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MAT: Asignacion de nombre de dominio “pantone.cl”

Santiago, tres de marzo de dos mil seis.

Atendido el estado de la causa, citese a las partes a oir sentencia.
VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF04723 de fecha 19 de Abril de 2.005, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile
(NIC Chile), notificod al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“pantone.cl”; entre dofa Daniela Andrea Moncada Marchant, como
primer solicitante, y Pantone Inc., representada por el Estudio Federico
Villaseca y Compaiiia, como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de
acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al
suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de “Arbitro
Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 22 de
Abril de 2.005, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 03 de Mayo de 2.005
a las 11:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion se notifico a
las partes por carta certificada, y via correo electronico a los domicilios y
direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido validamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo el
dia 03 de Mayo de 2005, solo con la asistencia de la parte de Pantone
Inc., que fue representada por el habilitado de derecho don Oscar

Rodriguez Baeza, quien acreditd poder suficiente, sin perjuicio de la
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designacion de otros apoderados para actuar con la misma
representacion;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Pantone
Inc., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor
derecho sobre el nombre de dominio pantone.cl, fundado esencialmente
en la importancia e identificacion que tiene sobre la denominacion
"Pantone", para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que, los
nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y
comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los
consumidores en el mercado. Que a diferencia de lo que ocurre en el
ambito de los registros marcarios, los nombres de dominio son unicos, y
como tales solo pueden ser otorgados a un tnico prestador, ello es la raiz
del problema sobre la concesion del nombre de dominio “pantone.cl”; b)
Que, para resolver el conflicto planteado, deben buscarse las normas
aplicables al mismo, las que llevan a que el asignatario de un nombre de
dominio deba ser quien demuestre tener un mejor derecho sobre éste; c)
Que, Pantone Inc. es titular de dos registros marcarios en Chile para el
signo “Pantone”, inscritos en el Registro de Marcas del Departamento de
Propiedad Industrial del Ministerio de Economia del signo sefialado:
Registro N°700.308, para distinguir productos de las clases 2 y 16;
Registro N°427.917, para distinguir productos de las clases 2 y 16; d)
Que, resulta evidente la propiedad intelectual e industrial sobre el signo,
lo que le confiere el poder mas amplio y lo faculta para apropiarse en
forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de
proporcionar, y mediante esta presentacion reivindica su mejor derecho
de inscribir el dominio sub-lite. Alega que, la fama y notoriedad
alcanzada por la marca “Pantone” se debe, entre otras cosas, a la calidad
del servicio y a una ingente inversion publicitaria que realiza la empresa
Pantone Inc.. Que cualquier semejanza con el signo del primer solicitante
en internet, llevaria a confusiones innecesarias a los consumidores,

provocandole perjuicios econdmicos, beneficiando como consecuencia
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de ello, en forma ilegitima, a un tercero; e) Que, el nombre de dominio
solicitado es el nombre comercial del segundo solicitante, teniendo por
ello todo el derecho de inscribirlo, pues involucra un elemento de su
atributo de la personalidad; f) Que, es Pantone Inc. quien tiene el mejor
derecho respecto del nombre dominio “Pantone”, y por ende corresponde
le sea asignado, en detrimento de la pretension del primer solicitante,
quien no tiene relacion alguna, societaria ni marcaria, con el nombre
pedido a registro. Se citan criterios para la resolucion de conflictos sobre
asignacion de nombres de dominio: /i/ Criterio de la titularidad de marcas
comerciales, reiterandose la argumentacion ya expuesta; /ii/ Identidad
entre el signo pedido y la marca registrada; /iii/ Notoriedad del sigo
pedido, alegando que la marca “Pantone” es de aquellas que la doctrina le
da el caracter de famosa y notoria; /iv/ Criterio de la buena fe, alega que
Pantone Inc. es dueia de registros marcarios y que se encuentra de buena
fe respecto al dominio sub-lite; /v/ Mejor derecho, acreditada la
existencia de registros comerciales inscritos, su fama y notoriedad, es
esta parte quien tiene el mejor derecho para que se le asigne el nombre de
dominio, en especial si la contraparte es incapaz de acreditar cualquier
derecho sobre el término “Pantone”, el que no corresponde ni a su
nombre, ni tampoco a una marca comercial inscrita; j) Que, en cuanto al
derecho se citan las normas del articulo 19 N° 25 de la Constitucion
Politica, el articulo 584 del Cdédigo Civil, la Ley N°19.039 sobre
Propiedad Industrial, y el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial;

6.- La parte de Pantone Inc. acompafié a este Tribunal, para acreditar
sus alegaciones, fotocopias de certificados de registros sobre la expresion
“Pantone”, Registro N°427.917, para distinguir productos de las clases 2
y 16, otorgado el 23 de junio de 1994, y registro N°700.308, para
distinguir productos de las clases 2 y 16, otorgado el 10 de agosto de
2004; ambos emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial del

Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion;
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7.- De la presentacion efectuada por el segundo solicitante, con fecha
17 de junio de 2.005 se dio traslado para contestar las pretensiones o
aseveraciones efectuadas. La parte de dofia Daniela Andrea Moncada
Marchant no hizo valer sus pretensiones, como tampoco hizo valer sus
derechos en las posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral, y en
consideracion de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud
las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o
medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitid recibir la
causa a prueba, y resolvio derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.-  Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa
los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha
demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus
derechos, desde el momento que no ha comparecido en gestion alguna, ni
menos ha acompafiado en autos prueba de ninguna especie tendiente a
acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompafiada por la
parte de Pantone Inc.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica
por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no
resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas tramitadas en
rebeldia del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la
excepcion al principio se ampara entre otros, en la validacion o
acreditacion de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal
que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las
partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen
encontrandose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello
no ocurrid, desde el momento que so6lo la parte de Pantone Inc. ha
demostrado tener una legitima y valida pretension;

c) Que también es un hecho absolutamente indubitado que la

denominacién “Pantone” bajo sus distintas formas de proteccion juridica,
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o en sus distintas formas de transmision y publicidad al publico, 1éase
nombre comercial, marca comercial, nombre publicitario o similar, es de
propiedad y uso del segundo solicitante;

9.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al ser el
segundo solicitante un legitimo titular, reconocido por medios legales de
la misma denominacion que el nombre de dominio en discusion, permite
fundadamente sostener que existe una clara identificacion de ambos, sin
crear duda alguna respecto a la eventual confusion que su uso por
distintos titulares y bajo sus distintas formas, crearia en el publico en
general;

10.- Que conforme a lo expuesto, a juicio de este Arbitro, resultaba
esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor
derecho por medios de prueba suficientes, que a su vez también
confirmaran la validez de su pretension, lo que no ocurrio;

11.- Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener
que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina a
preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo, y
el sustento de su proteccion a través de privilegios industriales (marca
comercial), por un asunto de certeza juridica, lo cual es coincidente con
la legislacion chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero
como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o mas personas
lo han estado usando simultdneamente;

12.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar
a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes
por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos
principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompafiada por el
segundo solicitante para respaldar su pretension, creandose la conviccion
absoluta de que a este ultimo corresponde el mejor derecho sobre el

nombre de dominio “pantone.cl”;
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13.- Que no obstante lo anterior, ademas el Reglamento contempla en su
Art. 6° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de
dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las
normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademas, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 836 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el
sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas
por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos
222 y siguientes del Codigo Orgéanico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “pantone.cl” a la parte de Pantone
Inc.. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, dofa
Daniela Andrea Moncada Marchant.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no
existe condena en costas, y se resuelve que las mismas seran pagadas
conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa
y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Codigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los

testigos que mas abajo se indican.
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Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristian Mir Balmaceda.

Alejandro Mufioz Danesi Carmen Gloria Garcia Maragaio

C.I. N° 12. 659.135-7 C.I.N°11.708.049-8




