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Rol No. : 02 - 2011 

Juicio arbitral pokemontcg.cl 

Pokemon TCG Chile v. Nintendo of America, Inc. 

 

 

 

SENTENCIA DEFINITIVA 

 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE 
DOMINIO 

 

 

 

Santiago,  23 de Marzo de 2011 

 

 

VISTOS: 

Con fecha 21 de Septiembre de 2010, Pokemon TCG Chile, representada por don 

Luis Ignacio Corral Toro, con domicilio para estos efectos en Islas Cayman 3853, 

comuna de Maipú, ciudad de Santiago, en adelante el “primer solicitante”, solicita 

la inscripción del nombre de dominio pokemontcg.cl. Luego y encontrándose 

dentro de plazo, el día 18 de Octubre de 2010, Nintendo of America, Inc, en 

adelante el “segundo solicitante” representada para estos efectos por doña 
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Paulina Bardón, abogado del Estudio Claro y Cía., solicitó la inscripción del 

nombre de dominio ya aludido.  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el 

funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el 

Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas 

en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic 

Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile 

No. 13611 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente 

conflicto de inscripción  del nombre de dominio pokemontcg.cl, aceptando dicho 

encargo según consta en resolución de fecha 4 de Enero de 2011, jurando 

desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.  

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia de 

conciliación, la cual fue celebrada con fecha 18 de Enero de 2011, a la cual asiste 

doña Claudia Andrea Quilodrán Cortéz, con poder delegado de María Paulina 

Bardón Calvo, abogado del Estudio Claro y Cía., por el segundo solicitante; en 

rebeldía del primer solicitante; y la asistencia del árbitro que conoce del presente 

conflicto. Al no producirse conciliación, el Tribunal fija en la misma audiencia las 

bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera 

personal a la apoderada de la parte asistente, y vía correo electrónico a la rebelde, 

siendo firmada entonces dicha Acta por la parte compareciente y el árbitro. 

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, la 

apoderada de la segunda solicitante Nintendo of América, Inc., interpone demanda 

arbitral, en la cual solicita la asignación definitiva del dominio de autos a su favor. 

En síntesis, expone en su demanda que: 

a.  Su representada es una compañía mundialmente conocida por el desarrollo 

de programas, siendo su fama y notoriedad algo evidente para todo 

consumidor. En dicho contexto, entre los múltiples personajes bajo su alero se 
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encuentran aquellos de la serie televisiva POKEMON, famosa y notoria (más 

de 120.000.000 menciones en el buscador Google), expresión creada por su 

mandante, cuya marca comercial es de propiedad de ésta, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

b. Sin perjuicio de lo anterior, están los derechos de su mandante sobre la 

expresión “POKEMON TCG”, la cual significa “POKEMON TRADE 

CARDING GAME, uno de los juegos de intercambio de tarjetas o cartas 

comercializadas bajo la marca POKEMON. 

c. Adjunta además cuatro inscripciones de marca comercial de titularidad de 

su representada, como asimismo señala que la marca POKEMON ha sido 

reconocida por INAPI como una marca “notoriamente conocida”, según 

jurisprudencia relativa a solicitud de marca LAS POKEMONAS, de fecha 12 

de febrero de 2010. 

d. Junto con lo anterior, y como antecedentes de derecho, la demandante 

considera como normativa básica el artículo 14 del Reglamento de Nic 

Chile, considerando que ninguno de dichos supuestos exigidos por la 

norma se cumplen por la contraparte, sin perjuicio de las demás normas 

aplicables al conflicto de autos. 

 

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia antes 

mencionada ni tampoco se apersonó en juicio durante el transcurso de éste. Ante 

dicha situación -considerada de rebeldía- y el vencimiento de los plazos 

estipulados para su comparecencia, este Tribunal con fecha 17 de marzo de 2011, 

cita a las partes a oír sentencia. 

 

CONSIDERANDO:  
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1.- Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la 

solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio pokemontcg.cl, intentada 

por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas 

partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral 

por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación 

del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del 

Reglamento de Nic Chile.  

2.- Que, según dispone dicho Reglamento en su artículo 14, “Será de 

responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas 

vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la 

ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”. 

3.- Que este Tribunal entiende que según se desprende de las inscripciones 

mencionadas por la contraparte, las cuales figuran en los archivos que posee 

INAPI como debidamente registradas, es titular de la marca “POKEMON” en 

distintas clases del clasificador marcario. La expresión POKEMON, resguardada 

entonces por los registros antes mencionados, forma parte principal del nombre de 

dominio pokemontcg.cl asignado, con lo cual se advierte que la inscripción de 

este nombre de dominio por un tercero que no posea titularidad ni vínculo 

demostrable alguno sobre dicha expresión, sea o no mediante una marca 

comercial, conlleva un riesgo inherente de error y confusión hacia el público 

consumidor, quien al enfrentarse al nombre de dominio disputado, creerá 

encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo 

solicitante dado la fama y notoriedad de dicha expresión, la cual es de 

conocimiento público que se refiere a una serie de dibujos animados dirigida al 

público infantil.  

4.- Que, refiriéndose a la otra parte integrante del nombre de dominio en disputa, 

esto es “TCG”, ante este Tribunal no existen otros antecedentes sino los 

entregados por la demandante, en relación a que dicha sigla es la abreviatura de 
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Trading Card Game, la cual hace referencia a un juego de intercambio de cartas o 

figuras impresas. Esto, unido a la marca famosa y notoria “POKEMON”; no hace 

sino presumir que estamos en presencia del juego de intercambio de cartas 

Pokemon, o “Pokemon Trading Card Game”, cuyo acrónimo es “POKEMON TCG”, 

con lo cual se conforma así el nombre de dominio en disputa pokemontcg,cl, no 

quedando entonces ninguna duda a este sentenciador que es a él y no otro a 

quien se hace referencia. 

5.- Que este Tribunal no ha tenido a la vista los argumentos del primer solicitante 

en relación al dominio en disputa, por encontrarse éste en situación de rebeldía, 

según lo disponen las bases de este procedimiento arbitral. Entonces, tan sólo 

tiene como argumento a favor del primer solicitante, el principio denominado “first 

come, first served”, ampliamente discutido en doctrina. Una de las condiciones de 

aplicabilidad de dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en 

análogas condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, 

frente a lo cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no 

sucede en la especie puesto que el segundo solicitante ha logrado demostrar ante 

este Tribunal poseer derechos válidamente adquiridos en torno al elemento central 

de la denominación disputada con lo cual se pierde dicha condición de 

aplicabilidad aludida, como veremos más adelante. 

6.- Sin perjuicio de aquello, el segundo solicitante se ha limitado a demostrar cuál 

es su mejor derecho, no demostrando en consecuencia cuál sería la mala fe del 

primer solicitante en torno a su solicitud competitiva, sobre todo considerando lo 

dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, norma que si bien se 

encuentra referida a conflictos de revocación de nombres de dominio, por analogía 

es aplicable -según el criterio mayoritario- a conflictos de asignación de nombres 

de dominio. Dicha norma señala expresamente que “Será causal de revocación de 

un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido 

realizada de mala fe”, señalando al efecto en qué casos nos encontramos ante 
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dichos supuestos. En la especie, el segundo solicitante, si bien ha demostrado que 

existe un riesgo de error y confusión de adjudicarse el nombre de dominio a la 

contraria, como asimismo ha demostrado que ésta ha incumplido la obligación del 

artículo 14 del Reglamento, en el sentido de vulnerar con su solicitud derechos 

válidamente adquiridos por terceros –los derechos de propiedad intelectual de la 

segunda solicitante ya mencionados–  no ha logrado demostrar cómo dicha 

conducta podría ser considerada abusiva ni realizada de mala fe, sobre todo 

considerando que en nuestra legislación existe una presunción general de buena 

fe aplicable sobre todo al derecho privado, principio que traspasa en general 

nuestra legislación civil, el cual debemos tener siempre presente, especialmente 

en este tipo de conflictos.  

7.- Que, siguiendo este orden de ideas, no es posible atribuir a la conducta del 

demandado una supuesta mala fe, como deja entrever la contraria, ya que ésta no 

ha aportado tampoco al proceso algún elemento concluyente que demuestre 

alguna de las condiciones exigidas por la norma; o bien algún otro elemento de 

juicio que haga presumir  la existencia de ella. 

8.- Que, dicho lo anterior, este Tribunal estima que es la segunda solicitante quien 

ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, 

basada -entre otros- en la marca comercial aludida, elemento que ha resultado 

determinante, más no único en el presente conflicto. Es así como entonces, este 

Tribunal estima que no es procedente la aplicación del principio del primer 

solicitante antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de 

última ratio, es decir cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar 

la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie según se explicó. 

9.- Que este Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión 

antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio 

marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo 

dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en 
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otras aplicables al efecto; sino que se ha hecho un acabado análisis atendiendo 

entre otros, a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la 

conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del 

nombre de dominio a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna 

especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos 

que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que 

estime pertinentes. 

 

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código 

Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en 

el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitr aje contenido en la 

Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, 

y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la 

prudencia y equidad, 

 

SE RESUELVE: 

 

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio pokemontcg.cl 

presentada por el primer solicitante, POKEMON TCG CHILE. 

 

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de 

dominio pokemontcg.cl al segundo solicitante, esto es, NINTENDO OF 

AMERICA, INC. 
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3.- Que no se condena en costas al primer solicitante, por estimar que éste ha 

tenido motivo plausible para litigar.  

 

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por 

correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile. 

 

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 

 

 

 

 

Janett Fuentealba Rollat 

Abogado 

Juez Árbitro 

Nic Chile. 

 

 

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago. 


