TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
missradiocolocolo.cl
Rol N° 054-2013

Santiago, once de septiembre de dos mil trece.

VISTOS:

Que con fecha diecisiete de enero de dos mil trece, don Omar Orlando Garate Gamboa, a su
vez contacto administrativo, domiciliado en Alameda nimero cuatro mil seiscientos veintitrés,
Estacion Central, Santiago, solicité ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“missradiocolocolo.cl”; que con fecha siete de febrero de dos mil trece, los senores Club
Social y Deportivo Colo-Colo, representados por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en
Avenida Andrés Bello nimero dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las
Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo don Francisco Ojeda en Avenida Andrés
Bello nimero dos mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes, Santiago; solicitaron, a
su vez, ante NIC Chile lainscripcion del nombre de dominio “missradiocolocolo.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 dieciocho mil doscientos veinticinco, de fecha diez
de junio de dos mil trece, 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 desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité 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 al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
solo los senores Club Social y Deportivo Colo-Colo, 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 los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones |0S
senores Club Social y Deportivo Colo-Colo hicieron uso de dicho plazo, acompaiando en
este mismo periodo, la prueba en que fundaban sus pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo a don Omar Orlando Garate Gamboa, éste no
hizo uso de él y no comparecio en oportunidad alguna en el proceso.

Que comparecen sefiores Club Social y Deportivo Colo-Colo solicitando tener presente
argumentacion.
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Se recibio la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos: 1. Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado; 2.- Acreditese por
los sefiores Club Social y Deportivo Colo- Colo, notoriedad del signo Colo- Colo en el
mercado, fama que haya alcanzado y data de dicha notoriedad. Se notificé a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores Club Social y Deportivo Colo- Colo
hicieron uso del plazo, acompanando la prueba en que fundaban sus pretensiones.

Se cito a las partes a oir sentencia, con fecha catorce de agosto de dos mil trece.

Que existe constancia en autos que los sefiores Club Social y Deportivo Colo- Colo pagaron la
totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los senores Club Social y
Deportivo Colo- Colo argumentan ser una institucion dedicada al fatbol profesional con base
en la ciudad de Santiago, Chile. Se fundé el diecinueve de abril de mil novecientos
veinticinco por un grupo de ex futbolistas del Club Social y Deportivo Magallanes, liderados
por David Arellano. Indican que desde el afio dos mil cinco son administrados la sociedad
anonima Blanco y Negro S.A. bgjo un sistema de concesion. Y que los colores que identifican
al club son el blanco y el negro, los cuales utiliza en su uniforme desde su fundacion. Que en
lo que respecta a su escudo, han utilizado los colores de labandera de Chile incorporando
posteriormente la figura de un mapuche como emblema de la institucion. Refieren haber
comenzado su actividad futbolistica en el afo de su constitucion como parte de la Liga
Metropolitana, y que en el aio mil novecientos treinta y tres, junto a otros ocho clubes, fundo
laLiga Profesional de Futbol, antecedente de la Primera Division de Chile. Sefialan que desde
entonces, han disputado cada uno de los campeonatos oficiales de la maxima categoria del
fatbol chileno, siendo el unico equipo en conseguir tal logro. Hacen presente que con
veintinueve titulos de Primera Divisiony diez de Copa Chile, son el club que ha ganado mas
torneos a nivel nacional. A nivel internacional, fue el primer conjunto chileno en obtener un
certamen oficial y el tinico que ha conseguido la Copa Libertadores de América, en el ano mil
novecientos noventa y uno. Exponen que es uno de los cuatro equipos chilenos que poseen
un estadio propio, el Estadio Monumental, recinto ubicado en lacomunade Macul, con una
capacidad de cuarenta y siete mil espectadores. Estiman ser el equipo mas grande y popular de
nuestro pais, que cuenta con estadio propio y una serie de filiales que compiten en diversas
categorias, tanto a nivel nacional como internacional, transformandose en uno de los clubes de
futbol con mas tradicion y triunfos en Sudamérica. Hacen presente que cuentan con una
familia de marcas comerciales y nombres de dominio que corresponden o bien se estructuran
precisamente en la expresion “COLO COLO”, elemento funcional y distintivo del dominio en
disputa, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus
inversiones. Y que estas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial y NIC Chile, respectivamente. Por lo anteriormente
expuesto, estiman que los usuarios y consumidores relacionaran este dominio con €l Club
Deportivo y no con don Omar Orlando Garate Gamboa, pues al enfrentarse al mismo,
l6gicamente pensaran que se trata de un dominio del reconocido club de futbol “COLO-
COLO” o autorizado por este. Destacan que la expresion “missradio” agregada al final del
dominio en disputa, no confiere distintividad alguna. Indican ser titulares de una familia de
registros marcarios y nombres de dominio estructurados en base a la expresion “COLO
COLO”, lo que congtituye solo una muestra mas del mejor derecho que les asiste respecto del
nombre de dominio en disputa; toda vez que evidencian su inexpugnable vinculacion con la
expresion “COLOCOLO”, asi como su efectiva utilizacion para distinguir servicios y
productos en Internet. Como muestra de lo anteriormente expresado, efecttian una
comparacion entre  sus marcas, nombres de dominio y el dominio de autos. En virtud de lo
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expuesto, estiman necesario rechazar la solicitud de don Omar Orlando Garate Gamboa, ya
que de lo contrario se permitira que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca
comercial que esta debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y
gue es reconocida a nivel nacional por los usuarios de Internet y consumidores, 1o que llevaria
aunainevitable confusion de los mismos.

Senalan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres
de dominio: ya que cuenta con diversos registros marcarios y nombres de dominio para la
expresion “COLOCOLOQO”, reproducida en el nombre de dominio en disputa; B) Criterio de
la Notoriedad del Signo Pedido: ya que el signo “COLOCOLO ” es reproducido integramente
en el signo disputado les identifica, como el equipo de futbol mas popular de Chile y uno de
los mas importantes de América; C) Criterio del Mejor Derecho por € Uso Empresarial
Legitimo: ya que como es sabido, efectivamente utilizan el término “COLOCOLO”, en el
mercado e internet; D) Criterio de la Identidad: ya que el nombre de dominio en disputa no
contiene ningin elemento diferenciador que permita distinguirlo de su marca creada,
registrada y publicitada exitosamente; E) Uso efectivo en Internet del signo “COLOCOLO”:
yaque al ingresar a su sitio www.colocolo.cl , se puede apreciar que este se encuentra activo y
através de €l se puede acceder a informacion acerca de la actualidad del Club Deportivo y
servicios asociados a éste. Lo mismo ocurre con su presencia en las redes sociales como
Facebook y Twitter.

Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 766.954, “COLO-COLO”, mixta,
servicios, clase 38; Registro N° 899.215, “COLO-COLO”, mixta, servicios, clase 38; Registro
N° 869.491, “COLO COLO”, denominativa, productos, clase 30; Registro N° 659.324,
“COLO COLO“, denominativa, productos, clase 25; Registro N° 779.661, “COLO COLO”,
denominativa, productos, clase 33; Registro N° 693.251, “COLO-COLO%, denominativa,
servicios, clases 37 y 41 a 44; Registro N° 693.252, “COLO-COLO”, mixta, servicios, clases
37 y 41 a 44; Registro N° 765.200, “COLO-COLQO”, mixta, servicios, clase 41; Registro N°
765.201, “COLO-COLO*, mixta, servicios, clase 36; Registro N° 765.202, “COLO-COLO”,
mixta, productos, clase 28; Registro N° 765.203, “COLO-COLO*, mixta, productos; clase 12;
Registro N° 765.204, “COLO-COLO”, denominativa, productos, clase 16; Registro N°
765.205, “COLO-COLQO”, denominativa, productos, clase 12; Registro N° 765.206, “COLO-
COLO”, denominativa, productos, clase 3; Registro N° 765.207, “COLO-COLO”,
denominativa, productos, clase 5; Registro N° 765.208, “COLO-COLQO”, denominativa,
servicios, clase 36; Registro N° 765.209, “COLO-COLO”, mixta, productos, clase 25;
Registro N° 765.210, “COLO-COLO”, mixta, productos, clase 3; Registro N° 765.211,
“COLO-COLO”, mixta, productos, clase 5; Registro N° 673.123, “COLO-COLQO”,
denominativa, productos, clases 6, 9, 14, 18 y 20; Registro N° 673.124, “COLO-COLO”,
denominativa, productos, clases 21, 26, 28 y 34; Registro N° 673.125, “COLO-COLO”, mixta,
productos, clases 6, 9, 14, 18 y 20; Registro N° 673.126, “COLO-COLO%, mixta, productos,
clases 21, 24, 26 y 34; Registro N° 673.127, “COLO-COLO*, mixta, productos, clases 29, 30,
32 y 33; Registro N° 958.330, “COLO-COLO*, mixta, productos, clase 11; Registro N°
675.742, “COLO-COLO*, mixta, productos, clase 16. Y su titularidad respecto de los
siguientes nombres de dominio: “colocolo.cl; “colocolochile.cl”’; “colocolovallenar.cl”;
“colocolovalpo.cl”; “colocololaflorida.cl”; “colocolotv.cl”; “soydecolocolo.cl”;
“colocoloenlared.cl” y “tvcolocolo.cl.

Concluyen senalando que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente la titularidad de
registros marcarios y nombres de dominio parala expresion “COLO COLO” en Chile; la fama
y notoriedad de estos, la vinculacion de sus marcas registradas con las actividades que
desarrollan efectivamente, asi como también el amplio reconocimiento que poseen el club
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deportivo “COLO-COLQO” por parte del publico y los usuarios de la red Internet, consideran
ser el titular del mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa. Y que los
antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que han quienes han conferido
fama, notoriedad y reconocimiento a signo “COLO COLO”. Que la asignacion del dominio
“missradiocolocolo.cl” a don Omar Orlando Garate Gamboa, constituiria una causal de error y
confusion en el publico usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espiritu de la
normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la
Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad
industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de
NIC-Chile; Articulos 6 Bis, 10 Bis El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el
Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con
fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”, El
Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y la
jurisprudencia nacional en la materia, en especial: Fallo del Juez Arbitro don Juan Agustin
Castellon Munita, en conflicto sobre nombre de dominio “colocolochile.cl”, de fecha veinte de
noviembre de dos mil ocho; Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto
sobre nombre de dominio “promain.cl”, de fecha seis de julio de dos mil nueve; Fallo de la
Juez Arbitro dofia Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Como fundamento de su argumentacion acompaifian: Impresion obtenida desde la pagina web
del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busqueda del
Registro N° 766.954, “COLO-COLO”, mixta, servicios, clase 38, registrado con fecha ocho de
septiembre de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 899.215, “COLO-
COLO”, mixta, servicios, Clase 38, registrado con fecha veintitrés de junio den dos mil diez;
Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual,
www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 869.491, “COLO COLO”, denominativa,
productos, clase 30, registrado con fecha ocho de noviembre de dos mil nueve; Impresion
obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl,
resultado de busqueda del Registro N° 1.019.231, “COLO COLO”, denominativa, productos,
clase 25, registrado con fecha cuatro de marzo de dos mil trece; Impresion obtenida desde la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de
bisqueda del Registro N° 779.661, “COLO COLO”, denominativa, productos, clase 33,
registrado con fecha ocho de octubre de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina web
del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busqueda del
Registro N° 693.251, “COLO COLO”, denominativa, servicios, clases 37, 41y 42, registrado
con fecha diecisiete de mayo de dos mil cuatro; Impresion obtenida desde la pagina web del
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro
N° 693.252, “COLO-COLO”, mixta, servicios, clases 37 y 41 a 44, registrado con fecha
diecisiete de mayo de dos mil cuatro; Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busqueda del Registro N°
765.200, “COLO-COLO”, mixta, servicios, clase 41, registrado con fecha veintiuno de agosto
de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual, www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 765.201, “COLO-COLO*,
mixta, servicios, clase 36, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil seis; Impresion
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obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl,
resultado de busqueda del Registro N° 765.202, “COLO-COLO”, mixta, productos, clase 28,
registrado con fecha  veintiuno de agosto de dos mil seis;
Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual,
www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 765.203, “COLO-COLO%, mixta,
productos; clase 12, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil seis;, Impresion
obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl,
resultado de biisqueda del Registro N° 765.204, “COLO-COLO”, denominativa, productos,
clase 16, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil seis; Impresion obtenida desde la
pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de
bisqueda del Registro N° 765.205, “COLO-COLO”, denominativa, productos; clase 12,
registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina
web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de basqueda del
Registro N° 765.206, “COLO-COLO”, denominativa, productos, clase 3, registrado con fecha
veintiuno de agosto de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busqueda del Registro N°
765.207, “COLO-COLQO”, denominativa, productos, clase 5, registrado con fecha veintiuno de
agosto de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 765.208, “COLO-
COLO”, denominativa, servicios, clase 36, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos
mil seis; Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual, www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 765.209, “COLO-COLO”,
mixta, productos, clase 25, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil seis;
Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual,
www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 765.210, “COLO-COLO”, mixta,
productos, clase 3, registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil seis; Impresion
obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl,
resultado de basqueda del Registro N° 765.211, “COLO-COLQO”, mixta, productos, clase 5,
registrado con fecha veintiuno de agosto de dos mil seis; Impresion obtenida desde la pagina
web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busgueda de
Solicitud N° 1.056.665, renueva a | Registro N° 673.123, “COLO-COLO”, denominativa,
productos, clases 6, 9, 14, 18 y 20, presentada con fecha tres de mayo de dos mil trece;
Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual,
www.inapi.cl, resultado de busqueda resultado de busqueda de Solicitud N° 1.056.664, del
Registro N° 673.124, “COLO-COLQO”, denominativa, productos, clases 21, 26, 28 y 34,
presentada con fecha tres de mayo de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web
del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busqueda
resultado de basqueda de Solicitud N° 1.056.663, del Registro N° 673.125, “COLO-COLO”,
mixta, productos, clases 6, 9, 14, 18 y 20, presentada con fecha tres de mayo de dos mil trece;
Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual,
www.inapi.cl, resultado de busqueda resultado de busqueda de Solicitud N° 1.056.662, del
Registro N° 673.126, “COLO-COLO*, mixta, productos, clases 21, 24, 26 y 34, presentada
con fechatres de mayo de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto
Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busqueda resultado de
basqueda de Solicitud N° 1.056.667, del Registro N° 673.127, “COLO-COLO“, mixta,
productos, clases 29, 30, 32 y 33, presentada con fecha tres de mayo de dos mil trece;
Impresion obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual,
www.inapi.cl, resultado de basqueda del Registro N° 958.330, “COLO-COLO%, mixta,
productos, clase 11, registrado con fecha nueve de agosto de dos mil doce, Impresion
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obtenida desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl,
resultado de busqueda resultado de busqueda de Solicitud N° 1.061.065, del Registro N°
675.742, “COLO-COLO*, mixta, productos, clase 16, presentado con fecha cinco de junio de
dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de
basqueda del dominio “colocolo.cl”, registrado con fecha dos de agosto de dos mil diez;
Impresion obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de busqueda del
dominio “colocolochile.cl”, registrado con fecha siete de abril de dos mil doce; Impresion
obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de busqueda del dominio
“colocolovallenar.cl”, registrado con fecha veintiuno de noviembre de dos mil once;
Impresion obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de basqueda del
dominio “colocolovalpo.cl”, registrado con fecha ocho de mayo de dos mil doce; Impresion
obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de busqueda del dominio
“colocololaflorida.cl”, registrado con fecha cuatro de octubre de dos mil doce; Impresion
obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de basqueda del dominio
“colocolotv.cl”, registrado con fecha catorce de mayo de dos mil trece; Impresion obtenida
desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de buasqueda del dominio
“soydecolocolo.cl”, registrado con fecha nueve de enero de dos mil doce; Impresion obtenida
desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de buasqueda del dominio
“colocoloenlared.cl”, registrado con fecha catorce de noviembre de dos mil once e Impresion
obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de busqueda del dominio
“tvcolocolo.cl”, registrado con fecha seis de abril de dos mil doce; todas impresas con fecha
cinco de julio de dos mil trece; Impresion de pantalla obtenida desde el sitio Web
www.colocolo.cl, impresa con fecha cinco de julio de dos mil trece; |mpresion obtenida desde
el sitio Web de la Enciclopedia Virtual Wikipedia, www.wikipedia.org, resultado de busqueda
de laexpresion “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLQO”, impresas con fecha cinco
de julio de dos mil trece; Copia simple de Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales
Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio “promain.cl”, de fecha seis de julio de dos mil
nueve; Copia simple de Fallo de la Juez Arbitro dofia Janett Fuentealba Rollat, en conflicto
sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis;
Copia simple de Fallo del Juez Arbitro don Juan Agustin Castellon Munita, en conflicto sobre
nombre de dominio “colocolochile.cl”, de fecha veinte de noviembre de dos mil ocho.

Que comparecen los senores Club Social y Deportivo Colo- Colo, solicitando tener presente
gue el criterio “First Come, First Served”, en el cual se podria haber fundamentado la defensa
de su contraparte no es absoluto e incluso, cada vez con mas fuerza, tanto la doctrina como la
jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de tltima ratio, aplicandolo s6lo cuando
ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se
trate. Sin embargo, en el caso se han presentado en tiempo y forma, los argumentos que dan
cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio “missradiocolocolo.cl”. Al efecto,
citan la siguiente jurisprudencia: Fallo del Juez Arbitro don Andrés Echeverria Bunster, en
conflicto sobre nombre de dominio “todochile.cl”, de fecha tres de abril de dos mil dos; Fallo
del Juez Arbitro don Ruperto Pinochet Olave, en conflicto sobre nombre de dominio
“losbrujos.cl”, de fecha dieciocho de octubre de dos mil once. Sefalan, ademas, que la
funcion basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e
individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Que esta funcion no se cumplira, en el
improbable caso de asignarse el dominio en disputa a don Omar Orlando Garate Gamboa. En
efecto, cualquier usuario de Internet podria creer, logica y razonablemente, que se trata de un
dominio del Club Social y Deportivo Colo- Colo o autorizado por éste, por encontrarse
reproducida su renombrada marca “COLO COLO”.
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Destacan que don Omar Orlando Garate Gamboa no ha demostrado derecho ni interés
legitimo alguno en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo, preexistente a su
solicitud para el nombre de dominio en conflicto que esté reproducido, incluido o aludido en
aquel. En efecto, éste no comparecio a la audiencia de conciliacion y fijacion de bases asi
como tampoco presentd argumentos, no obstante haber sido debidamente emplazado y
notificado al efecto.

Que, en el periodo probatorio los sefiores Club Social y Deportivo Colo- Colo, acompaian los
siguientes documentos. Impresion obtenida desde el sitio Web www.sifup.cl, en donde
aparece articulo titulado: “Colo Colo cumple hoy 86 afios de vida”, impresa con fechatreintay
uno de julio de dos mil trece; Impresion obtenida desde el buscador virtual www.google.cl,
resultado de biisqueda de la expresion “colo colo”, impresa con fechatreintay uno de julio de
dos mil trece; Impresion obtenida desde el buscador virtual www.yahoo.com, resultado de
bisqueda de la expresion “colo colo”, impresa con fecha treinta y uno de julio de dos mil
trece; Impresion obtenida desde la pagina web de la red social Facebook www.facebook.com,
resultado de busqueda perfil de usuario de Colo Colo- Sitio Oficial, impresa con fecha treinta
y uno de julio de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web de la red social
Twitteer, www.twitter.com, resultado de buasqueda perfil de usuario de Colo Colo, impresa
con fecha treinta y uno de julio de dos mil trece; Impresion obtenida desde el sitio Web
www.prensafutbol.cl, en donde aparece articulo titulado: “Colo Colo se ratifico como el
equipo con mas hinchas”, de fecha quince de julio de dos mil trece e Impresion obrenida desde
el sitio Web www.24horas.cl, en donde aparece articulo titulado: “Colo Colo por encima de la
U en equipos mas grandes de Sudamérica”, impresa con fechatreintay uno de julio de dos mil
trece. Y reiteran en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompanados durante
la substanciacion del proceso.

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que don Omar Orlando Garate Gamboa tiene la calidad de primer
solicitante puesto que pidio el dominio en cuestion en estos autos, en forma previa a los
senores Club Social y Deportivo Colo-Colo;

2.- 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;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de 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;

5.- 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
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establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la 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”;

6.- 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 materias, tal es el 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
0 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 le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- 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
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso 0 relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto e mencionado principio;

9.- 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;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo™-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal 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 dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;

12.-  Querespecto del interés del primer solicitante, consta de los antecedentes que rolan en
el proceso, que habiendo sido validamente notificado, no realizd gestion 1util alguna en
tiempo ni en forma;

13.-  Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autoS que, habiendo sido
validamente notificado ha comparecido en este proceso y acreditado, con documentos no
objetados, que su razon social es Club Social y Deportivo Colo- Colo, que es titular de
NUMeErosos registros marcarios en el pais, de la expresion “Colo-Colo”, para distinguir
productos de las clases 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 33, 34 y servicios
de las clases 36, 37, 38, 41y 42, del Clasificador Internacional de Productosy Servicios para
el Registro de Marcas, que €l registro mas antiguo data del afio 1993, que asimismo tienen
asignado en NIC Chile numerosos dominios que incluyen la misma expresion y que con este
signo se distingue en el mercado nacional un Club Deportivo que goza de amplia notoriedad
en su rubro;

14.-  Que, ninguna de las partes ha acreditado una relacion o derecho con una expresion
idéntica al dominio en cuestion en autos;
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15.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come, First Served”, en base a
los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

16.- Que para laresolucion del conflicto de autos es indispensable determinar la naturaleza
de los elementos que constituyen el nombre del dominio en cuestion, los que claramente son
tres elementos denominativos “miss”, “radio”, “colocolo”, todos con un significado claro y
preciso;

17.- Que, en consecuencia, los elementos denominativos que constituyen el dominio, es
evidente que no corresponden a una creacion intelectual, original de ninguna de las partes de
este proceso, S N0 que son expresiones preexistentes;

18.- Que lo antes expresado significa que, a no ser creacion intelectual de alguna de las
partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier
persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento juridico en
relacion al uso y adquisicion de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser
aplicadas en actividades comerciales,

19.- Que por otra parte, en materia de nombres de dominio no son aplicables las normas
relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sélo puede ser asignado a
una persong;

20.- Que la limitacion antes descrita ha determinado en la practica la existencia de
asignaciones de nombres de dominio, a diferentes personas, con la sola diferenciacion de una
letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresion una letra, palabra u otros
elementos alfanuméricos;

21.- Que consecuencia de o antes expresado es lo que ha constatado esta Arbitro al visitar
la pagina web de NIC Chile, donde constan asignaciones de dominios a personas diferentes
del segundo solicitante y que contienen la expresion “colocolo”, tales son a titulo de ejemplo,
los dominios: colocolosanjavier.cl, colocolomaipu.cl, radiocolocolo.cl,
radiocolocoloval paraiso.cl, entre otros;

22.-  Que lo anterior demuestra que, el segundo solicitante no posee, en el mercado nacional,
la exclusividad absoluta sobre la denominacion “Colo- Colo”, si no que al contrario posee una
exclusividad relativa, esto es, limitada a las denominaciones sobre las que tiene algiin derecho
y no en conjunto con otras expresiones diferentes, como son en autos, las expresiones
“missradio”;

23-  Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la conviccién que no existe por parte
del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre del dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar;

24.-  Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que estitular de otros dominios actualmente vigentes.

Que, POR ESTAS CONSIDERACIONES Yy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “missradiocolocolo.cl”, al primer solicitante sefior Omar
Orlando Garate Gamboa.

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores Club Social y Deportivo Colo-Colo.

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, doiia Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo
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