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

Santiago, veinticinco de Junio de 2010.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF11016 de fecha 21 de julio de 2009, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“playsport.cl”; entre Play Sport, Capacitaciéon Limitada y Carvajal S.A.

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 de
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 27 de
Julio de 2009, 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 10 de
Agosto de 2009 a las 13:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion
se notificd a las partes por carta certificada, y via correo electrénico a los
domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo el
dia 10 de agosto de 2009, con la asistencia de la parte de Carvajal S.A,
como segundo solicitante, representada por dona Carolina Mora
Allende, y en ausencia de la parte de Play Sport Capacitaciéon Limitada,
como primer solicitante.

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
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Carvajal S.A hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio

“playsport.cl”, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que Carvajal S.A. es
una empresa multinacional que con sentido social contribuye a la
productividad de sus clientes y al desarrollo de las personas, ofreciendo
productos y servicios innovadores. Hace presente que tiene presencia en
nuestro pais, donde es una de las principales proveedoras en el mercado
financiero, por su calidad y seguridad, de tarjetas pldsticas, de crédito y
de débito. Actualmente la empresa tiene presencia en Argentina, Brasil,
China, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Espana, Estados Unidos,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamd, Perd, Puerto Rico, Republica
Dominicana y Venezuela. La vision de Carvajal S.A es consolidarse como
empresa multinacional lider en América Latina, teniendo como valores la
orientacion al cliente, innovacion, integridad, respeto y compromiso
social; b) Que desde siempre Carvajal S.A. se ha preocupado de
resguardar y proporcionar la adecuada proteccidn a sus marcas,
registrdndolas como marcas comerciales en Chile; c) Que resulta
innegable que de ser asignado el nombre de dominio “playsport.cl” al
primer solicitante, los consumidores se verian inducidos a toda clase de
errores, pues Carvajal S.A. tiene un derecho de propiedad sobre la
expresion “Playsports” y el pUblico creerd que se trata de un sitio web
asociado a los productos y servicios ofrecidos por Carvajal S.A.; d) Que
los nombres de dominio, pese a que se trata de una naturaleza juridica
diversa a una marca comercial, existe una realidad prdctica y concreta
cual es que hoy en dia la red constituye un fundamental y popular canal
de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razén por la cuadl
el objeto de su presentacion es evitar que terceros se apropien de
expresiones similares a marcas conocidas y notorias; €) Que el primer
solicitante no comparecié a la audiencia de mediacion en NIC de fecha

12 de junio de 2009, como tampoco asistid a la audiencia de
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conciliacién y/o fijacidon de normas de procedimiento que se llevd a
cabo con fecha 10 de Agosto de 2009, lo que demuestra una total falta
de interés en el nombre de dominio en disputa; f) Que es fitular de la

marca comercial “playsports” para los productos de la clase 16, la cual
fue solicitada con fecha 16 de junio de 2004 bajo el N° de solicitud
650056 y registrada con el N° 707581 con fecha 3 de noviembre de 2004,
teniendo como vencimiento el 3 de noviembre de 2014;

6.- Como argumentos de derecho menciond lo siguiente: a) Que el
Reglamento faculta a cualquier interesado que estime afectados sus
derechos, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de
dominio. Siendo de esta manera corresponde a un segundo solicitante
acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, lo
cual en este caso se encuentra suficientemente acreditado con el
derecho de propiedad industrial del cual es titular; b) Que Carvagjal S.A.
posee respecto de la marca “playsports” un “derecho de propiedad”
que se encuentra debidamente amparado en virtud de lo establecido
en el articulo 2° de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial en relacion al
articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica; ¢) Que no
resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de
dominio “playsport.cl’, que corresponde a la marca previamente
registrada por Carvajal S.A., en donde, el hecho que el primer solicitante
haya eliminado la letra final “S”" no puede considerarse como un
elemento diferenciador, si se considera que Carvajal S.A es titular de la
marca “PLAYSORTS”; d) Que si bien no estamos frente a una revocacion,
los numeros 20 y siguientes del Reglamento establecen los verdaderos
principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la
inscripcion de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera
pauta a seguir en la materia; e) Que en caso de que se asigne el nombre
de dominio en disputa al primer solicitante, se produciria una dilucién de

sU reconocida marca y se induciria a error a los consumidores, quienes
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incluso podrian asociar la marca con una actividad desarrollada por un
tercero; f) Que es un hecho conocido y aceptado que existe una infima
relacion entre una marca comercial y un nombre de dominio; g) Que de
asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiria, en
primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por Carvajal S.A.,
como ftitular legitima de la marca comercial, como ftambién a su
trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y
confusion entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y

género de los productos de Carvajal S.A. que a través del eventual sitio

www.playsport.cl fueran promocionados; h) Que, con el fin de respaldar
sus alegaciones, el segundo solicitante acompand: i) Comprobante de
depdsito de honorarios arbitrales finales, por la suma de $300.000; ii)
Copia del registro de la marca “playsports”, registro N° 707.581 de
propiedad de Carvajal S.A. que distingue productos de la clase 16; iii)
Impresos  obtenidos desde pdgina web de Carvgjal S.A

www.carvajal.com en donde se tratan diversos temas, entre ellos la

historia de Carvajal S.A., su misidn y valores, y asimismo, paises en los que
tiene presencia internacional; iv) Impreso obtenido desde la pagina web

www.google.cl en donde al buscar informacidon sobre la expresion

“playsports y Carvajal” los primeros resultados que arroja el buscador
estdn asociados a Carvajal S.A.

7.-Por resolucion de fecha 10 de Septiembre de 2009 se tuvo por presen
habiendo transcurrido el plazo fatal para ello, se tuvo por no presentada
la demanda de Play Sport Capacitacion Limitada; y se dio traslado a
esta Ultima por el plazo de 5 dias hdbiles para contestar o rebatir las
pretensiones o aseveraciones efectuadas por la confraparte, lo que no
ocurrio, asi como en adelante tampoco se apersond en ninguna
instancia a lo largo del proceso.

8.- En consideracion de las reglas del procedimiento acordado, en

cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los

tada lar
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antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
como de hecho ocurrid solo respecto del segundo solicitante, se omitid
recibir la causa a prueba, y se resolvid derechamente dictar sentencia.
CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

9.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre
el nombre de dominio “playsport.cl”, basado en argumentos de hecho y
de derecho, toda vez que la parte de Play Sport, Capacitacion Limitada
presentd en primer lugar su solicitud, y por su parte Carvajal S.A., basado
en el interés legitimo que ha demostrado por diferentes medios a lo largo
del proceso, especialmente registros marcarios idénticos al nombre de
dominio en disputa, salvo por la letra “S” final;

10.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causal 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 acompanado en autos prueba de ninguna especie
tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba
acompanada por la parte de Carvajal S.A;

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 general absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este caso.
Precisamente, la excepcion al principio se ampara entre ofros, 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 enconfrdndose en semejantes condiciones;

c) Que, por su parte el segundo solicitante hizo valer sus
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argumentaciones y consideraciones fundadas en argumentos objetivos,
precisos y demostrables, lo que obviamente confirma a este Arbitro que
existe un interés legitimo;

d) Que también es un hecho indiscutido que la denominacion
“Playsports” bajo la forma de proteccion juridica de marca comercial, es
de propiedad y uso del segundo solicitante, quien asi lo ha acreditado
sobradamente en autos;

11.- Que sin perjuicio de lo anterior, cabe preguntarse si la eliminacion
de la letra "s”, hace al nombre de dominio en disputa una expresion
substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la
pretension del segundo solicitante;

12- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que la
simple eliminacion de la lefra “S” de la marca “playsports”, de propiedad
del segundo solicitante, no otorga a la expresion “playsport” una
diferenciacion relevante;

13-  Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia e identidad entre las expresiones “playsports” y “playsport”;
14- Es por ello que frente a esta situacion, este Arbitro se hizo la
pregunta de si basta para dirimir el conflicto planteado, el mero hecho
de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de
dominio, no obstante ser el segundo solicitante fitular de la marca

comercial “playsports”. Para una adecuada respuesta, era muy relevante
que el primer solicitante también acreditara ademds su derecho
preferente, por medios de pruebas aptos y consistentes, todo para
desvirtuar lo sostenido por la contraria, Io que de hecho no ocurrio. Ello,
queda confirmado por las propias normas del Reglamento, en cuanto los
nombres de dominio “.cl” no deben afectar derechos de terceros;

15.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un

signo distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
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efectivamente ha acreditado el legitimo uso de un signo prdcticamente
idéntico, y el sustento de su proteccidon a tfravés de privilegios industriales
(marcas comerciales), por un asunto de certeza juridica, lo cual es
también coincidente con lo expuesto en nuestra legislacion

16.- Que este Juez Sentenciador conforme las facultades que le han
sido oforgadas por el Reglamento, debe aqjustarse en su actuar a la
calidad de "Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el senfido 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, credndose la
conviccion absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor derecho
sobre el nombre de “playsport.cl”;

17.-  Que no obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla en
su articulo 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 acatary 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 confrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 vy 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 Cdodigo Orgdnico de Tribunales.
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RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “playsport.cl” a la parte de Carvajal
S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Play Sport
Capacitacion Limitada.

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

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su nofificacion 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 Cédigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los testigos

gue mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Maria Pia Béjares Casanueva Hans Weber Orellana
C.I.N° 15.385.486-6 C.I.N° 15.373.659-6




