FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

LABUTACA.CL

En Santiago a 03 de Febrero de 2014, Gonzalo Sadnchez Serrano, juez arbitro
arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio labutaca.cl, oficio
N2 15550 vengo en dictar la presente resolucidon con el fin de poner término al juicio
arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacién de Nic
Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante Lagos y
Gallardo Limitada, con domicilio en Av. Consistorial 3349 Local 13, Peialolén, Santiago
y por el segundo solicitante Universidad Santo Tomds, Representada por Alessandri &
Compaiiia Ltda (Universidad Santo Tomas), contacto administrativo Alejandra
Espinoza, domiciliado en El Regidor 66, piso 10, Las Condes.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 13 de diciembre del 2011, se recibié en mi casilla de correo Oficio N2
15550 materia solicita Arbitraje dominio labutaca.cl el cual se me propuso
como juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la
reglamentacién de NIC Chile que incluye la designacidn arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 26 de diciembre del 2011, de acuerdo a la Reglamentacion de NIC
Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo, notificd a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electrénico con
firma electrénica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citandolas a
una audiencia de conciliacidn consignacion de fondos y/o fijacion de normas de
procedimiento para el dia 11 de enero del 2011 a las 16:00 horas, lo cual
consta en autos.

3. Que con fecha 26 de diciembre del 2011 a las 16:00 horas se llevd a efecto
comparendo decretado en autos, con la sola asistencia de dofia Alejandra
Peralta, primera solicitante y de don Sebastidan Molina en representacion de la
Universidad Santo Tomas segundo solicitante
No habiendo conciliacién, se acordaron las bases del procedimiento.

5. Que el segundo solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor derecho,
en resumen lo siguiente:

e Su representada, UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, es un centro de educacién
superior fundado en 1988, y que en sus casi 3 de décadas de desarrollo se ha
consolidado como una de las instituciones mas seria e importantes en nuestro
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pais, con 14 sedes desplegadas a lo largo de todo el pais y mas de 22 mil
alumnos matriculados.

Dentro de las actividades de extensidon se encuentra RADIO SANTO TOMAS,
fundada el 11 de junio de 1999, tras la adjudicacidn de una concesidon de
minima cobertura en la comuna de La Florida, permitiéndole salir al aire a
través del 107.5 de la Frecuencia Modulada. Cinco afios mds tarde sus
emisiones se escucharon en todo el mundo por Internet, a través del sitio web
institucional de la Corporacién Santo Tomas, www.santotomas.cl

RADIO SANTO TOMAS es una universitaria, no comercial, informativa vy
comunal, especializada en la transmisidn de noticias, deporte, programas de
entretencion y actualidad nacional e internacional, y que forma parte de la
Escuela de Periodismo y relaciones Publicas de la Universidad Santo Tomds vy a

través de éste medio de comunicacidon, los alumnos de la Universidad,
especialmente de Periodismo, desarrollan proyectos radiales que
complementan su formacién profesional.

Uno de los programas transmitidos a través de Radio Santo Tomas se titula LA
BUTACA, y consiste en un programa de discusidn de cine y entretencién.

En este contexto, la expresién LA BUTACA, constituye un signo de creacion de
su representada, que posee un alto grado de distintividad en relacion a
servicios asociados a la comunicacidn a distancia y al cine.

Su representada es titular en Chile de las marcas comerciales LA BUTACA,
registradas en los términos que a continuacién se indican:
Solicitud No. 890.591, marca LA BUTACA, denominativa, registrada a nombre

de UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, No. de registro 891.085, concedido el 25 de
abril de 2010, que distingue Servicios de la clase 38: servicios de
comunicaciones en general;, programas de radio, television y otros medios,

servicios de telecomunicacion y transmision de datos via Internet y medios
electronicos, publicaciones electronicas.

Solicitud No. 890.590, marca LA BUTACA, denominativa, registrada a nombre
de UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, No. de registro 891.084, concedido el 25 de
abril de 2010, que distingue productos de la clase 16: papel, cartdn y articulos
de materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos
de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la
papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y
articulos de oficina (excepto muebles); material de instruccidon o de ensefianza
(excepto aparatos); materias plasticas par embalaje (no comprendidas en otras
clases); caracteres de imprenta; clichés; incluyendo publicaciones periddicas y
no periodicas.

Existe una fuerte conexidén entre su representada y el signo LA BUTACA, en su
dimensién de marca comercial, en cuanto corresponde a una expresidon que se
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6.

encuentra debidamente registrada en nuestro pais desde el afio 2000, y cuya
ultima renovacién data del afio 2010.

e (Cita al efecto el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile, seiala que se considerard
una inscripciéon como abusiva.

) En este sentido, de acuerdo al derecho comparado, asi como
también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado
claramente en cuenta la relacion que existe entre nombres de dominio y
marcas comerciales, puesto que ambos comparten caracteristicas comunes,
por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya sea de direcciones IP, en el
caso de nombres de dominio, o de productos y servicios, en el caso de las
marcas comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de
dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los registros
marcarios para el signo pedido como dominio.

e La utilizacién por parte del primer solicitante del nombre de dominio
labutaca.cl, provocard toda clase de errores y confusiones entre el publico
consumidor, quienes al ver expresiones sustancialmente similares en Internet,
tenderan a otorgar a la pagina de Internet identificada bajo dicho nombre de
dominio, un origen erréneo.

Los usuarios de Internet identifican, o interpretan la existencia de un nombre
de dominio determinado, a través de la razdn social, de las marcas existentes, y
sobre todo de los dominios registrados, que distinguen e individualizan, a una
determinada empresa, persona, o institucidén. Es asi como el consumidor que
digita el nombre de dominio labutaca.cl, tendra la expectativa legitima, dada la
similitud casi idéntica de los signos, de encontrar a través de dicho portal,
informacién o contenidos respecto de mi representado.

En efecto, la asignacion del dominio labutaca.cl, al primer solicitante,
constituiria una causal de error y confusion entre el publico consumidor, debido
al parecido existente entre ambas expresiones, que podria provocar errores al
momento ingresar a las paginas en Internet de su representada, lo que
constituye un hecho de normal ocurrencia entre los usuarios Internet

Al efecto acompania los siguientes documentos:

a) Impresién de base de datos INAPI, en donde consta registro de marca No.

891.085, LA BUTACA, con cobertura de servicios en clase 38. Disponible [en linea]

http://webl.inapi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc2 i s.asp?Nro Sol=8

90591 (consulta: 28 de febrero de 2012).

b) Impresion de base de datos INAPI, en donde consta registro de marca No.

891.084, LA BUTACA, con cobertura de productos en clase 16. Disponible [en linea]

http://webl.inapi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc2 i s.asp?Nro Sol=8

90590 (consulta: 28 de febrero de 2012).

c) Impresién de pagina de Internet Disponible [en linea]

http://www.santotomas.cl/quienes somos/historia.html (consulta: 28 de febrero

de 2012).
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d) Impresion del sitio de Internet correspondiente a la radio. Disponible [en linea]
http://www.santotomas.cl/sitios/radio _stomas.html (consulta: 28 de febrero de

2012).

7. Que el primer solicitante presentd los siguientes argumentos:

Que con fecha 04 de agosto de 2010 la empresa adquirié el dominio videoclub
la butaca, n° de registro 20100804163440. En agosto del siguiente afio (2011)
se declaré desierto el dominio la butaca, razén por la cual decidimos
comprarlo, ya que es un nombre mucho mas facil de llegar por parte de
nuestros clientes. Sin embargo, en septiembre la funcién Santo Tomas se
encuentra interesada en dicho dominio, ya que ellos tienen una empresa de
papeleria que llevaria este nombre.

Cabe mencionar que este dominio no le pertenecia anteriormente a dicha
entidad. Es por esto que le expongo nuestro caso, ya que aqui no a habido
ninguna intencién de perjudicar a nadie, sélo el hecho de adquirir libremente
este nombre, por razones sélo de indole comercial para nuestra empresa. Es
importante mencionar que nuestra marca se encuentra registrada en el
registro de marcas.

8. Que con fecha 20 de marzo del afio 2012 se tuvo por presentada los argumentos del
primer solicitante y se tuvo por presentada la demanda del segundo solicitante y por
acompafados los documentos con citacion de la contraparte, con esa misma fecha se
declaré abierto el periodo de respuestas por el término de 5 dias habiles. Las partes
fueron notificadas por correo electrénico con esa misma fecha.

9. Que el segundo solicitante evacud el tramite sefialado lo siguiente:

En primer lugar, se tenga presente que la cobertura de la marca comercial de
su representada, LA BUTACA, distingue productos de clase 16 y servicios de
clase 38, distinguiendo servicios de comunicaciones en general; programas de
radio, televisién y otros medios, servicios de telecomunicacién y transmisiéon de
datos via Internet y medios electrénicos, publicaciones electrénicas.
Consecuentemente, no es efectivo lo sefalado por la primera solicitante en su
presentacion, en el sentido de que la cobertura de la marca comercial de su
representada se limitaria a una empresa de papeleria.

En segundo lugar, haciendo una busqueda en la base de datos del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, es posible apreciar la existencia de la solicitud
No. 976.536, marca VIDEOCLUB LA BUTACA, solicitada por LAGOS Y GALLARDO
LTDA., para distinguir servicios de clase 41. Que a este respecto, no es efectivo
lo sefialado por la contraparte, que indica en su presentacion que esta marca
estaria presentada, sino que mas bien se trata de una solicitud en tramite que
aun no es aceptada a registro, y que a mayor abundamiento, fue solicitada,
solo después que se produjera el conflicto de asignaciéon de nombre de dominio
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de autos, tratandose de un hecho que es posterior a la solicitud competitiva de
mi mandante.
10. Que la primera solicitante hizo las siguientes presentaciones:

e Ellos tienen una empresa familiar con mas de 7.000 titulos.

e Su negocio es un sobreviviente a toda la pirateria existente

e El nombre de dominio que ellos solicitaron es mas facil de seguir y buscar para
los usuarios de internet

e Que, finalmente, la solicitud de registro de marca comercial del primer
solicitante es VIDEOCLUB LA BUTACA y no LA BUTACA, por lo que no existe una
correspondencia entre la marca solicitada y el nombre de dominio inscrito.

11. Que con fecha 18 de abril del 2012, atendido al mérito de autos se citd a las partes
a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.- Que Jon Postel, creador y editor de la normativa para la administracién del sistema
de nombres de dominio establecié como principio esencial del sistema el “fair use”

2.- Que los rubros de de ambas solicitantes es distinto, en efecto la primera solicitante
se dedica al arriendo de video y la segunda solicitante refiere la expresion la butaca a
un programa radial.

Que a mayor abundamiento el mismo clasificador de marcas, ubica en clases distintas
los servicios de arriendo de videos y los programas radiales.

3.- Que la segunda solicitante no se opuso a la marca VIDEOCLUB LA BUTACA
actualmente registrada por la primera solicitante ha sido nunca titular del nombre de
dominio labutaca.cl ya que anteriormente pertenecia a un tercer distinto a las partes
de este juicio, y en el tiempo que estuvo disponible no fue solicitada por la Universidad
Santo Tomas.

4.- Que existen otros nombres de dominios que contienen la expresién labutaca.cl

5.- Que en opinidén de este tribunal, la primera solicitante ha actuado de buena fe y
posee una pagina web en uso consistente con los hechos.

SE RESUELVE:

Se asigna el nombre de dominio al primer solicitante
LAGOS Y GALLARDO LIMITADA rut: 76.116.173-3

Se elimina la solicitud del segundo solicitante UNIVERSIDAD SANTO TOMAS,
Representada por Alessandri & Compaiiia Ltda. (UNIVERSIDAD SANTO TOMAS)
RUT: 71.551.500-8



Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC
Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucidon firman dofia Lucia Cristi
Torrealba RUT: 7.043.449-0 y dofia Danitza Zarate Dinamarca, RUT: 14.153.652-4,

ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador



