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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
planetahot.cl

Santiago, jueves nueve de diciembre de dos mil diez.-
VISTOS:

Con fecha 12 de abril de dos mil diez, don Diego Ruiz Olea con domicilio en
calle Llanquihue N° 91, Colina, Santiago, solicitd la inscripcidon del nombre de
dominio “planetahot.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 04 de mayo de dos mil diez la sociedad S.A.C.I.
Falabella, domiciliada en Rosas N°® 1665, comuna de Santiago, representada por
Silva & Cia., domiciliado en Hendaya n® 60 Piso 4°, comuna de Las Condes,
solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “planetahot.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N? 12731 de 19 de julio de 2010 se designd al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
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Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sefalada, sélo el segundo solicitante, segin consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones,
reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs.27, se confirio traslado a las partes por el término de cinco dias, tramite
que no fue evacuado por ninguno de los solicitantes.

A fs.28 se recibié la causa a prueba.

A fs. 57 se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 12 de abril de dos mil diez, don Diego Ruiz Olea
con domicilio en calle Llanquihue N° 91, Colina, Santiago, solicitd la inscripcion del

nombre de dominio “planetahot.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha
04 de mayo de dos mil diez la sociedad S.A.C.l. Falabella, domiciliada en Rosas
N? 1665, comuna de Santiago, representada por Silva & Cia., domiciliado en
Hendaya n® 60 Piso 4°, comuna de Las Condes, solicité igualmente la inscripcion
del mismo nombre de dominio “planetahot.cl”, dando lugar al 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”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales

59



60

segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacidén y/o de fijacion del procedimiento sefialada, segun consta
en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo
1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que la parte del segundo solicitante, la sociedad S.A.C.l. Falabella,
en el periodo de discusién solicité el rechazd de las pretensiones de la parte del
primer solicitante y la asignacion definitiva del dominio en disputa a su favor en
razon del mejor derecho que tendria.

Expresa que ejercié su derecho como tal dentro plazo.

Agrega, que en cuanto a los criterios aplicables a la asignacién de nombres de
dominio, ya habria quedado atras y en desuso la teoria que al primer solicitante se
le debe otorgar en definitiva el registro respectivo y que rigen la materia otros
principios como la tesis del “mejor derecho”.

Afirma que es una destacada y ampliamente posicionada empresa y que su marca
“Hot”, seria famosa en el mercado nacional, como internacional. Que seria un
hecho publico y notorio, de acuerdo a la prueba que adjunta, que revestiria el
caracter de famoso y notorio, y como tal seria reconocido por todo el mercado
nacional, como se acreditaria del listado de sus marcas “Hot".

Sefala ademas, que el nombre de dominio en disputa “planetahot.cl”, se
estructuraria en base a la marca comercial que lo identificaria en el mercado y sus
productos “S.A.C.l. FALABELLA”, y que se usaria una marca comercial
debidamente registrada, vulnerandose su derecho de propiedad sobre dicha
expresion. Que no tendria cabida el argumento que son dos expresiones
genéricas, el signo pedido y su marca “Hot”, dada la fama y notoriedad de su
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marca “Hot” y que por otra parte al estructurarse con la palabra “planeta”,
evocaria algo mundial, lo que podria relacionarse con élla, por el hecho que
tendria tiendas en Argentina, Colombia y Peru y que no seria distintivo en cuanto a
su denominacion.

Por otra parte agrega, que el primer solicitante, no tendria marcas registradas o
alguna razon social, que pudieran, justificar o que lo hagan detentar un mejor
derecho, para utilizar el nombre de dominio de autos.

A continuacion el segundo solicitante cita los articulos 14 y 22 de Ila
Reglamentacion del Nic, los cuales serian aplicables al caso en comento.

Luego argumenta en base al tema de la “dilucion marcaria”, en cuanto a que si en
el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a sus
dominios y marcas, para distinguir servicios ligados a élla, a nombre de un tercero,
comenzara un debilitamiento de su capital comercial y marcario.

Agrega, que de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben
poder distinguir adecuadamente el origen empresarial de los productos y servicios
qgue ofrece el mercado, lo que se veria afectado en caso de concederse el dominio
de autos a la contraria.

Senala que existiia mala fe segun acreditaria, del historial de solicitudes
presentadas por don Diego Ruiz Olea, que incluirian su marca.

Afirma como conclusién que la buena fe, interés legitimo, marcas registradas y
presencia comercial entre otros son elementos para determinar que su
representada es titular de un mejor derecho para optar al dominio indicado.
TERCERO: Que sélo la parte del segundo solicitante S.A.C.I. Falabella, rindié
prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompano a los autos, un listado
de marcas que contienen la palabra “Hot”; un catdlogo de revista Hot y cuatro
videos publicitarios de la marca HOT.

CUARTO: Que segun consta en autos, es primer solicitante en este juicio don
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Diego Ruiz Olea, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en
conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene
mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que respecto del listado de marcas comerciales acompanado, fue
hecho por el mismo segundo solicitante, no emana de ninguna autoridad, por lo
que no tiene caracter oficial y se trata de un instrumento privado que carece de
todo valor probatorio. Por lo que no se ha acreditado la propiedad de los mismos,
por los medios de prueba legales.

Que tanto la fotocopia de una publicacién y fotocopia de una catalogo de sus
productos, carecen de fecha cierta, por lo que no consta su antigiiedad y consisten
en fotocopias simples, instrumentos privados, que al no cumplir con los requisitos
legales para que tengan valor probatorio, seran desestimados como prueba.

Que respecto de los videos, se refieren so6lo a la marca “Hot” y no desvirtuan lo
dicho respecto del resto de la prueba rendida.

Que por lo anterior, no consta que el segundo solicitante tenga las marcas
comerciales que dice tener registradas a su nombre, ni que sea famosa y notoria,
como tampoco que sea conocida a nivel mundial.

SEXTO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocacién de
nombres de dominio.

SEPTIMO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante mala fe del primer solicitante.

OVTAVO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “planetahot.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no
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acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en
el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Cddigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “planetahot.cl” al primer solicitante esto es

a don Diego Ruiz Olea.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “planetahot.cl” del segundo
solicitante la sociedad S.A.C.l. Falabella.

lll.- Devuélvanse los respectivos “CD” al segundo solicitante, quedando en la
oficina de funcionamiento de este Tribunal, a su disposicién para su retiro.

IV.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
en su oportunidad, por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 25 —2010.
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