Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por revocacidn de nombre de dominio

lacasadeespia.cl

Santiago, a 9 de mayo de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° 0F07189 de fecha 22 de enero de 2007
del Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad
de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 y 13 de autos, el
suscrito fue notificado de su designacidén como Arbitro en el
conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio
“lacasadeespia.cl”;

SEGUNDO: Que <consta del oficio referido precedentemente, en
hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Investigadores
Privados (John Antonio Maturana Carrasco) representado por John
Antonio Maturana Carrasco, ambos con domicilio en calle Quidora
6206, Penalolén, Santiago, quien inscribié dicho nombre de
dominio con fecha 3 de diciembre de 2005 a las 18:31:50 GMT, vy
Dante Yutronic Cavagnaro, con domicilio en calle Roberto del Rio
N° 997 oficina 4, Providencia, Santiago, quien inscribidé dicho
nombre de dominio con fecha 30 de noviembre de 2006, a las

20:43:51 GMT.

TERCERO: Que por resolucidén de fecha 22 de enero de 2007, la
cual rola a fojas 18 de autos, el suscrito aceptd el cargo para
el conflicto por el nombre de dominio lacasadeespia.cl, y Jjurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando
acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 29 de enero de 2007, a las 9:15 horas.
CUARTO: Que las resolucidén y citacidn referidas precedentemente
fueron notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma

digital el dia 22 de enero de 2007 y a las partes por carta
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certificada con fecha 23 de enero de 2007, respectivamente,
segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 19 de autos.
QUINTO: Que el dia 31 de enero de 2007, a las 9:15 horas, tuvo
lugar el comparendo decretado, con la asistencia de la revocante
y en rebeldia del demandado, levantdndose el acta que rola a
fojas 20 de autos.

SEXTO: Que con fecha 2 de marzo de 2007, a las 11:22 a.m., se
notificaron a las partes las resoluciones dictadas en la
audiencia de fojas 20, segln consta del atestado de fojas 22.
SEPTIMO: Que en su demanda, rolante a fojas 2 de autos, don
Dante Yutronic Cavagnaro manifiesta ser titular de la marca
comercial “La Casa del Espia”, 1la cual tiene wuna presencia
ininterrumpida en el mercado por muchos afos, existiendo una
identificacién de parte del ©publico y gozando de fama,
notoriedad vy renombre, todo lo que es producto del uso vy
publicidad por méds de 30 afios. Frente a dicha marca, aqgquella
cuya revocacidén se solicita es préacticamente igual, con el mismo
giro y evidente propdsito de aprovecharse de su trabajo en afos,
ofreciendo servicios similares via internet. Acusa por ello
abuso y mala fe, toda vez que el dominio utiliza una expresidn
absolutamente semejante, con la sola excepcidén de una letra, vy
el mismo causa confusién a los consumidores y lesidén a sus
derechos, dado que induce a los consumidores y navegadores de
internet a creer que existe una identificacién entre “la casa
del espia” y “la casa de espia”, o una relacidén comercial gue no
tiene lugar. Alega tener registrada la marca comercial “La Casa
del espia” desde el dia 22 de septiembre de 1998, asi como el
nombre de dominio “lacasadelespia.cl”. Agrega que el demandado
ha usado el nombre de dominio sub-lite para atraer con fines de
lucro a usuarios de Internet, creando confusién en la marca,
pues basta ingresar al sitio web correspondiente para apreciar
que su identificacidén es con La Casa del Espia. Invoca el
derecho aplicable, consistente en los articulos 20, 21 y 22 de
la Reglamentacidén para el Funcionamiento del Registro de Nombres

de Dominio de Nic Chile, y en mérito de todo lo expuesto
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solicita se acoja su demanda en definitiva, disponiéndose la
revocacién del registro citado y la asignacidén a su favor, con
costas.

OCTAVO: Que por resolucidén de fecha 31 de enero de 2007, rolante
a fojas 20, notificada con fecha 2 de marzo de 2007, se confirid
traslado de la demanda de revocacién de nombre de dominio a la
parte de Investigadores Privados (John  Antonio Maturana
Carrasco), el cual fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 22 de marzo de 2007,
notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a
fojas 23 de autos, el Tribunal recibidé 1la causa a prueba,
fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos
los siguientes: 1.- Abuso y mala fe en la inscripcidén y/o en la
utilizacidén del nombre de dominio por el demandado. Hechos vy
circunstancias que las constituyen. 2.— Derechos de la
demandante sobre la denominacidén "la casa de espia" o sobre sus
componentes. 3.- Derechos de la demandada sobre la denominacidn
"la casa de espia" o sobre sus componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las
siguientes pruebas:

La parte de Dante Yutronic Cavagnaro presentd los siguientes
documentos: Copia del registro marcario de marca “La Casa del
Espia”, N° 522.211, de 22 de septiembre de 1998, para distinguir
Establecimiento Comercial
clases:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 vy certificado de la misma
marca (fojas 4, 5, 6, 25 y 26); comprobante de pago del nombre
de dominio “lacasadelespia.cl” a nombre de Dante Eduardo
Yutronic, de fecha 30 de julio de 2004 (fojas 7); impresos de la

pdgina web www.lacasadelespia.cl (fojas 30); impresos de la

pagina web www.lacasadeespia.cl (fojas 31 y 32).

La parte de Investigadores Privados (John Antonio Maturana
Carrasco) no rindid pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucidén de fecha 23 de abril de 2007,
notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a

fojas 35 de autos, se citd a las partes a oir sentencia.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acéapite décimo de
la parte expositiva, acompanados a los autos en tiempo y forma,
no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razdén por la

cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este proceso consiste en determinar si
en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de
conformidad con el titulo ™“De las revocaciones de dominio”,
articulos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento
del registro de nombres de Dominio.cl, tenga lugar la revocacidn

del nombre de dominio lacasadeespia.cl.

TERCERO: Que de conformidad con la reglamentacidédn mencionada en
el considerando precedente, toda persona natural o juridica que
estime gravemente afectados sus derechos por la asignacidén de un
nombre de dominio podrd solicitar la revocacidén de esa
inscripcidén, fundamentando su demanda en las circunstancias de
que la inscripcidén del nombre de dominio sea abusiva, o que ella
haya sido realizada de mala fe. La prueba del abuso y/o de la
mala fe son extremos de cargo de la demandante, y el mismo
Reglamento establece que la inscripcidén de un nombre de dominio
se considerard abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o
enganosamente 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; b) Que el asignatario del
nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio, y c¢) Que el nombre de dominio
haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la
normativa en cuestidén establece que la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias, sin gue su enunciacidén sea
taxativa, servirda para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias
que indigquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
propdésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de

transferir la inscripcidén del nombre de dominio al reclamante o
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a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos
directos relativos a su inscripcidén, siendo el reclamante el
propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que
se haya inscrito el nombre de dominio con la intencidén de
impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar
la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario del nombre de
dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el
nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el
nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer
con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a
cualquier otro lugar en linea, creando confusién con la marca
del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacidén sea taxativa,
servird para evidenciar y demostrar que el asignatario del
dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.— Que el
asignatario del dominio demuestre que lo estd wutilizando, o
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intenciédn
auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que
el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por
ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con
esa denominacién, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso
legitimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de
obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los
consumidores.

CUARTO: Que en la especie, de los argumentos de las partes y de
las pruebas aportadas, el Tribunal estima que ha quedado
establecido lo siguiente: 1.- Que el demandante sefior Dante
Yutronic Cavagnaro es titular de la marca “La Casa del Espia”
desde el afo 1998, y que promociona sus servicios a través del
sitio web “lacasadelespia.cl” de cuyo nombre de dominio es
titular desde el dia 30 de julio de 2004; 2.- Que dicha marca y
sitio amparan los servicios de seguimientos vy vigilancia,
seguridad de empresas, infiltraciones, venta de equipos de

seguridad y espionaje (fojas 30); 4.- Que la marca “La Casa del
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Espia” goza de fama y notoriedad en el mercado interno, en
relacién a los productos y servicios que ella ampara; 5.- Que el
demandado, Investigadores Privados (John Antonio Maturana
Carrasco) no ha acreditado poseer derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio “lacasadeespia.cl”, al
mantenerse en rebeldia durante el curso del proceso y no aportar
prueba alguna; 6.- Que el nombre de dominio es casi idéntico y
engafosamente similar a la marca “La Casa del Espia”, sobre la
cual tiene derechos el demandante, y 7.- Que del sdélo examen de
la pégina web “lacasadeespia.cl” (fs. 31 vy 32), queda en
evidencia que en ella se promocionan productos de naturaleza
similar a aquellos que comercia la revocante, y més aun, en el
encabezado de dicha pagina web se la presenta como “La casa del
espia”, lo cual produce una objetiva perturbaciédn a los negocios
de la contraparte, y objetivamente persigue atraer con fines de
lucro a usuarios de Internet al sitio web en cuestidén, creando
confusién con la marca del revocante. Estas comprobaciones
prueban y evidencian la mala fe del demandado, al tenor de lo
dispuesto en el articulo 22 inciso tercero letras c) y d) de la
Reglamentacidén para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, con lo cual el Tribunal estima acreditados los
supuestos para acoger la accién de revocacidn interpuesta, y por
consiguiente, para revocar el nombre de dominio a favor de su
titular y asignarlo al demandante, don Dante Yutronic Cavagnaro,
en los términos gque se exponen en la parte resolutiva de la

sentencia.
Y en mérito de los articulos 20 y siguientes del reglamento para
el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio.cl y demés

disposiciones legales citadas,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se acoge la demanda de revocacidén deducida por la
parte de Dante Yutronic Cavagnaro en contra de Investigadores

Privados (John Antonio Maturana Carrasco), que se revoca el
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nombre de dominio a nombre de este ultimo, y que se dispone la
asignacién del mismo a favor de don Dante Yutronic Cavagnaro,

con costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo
electrénico con firma digital a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario
Publico, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacidén, y remitase el
expediente a NIC Chile. Comuniquese a las partes y a Nic Chile
esta sentencia por correo electrdénico para solos fines
informativos y sin perjuicio de su notificacidén por correo

certificado.

Juan Agustin Castelldn Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I.
14.347.431-3 y dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-
2.
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