negd a
reconocer sus mejores derechos, sino que, intenté venderle el dominio.

Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 636.160, “KIKE MORANDE”,
denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 649.270, “KIKE MORANDE”, denominativa,
servicios, clase 42; Registro N° 649.271, “KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clase
9; Registro N° 689.847, “KIKE MORANDE”, denominativa, servicios, clase 43; Registro N°
717.047, “KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clases 3, 14, 18, 29, 30, 31 y 34;
Registro N° 636.159, “KIKE MORANDE”, denominativa, servicios, clase 35; Registro N°
689.844, “KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clase 28; Registro N° 649.273,
“KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clase 16; Registro N° 689.846, “KIKE
MORANDE”, denominativa, productos, clase 33; Registro N° 689.845, “KIKE MORANDE”,
denominativa, productos, clase 32; Registro N° 636.154, “KIKE MORANDE”, denominativa,
servicios, clase 41 y Registro N° 689.843, “KIKE MORANDE”, denominativa, productos,
clase 25.

Sefiala que el principio “First Come, Fisrt Served”, no es aplicable en autos.

En el Derecho cita las normas contenidas en los articulos 14 y 22 del Reglamento de NIC
Chile

Como fundamento de su argumentacion acompanan: Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.ingpi.cl consulta sobre Registro N° 636.160,
“KIKE MORANDE”, denominativa, servicios, clase 38, registrado con fecha quince de julio
de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial  www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 649.270, “KIKE MORANDE”,
denominativa, servicios, clase 42, registrado con fecha once de noviembre de dos mil dos;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 649.271, “KIKE MORANDE”, denominativa,
productos, clase 9, registrado con fecha diecinueve de noviembre de dos mil dos; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 689.847, “KIKE MORANDE”, denominativa, servicios, clase 43,
registrado con fecha dos de abril de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.ingpi.cl consulta sobre Registro N° 717.047,
“KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clases 3, 14, 18, 29, 30, 31 y 34, registrado
con fecha ocho de febrero de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Naciona de Propiedad Industrial www.ingpi.cl consulta sobre Registro N° 636.159, “KIKE
MORANDE?”, denominativa, servicios, clase 35, registrado con fecha quince de julio de dos
mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 689.844, “KIKE MORANDE”, denominativa,
productos, clase 28, registrado con fecha dos de abril de dos mil cuatro; Impresion obtenida de
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 649.273, “KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clase 16, registrado con
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fecha diecinueve de noviembre de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.ingpi.cl consulta sobre Registro N° 689.846,
“KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clase 33, registrado con fecha dos de abril de
dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial  www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 689.845, “KIKE MORANDE”,
denominativa, productos, clase 32, registrado con fecha dos de abril de dos mil cuatro;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 636.154, “KIKE MORANDE”, denominativa,
servicios, clase 41, registrado con fecha quince de julio de dos mil dos; Impresion obtenida de
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 689.843, “KIKE MORANDE”, denominativa, productos, clase 25, registrado con
fecha dos de abril de dos mil cuatro; Impresion de tres paginas obtenidas desde el sitio Web
del Diario El Mercurio www.emol.com, en donde aparece articulo titulado “ Mauricio Flores
habria sido despedido de Morandé con Compaiiia”, publicado con fecha diecisiete de mayo de
dos mil doce e impresas con fecha siete de agosto de dos mil doce; Impresion de siete paginas
obtenidas desde el diario Online “El Dinamo”, en donde aparece articulo titulado “Kike
Morandé: Camila Vallejo deberia ser asaltada para que hiciera una marcha”, publicado con
fecha veintiuno de marzo de dos mil doce e impresas con fecha siete de agosto de dos mil
doce; Impresion de seis paginas obtenidas desde el sitio Web www.logos.cl en donde aparece
articulo titulado “A quince afos del comienzo de Viva El Lunes: De puiio y letra de Miguel”,
publicado con fecha dieciséis de octubre de dos mil diez e impresas con fecha siete de agosto
de dos mil doce; Impresion de seis paginas obtenidas desde el buscador virtual
www.google.cl, resultado de busqueda de imagenes de la expresion “kike morande”, impresas
con fecha siete de agosto de dos mil doce; Impresion de dos paginas obtenidas desde el
buscador virtual www.google.cl, resultado de busqueda de la expresion “kike morande”,
impresas con fecha siete de agosto de dos mil doce; Impresion de tres paginas en donde
aparecen mensges de correo electronico intercambiados entre don Diego Morandé
(dmorande@alessandri.cl) y don Francisco Gutiérrez A. (panchol9@gmail.com), entre el
trece el diecinueve de julio de dos mil doce.

CONSIDERANDO:

1- Que consta de los antecedentes que rolan en el proceso que don Francisco Javier
Guti¢rrez Aliste tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestion en autos toda
vez que lo pidieron en forma previa alos sefiores Francisco Javier Morandé Penafiel;
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2.- Que respecto de las normas aplicables para la resolucion de conflictos sobre nombres
del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolucion de este
arbitrgie es la presentacion de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en
virtud de lo establecido en articulo 10, de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocacion;

3.- Que iguamente, e anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo 7, establece el caracter de “arbitrador”
de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que significa,
de acuerdo a nuestra legislacion Procesal Civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo
gue su prudenciay equidad le dictaren;

4.- Que de acuerdo alo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

5.- Que, ademas, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come, First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

6.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en
el articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ningunade las partes en conflicto comparezca ala audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

7.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras determinadas materias, tal es e caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley
19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h)
aquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el
legislador |e da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud
posterior;

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
congtituidas, en general, por casos en que €l solicitante previo acredita un derecho o uso
previo a delasolicitud prioritaria;

9.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre
gue no sea posible resolver el conflicto en base alas normas citadas inicialmente, y siemprey
cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion
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con el dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador
amerite dgjar sin efecto el mencionado principio;

10.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

11.- Que respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha alaley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”- los principios de
competencia leal y la ética mercantil este Tribuna deduce que no existe infraccion por
ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material
que constituya dichainfraccion;

12.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, se hace
necesario determinar los posibles derechos o el interés legitimo que las partes poseen sobre el
dominio en cuestion y si alguna de las partes afecta con su solicitud o la posible asignacion del
dominio, derechos o intereses legitimos de la otra parte, asi como la naturaleza de la
expresion que constituye el dominio en cuestion;

13.-  Que respecto de los derechos o intereses del primer solicitante don Francisco Javier
Gutiérrez Aliste, consta que habiendo sido validamente notificados no ha comparecido en €l
juicio, por lo que no ha demostrado tener derecho o interés sobre el dominio en conflicto,
aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;

14.- Que, por tanto, cabe a continuacion considerar si el segundo solicitante, sefior
Francisco Javier Morandé Peiiafiel, posee algin derecho o interés legitimo sobre el objeto de
estalitis;

15.- Que los antecedentes acompaiiados, no objetados, dan cuenta que: 15. 1.- La
expresion KIKEMORANDE, constituye un seudénimo del segundo solicitante con el que es
conocido ampliamente en el mercado por un programa de television que también se denomina
con este seudonimo; 15.2.- La expresion KIKEMORANDE, se encuentra registrada como
marca comercial en el pais a su nombre, para distinguir productosde laclase 3, 9, 14, 16, 18,
25, 28, 29,30,31,32, 33, 34 y servicios de las clases 35, 38,41, 42,43, todos del Clasificador
Internacional de Productosy Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro mas antiguo,
data del aio 2002;

16.- Que Respecto de la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestion,
los antecedentes acompaiiados denotan que el vocablo KIKEMORANDE, al ser el seudonimo
del segundo solicitante, constituye una expresion de fantasia, creada por el mismo, a quien
aludey loidentifica;

17.-  Que por otra parte, el sistema de nombres del dominiosy, en particular, el sistema de
resolucion de conflictos establecido, por su naturaleza, no sdlo tienen por finalidad dirimir
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cuestiones gue se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este
ambito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su
funcion social, cual es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de
los servicios o actividades que se prestan con |os mismos dominios;

18.- En consecuencia, los antecedentes antes mencionados evidencian en opinion de este
Tribuna que la eventual asignacion del dominio en conflicto al primer solicitante, quien no ha
demostrado derecho o interés legitimo sobre el mismo, afectaria y perjudicaria derechos
adquiridos sobre el mismo por parte del segundo solicitante y también el derecho a una
adecuada informacion de parte de los usuarios de la red;

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediacion y Arbitraje y
el articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el dominio “KIKEMORANDE” a segundo solicitante sefior Francisco Javier
Morandé Penafiel;

2.- Eliminese la solicitud de don Francisco Javier Gutiérrez Aliste

3.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por €l Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

DanielaZamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Maria Pia Bustos A.
Testigo



