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Oficio NIC Chile 11678

Marcelo Abraham Gonzalez Gamboa v. Servicios de Television Canal del Futbol Ltda.

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 14 de agosto de 2009, don Marcelo Abraham Gonzalez Gamboa,
domiciliado en Vargas Salcedo 804, Cerrillos, Santiago, en adelante también denominado
el «Primer Solicitante», representado en autos por don Francisco Antonio Osorio Osorio,
solicité la inscripcién del nombre de dominio <sdf.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 19, de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la <RNCL», Servicios de Televisién Canal del Futbol Ltda., domiciliada
para estos efectos en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, en adelante también
denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Rodrigo
Leon Urrutia, solicité igualmente la asignacion del mismo nombre de dominio <sdf.cl> con

fecha 24 de agosto de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 11678, de fecha 26 de noviembre de
2009, NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del
presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio <sdf.cl>, en adelante también
singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o
«litigioso», haciéndole llegar por via electronica la documentacion disponible en dicho
soporte.
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Con fecha 27 de noviembre de 2009, este sentenciador acepto el cargo de arbitro
arbitrador y juré desempefarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 9 de diciembre de 2009, a las 18:00
horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan,
y que en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resoluciéon se ordené
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta
en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada
y a NIC Chile mediante correo electrdnico firmado digitalmente.

Con fecha 9 de diciembre de 2009 se celebr6 la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la asistencia de os representantes de las partes y en presencia de este arbitro.
No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las
reglas de procedimiento serian detalladas en una resolucion a ser notificada a las partes,
produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levanté un acta que fue
firmada por las partes y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. Entre otras materias, se dispuso que, conforme a lo
solicitado por las partes en la audiencia de conciliacién, todas las resoluciones, incluyendo
la sentencia definitiva, serian notificadas por correo electrénico. En resolucion posterior, y
conforme a las reglas de procedimiento, se fij6 plazo para la presentacion de las
demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompanando

ademas documentacion probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) La creaciéon de la Empresa SDF (Salud, Deporte y Fitness) se inicia por la
consecucion de un proyecto visionario iniciado el afio 1997, con el nombre inicial de
AG Entrenamientos Personales, el cual no alcanzé un desarrollo suficiente,
produciéndose la suspension temporal del mismo. Varios afnos mas tarde, a principios
del 2009, nuestro representado reinicié conversaciones con don Nelson Aravena, en
la actualidad su socio, estableciendo un analisis inicial de mercado en las comunas

de Las Condes y Vitacura, concluyendo retomar el proyecto anteriormente
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mencionado, sobre las bases fundantes de AG Entrenamientos Personales.
Reactivado el proyecto, las principales modificaciones que se requerian eran las
relacionadas con la IMAGEN CORPORATIVA y el NUEVO CONCEPTO que se
pretendia implementar. En tal sentido, en abril del afo 2009, se inicia el desarrollo del
plan de negocios y marketing el cual determinaria las distintas etapas por las cuales
debia pasar el proyecto. La Primera Etapa, fue contactar al Sr. Francisco Monsalves,
Disefiador AUDIO-VISUAL, para la confeccion del material de marketing, con el cual
se presentaria la marca y el servicio a los distintos socios estratégicos.

(B) La Segunda Etapa comienza a fines del mes de julio, época en que Telematica
establece la primera de las alianzas estratégicas implementadas por SDF Ltda., la
cual aporta la creacién de una nueva imagen corporativa, el desarrollo integral del
sitio Web y el soporte respecto de las distintas necesidades que el proyecto fuera
presentando, como por ejemplo, en la orientacion de Telematica, tendiente a buscar
un nombre representativo para la inscripcién en NIC CHILE . CL. En tal sentido, la
primera opcion fue FDS, la cual fue rechazada por haberse inscrito anteriormente por
Forestal del Sur. Como segunda alternativa inscribimos SDF, que resultd por la
simple modificacion del orden de los conceptos. Acogida la inscripcion, se
desencadena una seguidilla de trabajos propios del desarrollo de la empresa que
iniciaba nuestro representado

(C) Transcurrido un mes de la solicitud y pago del sitio, nuestro Cliente fue notificado de
la Impugnacién por parte de los abogados representantes de la empresa Canal del
Futbol, con lo cual se ha generado un perjuicio relevante a nuestro representado,
pues se ha postergado el cierre de varios negocios, ante el riesgo que significa actuar
con una inscripcion de dominio que mas tarde pueda ser modificada, afectando con
ello toda la imagen corporativa que se ha procurado dar a la Empresa SDF. Cabe
mencionar, que no obstante las dificultades que ha generado el presente litugio, se
han cerrado otras dos alianzas estratégicas: Hospital del trabajador de Santiago y
Laboratorios Farmacorp. Scientific Body.

(D) El presente litigio carece de todo fundamento, pues la primera solicitud de inscripcion
verificada por mi representado, surge del desarrollo coherente y sélido de una
empresa que aunque con alguna demora, desde abril del afio 2009 expone una
dinamica permanente de maduracién y crecimiento, en que se consolidan sucesivas
etapas de su formacién, todo lo cual demuestra en forma categorica la inexistencia de
los requisitos de de Abuso y Mala Fe que se exigen para dar curso a la revocacion de
una inscripcién. En efecto, en el caso que nos convoca, los antecedentes ya referidos
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acreditan sin espacio a dudas, que las condiciones para estimar una Inscripcion
Abusiva o de Mala Fe, estan lejos de cumplirse, pues el sefior GONZALEZ GAMBOA
ha demostrado latamente que el dominio en disputa lo ha venido desarrollando y lo
utiliza con la intencién auténtica de ofrecer bienes y servicios bajo ese nombre, sin

haber procurado generar confusion alguna en eventuales clientes o consumidores.

En apoyo de sus pretensiones, el Primer Solicitante acompafno los siguientes

documentos:

(A)

- Copias de documentos relativos al proyecto AG Entrenamientos
Personalizados y a la creacién de la sigla SDF.

- Copia de home page del sitio web <www.sdf.cl>

- Copia del extracto publicado en Diario Oficial el 17 de octubre del afo 2009,
Inscripcion en Registro de Comercio de Santiago de Extracto de Constitucion,
y Copia de la Protocolizacién en Notaria de don Félix Jara Cadot, todos los
cuales referidos a la sociedad “Salud, Deporte y Fitness Limitada”.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda:

SERVICIOS DE TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LTDA. es una destacada y
ampliamente posicionada empresa; es el canal nacional mas importante sobre futbol
profesional quien ademdés administra los derechos televisivos de la federacion
nacional de futbol profesional. Es un canal que funciona las 24 horas del dia 7 dias a
la semana con todo lo relacionado al fatbol profesional y que se puede ver en las
sefiales de cable méas importantes del pais. Pues bien, dado el caracter que poseen
los productos y servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de
resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres
en su rubro y de las marcas CDF.

La marca comercial CDF y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos con lo
que la confusion sera evidente en el puablico entre mi parte y el primer solicitante — en
caso de serle asignado el nombre de dominio- que acceda al pagina web o que reciba
correos electronicos u otros servicios electronicos cuyo origen sea el nombre de

dominio SDF.CL ;Es justa la situacién en donde un tercero se aprovecha del
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prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra? ;Favorece un saludable

desarrollo econémico, el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de

la trayectoria y posicionamiento de otra? En nuestra opinidn, este tipo de conductas

son perniciosas para el sistema economico y no se avienen a los principios

econdémicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico.

(C) El nombre de dominio SDF.CL no solamente es casi idéntico a la marca comercial que
identifica en el mercado a mi mandante y sus productos, SERVICIOS DE
TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LTDA, sino que peor aln, se utiliza una marca
comercial debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de
propiedad sobre esta expresién.

(D) Si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las
marcas comerciales de mi representada, como eventualmente podria ocurrir, que
identifique ademas determinados servicios o0 productos que se encuentran
intimamente ligados a los productos y servicios de mi representada y que no
correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta
situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando
el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los
cuales posee proteccién de rango legal y constitucional.

(E) El punto central de la argumentacion es que la identidad de una organizacién por ley y
por sentido comun solo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable
que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas
emblematicas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta
pretension, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse perjudicadas o
afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechandose de la inversion y
posicionamiento en el mercado podrian inscribir los nombres de dominio basandose
en sus marcas de mayor prestigio. Por ultimo, debemos tener presente que de
acuerdo al orden publico econdémico, los consumidores deben poder distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le
ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de

concederse el dominio de autos a la contraria.

En apoyo de sus pretensiones, el Segundo Solicitante acomparné los siguientes

documentos:
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- Impresién de informe de marcas comerciales CDF registradas ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial consultable en la base de datos publica de

www.inapi.cl
- Impresién del sitio web <www.cdf.cl>.

- Resultado de busqueda de noticias sobre CDF en el buscador

<www.google.com>.

- Impresién de certificado emitido por NIC CHILE sobre el nombre de dominio

<www.cdf.cl>.

- Articulo de prensa en que se menciona a CDF.

Se confiri¢ traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante sefala basicamente en su contestacion:

(A) Que se desconozca el mérito que contiene el solo hecho de realizar una labor
PRIMERO O ANTES QUE LOS DEMAS, nos parece un retroceso. Pareciera que la

contraria estimara casi una falta diligenciar o gestionar primero que los otros.

(B) Se pretende establecer que nuestro representado, quien primero y legitimamente
solicité la Asignacion en disputa, adicionalmente pudiera aprovecharse del prestigio y
posicionamiento del Segundo Solicitante, por razones que no entendemos ni
compartimos. En suma, nuestros contradictores no solo desconocen el que nuestro
cliente haya verificada antes que el CDF la asignacion que nos convoca, sino que
adicionalmente y careciendo de toda prueba, plantean un beneficio que no existe ni
existira, atendida las distintas actividades y servicios que cada empresa ofrece.

(C) No concurren ninguno de los requisitos exigidos para que se verifique abuso o mala
fe, pues la gestién comercial desarrollada por don Marcelo Gonzafielez Gamboa, no
surge de un impulso, de una reaccién espontanea o de la intencion positiva de
ocasionar un conflicto con una empresa posicionada, sino que es el resultado de un
largo andlisis y de numerosas gestiones desarrolladas durante varios anos, de las
cuales una parte muy precisa corresponde a la solicitud de un Dominio en NIC Chile.
Es del caso entonces confirmar , que la sola similitud que existe entre el Dominio SDF,
SALUD, DEPORTE Y FITNESS y CDF SERVICIOS DE TELEVISION CANAL DEL
FUTBOL LIMITADA, no resulta un argumento suficiente para dar sustento a toda la
teoria planteada por la contraria y que en lo sustantivo pretende la existencia de un
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injusto y eventual beneficio que recibiria la empresa de nuestro representado.

(D) Finalmente, reconociendo el posicionamiento que en el mercado del fatbol tiene la
marca CDF, debemos establecer que SDF apunta a un segmento completamente
diferente, pues se cre6 para fomentar y ofrecer actividades que favorezcan mejores
condiciones de salud a través de la practica personal o grupal de numerosas deportes,
de ejercicios especificos y de terapias personalizadas, todo lo cual en modo alguno
pudiera significar el menor amago de la actividad comercial que gestiona el Canal del
Fatbol y menos adn, pudiera entenderse o confirmarse un beneficio tangencial que
pudiera surgir de la marca CDF, que muchos conoces como exclusivamente ligada al
futbol.

Por su parte, el Segundo Solicitante no contest6 la demanda del Primer Solicitante.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacién a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y
a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL sefala que «Por el
hecho de solicitar la inscripcién 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
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL senala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje para solucién de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacion a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL que «Sera 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

aaquiridos por terceros».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RNCL resulta
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ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacién de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
armonicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia,
corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hip6tesis

contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto
cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de
publicidad, a fin de arribar a una decision basada en razonamientos de prudencia y
equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla
14 RNCL, en lo concerniente a la causal aqui analizada, alcanza uUnicamente a
supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales,
normas positivas de aplicacién general, con lo cual en definitiva el alcance de la
misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley N°®
16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictacion de la RNCL, el texto
legal que la sucedié es la Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinién e
Informacion y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para
dar sentido al supuesto en analisis, ya que junto con regular la funcién periodistica y
de los medios de comunicacion social, establece diversas figuras penales. En este
sentido, la aplicacién de dicha normativa tendria mayor operatividad si los hechos
analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en andlisis
apunta Unicamente a la solicitud de inscripcidbn misma, vale decir, al contenido del
SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el contenido o
significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales
contemplados en la citada Ley N° 19.733. A este respecto sélo parecen resultar
aplicables las figuras tipicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los
delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicacion
social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha
naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD

mismo.

4.-) Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no
existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes
en conflicto se contrarie alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto
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que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresion «sdf.cl» no
es portadora de ningun significado injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta
contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que resulte aplicable.

5.-) Que, en segundo término, es necesario determinar cuando una solicitud de
asignacion de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética
mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal
aqui analizada no estan limitados a normas de aplicacién general y obligatoria, de
manera que a este respecto sirven de guia ilustrativa tanto las normas expresas
sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos,
como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en su
conjunto, especialmente de la legislacién especial del ramo, a saber, la Ley N°
20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley N® 19.496 sobre Proteccion de los
Derechos de los Consumidores.

6.-) Que, en la especie, no existen antecedentes suficientes que permitan concluir que
alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un
acto de competencia desleal, especialmente porque conforme al mérito de autos las
partes ejercen actividades comerciales diferentes. En efecto, respecto del Primer
Solicitante, consta su giro de actividades es el desarrollo y cuidado fisico a través de
practicas deportivas y de gimnasia. Por su parte, el Segundo Solicitante es un
conocido canal que transmite partidos de fatbol y tematicas relacionadas. Por tanto,
no existe competencia entre las partes, de manera que ninguna de las
correspondientes solicitudes de registro pudo afectar normas o principios vinculados
con la sana y leal competencia entre las partes de autos.

7.-) Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna
de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este
sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no
exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado una

actuacién o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

8.-) Que, en tercer lugar, en relacion a la posible infraccidon a derechos validamente
adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de
dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente

los siguientes presupuestos, a saber:

sdf.cl 9-15



TRIBUNA

L ARBITRAL & TRIBUNA

11.-)

sdf.cl

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el
nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse
de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresion
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacioén, afectacion o perjuicio, sea

en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o

aludido en el nombre de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefnaladas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacién de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de
registro de nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un
nombre, marca comercial u otra designacion o signo distintivo—, por estar
reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el
titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.

Que se encuentra acreditado en autos mediante documentos no objetados, que don
Marcelo Abraham Gonzélez Gamboa, Primer Solicitante, es socio de la sociedad
SALUD, DEPORTE Y FITNESS LIMITADA, formada con fecha 30 de septiembre de
2009, vale decir, con posterioridad a la fecha de la Primera Solicitud, la cual data del
14 de agosto de 2009.

Que, en consecuencia, el nombre de dicha sociedad no puede constituir argumento
suficiente para sustentar en derechos o intereses preexistentes la Primera Solicitud,
lo cual no significa por ese solo hecho restar todo mérito a dicha situacién, como se
explica mas abajo.
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12.-) Que, por su parte, se encuentra acreditado en autos que Servicios de Televisién
Canal del Futbol Ltda., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre
la marca CDF, registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha
de presentacion de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos
acompanados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la
referida marca CDF, la cual cuenta con registros diversas clases, desde el afo
2003. De la misma prueba rendida consta que dicha parte utiliza efectivamente la
marca CDF asociada a un canal de televisidbn de torneos de fatbol y actividades

relacionadas.

13.-) Que la referida marca CDF, si bien presenta un grado de similitud fonética con el
SLD del nombre de dominio en disputa, no es igual a éste, y desde el punto de vista
grafico presenta claras diferencias.

14.-) Que, con todo, es conveniente determinar si efectivamente la Primera Solicitud
"contraria" dicha marca CDF, situacién que como se ha dicho puede consistir en
cualquier tipo de perturbacion, afectacién o perjuicio, sea en relacion al derecho en
si 0 a su libre ejercicio.

15.-) Que, segun consta en autos, y que ha sido verificado personalmente por este
sentenciador, el Primer Solicitante ha dado uso al nombre de dominio en disputa —o
al menos lo ha permitido— como sitio web comercial con contenido alusivo al giro
de entrenamiento deportivo y de gimnasia, lo que a juicio de este sentenciador no
constituye afectacion al derecho de marca del Segundo Solicitante, por tratarse
aquél de un rubro disimil de la cobertura protegida por la marca CDF de este ultimo.

16.-) Que, con arreglo a lo hasta ahora razonado, se concluye entonces que la solicitud
de asignacién del nombre de dominio en litigio presentada por el Primer Solicitante
no contraria los derechos véalidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre
su marca comercial CDF.

17.-) Que con arreglo a lo expuesto, no cumpliéndose los requisitos copulativos referidos
en el considerando octavo de esta sentencia, ninguna de las solicitudes en disputa
contraria derechos vélidamente adquiridos.
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18.-)

19.-)

20.-)

21.-)

sdf.cl

Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14
RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este arbitro comparte—
la controversia de autos debera resolverse entonces recurriendo Unicamente a
razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella
norma. Por lo tanto, corresponde aqui determinar si existen antecedentes que
permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que
justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera

exclusiva.

Que existen diversos criterios de prudencia y equidad que pueden aplicarse a
supuestos diversos o residuales a los contemplados en la regla 14 de la RNCL,
algunos de los cuales suponen la invocacion de derechos o intereses legitimos por
ambas partes y en donde es necesario determinar cual de ellos es preponderante
para resolver el conflicto. Uno de ellos —a juicio de este sentenciador el principal
criterio de decisibn— es el que podemos denominar «criterio de la identidad»,
conforme al cual debe preferirse la pretension de aquella parte cuyo derecho sea
graficamente idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de
las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho presente mayor
similitud o vinculacion légica con el referido SLD.

Que si bien la sociedad SALUD, DEPORTE Y FITNESS LIMITADA, de la cual el
Primer Solicitante es socio, fue formada con fecha 30 de septiembre de 2009, vale
decir, con posterioridad a la fecha de la Primera Solicitud, dicha parte detentaba un
interés o expectativa razonable a la fecha de la Primera Solicitud, toda vez que
precisamente con fecha 14 de agosto de 2009 comunic6 por correo electronico al
encargado del desarrollo del sitio web, la decisién de usar el nombre SDF, alusivo a
«Salud, Deporte y Fitness». Tratandose de una prueba que obra en autos y que no
ha sido objetada, corresponde asignarle mérito probatorio suficiente para dar por
establecido que la asignacién del nombre de dominio en litigio fue solicitada por el
Primer Solicitante con el objetivo preexistente de vincularlo a una empresa
comercial de entrenamiento deportivo y gimnasia, lo cual concuerda ademas con la
formacion posterior de la sociedad SALUD, DEPORTE Y FITNESS LIMITADA.

Que en la escritura de constitucion de esta misma sociedad se indica que su
nombre de fantasia sera «SDF Entrenamientos Personalizados Ltda.», de manera
tal que el Primer Solicitante, en su calidad de socio de dicha sociedad, y a contar de
la época de constitucién de la misma, 30 de septiembre de 2009 y hasta la fecha,

12 - 15

& TRIBUNA
= ARBITRA

=

o
m
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22.-)

23.-)

24.-)

25.-)

26.-)

sdf.cl

detenta un interés legitimo sobre la denominaciéon «SDF», la cual coincide
exactamente con el SLD del nombre de dominio <sdf.cl>. En consecuencia, existe
no so6lo una vinculacién logica, sino identidad gréafica y fonética, entre el referido
nombre de fantasia SDF y el nombre de dominio en litigio, de manera que a este
respecto la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretension del Primer
Solicitante, ante la ausencia de derechos o intereses legitimos preexistentes del
Segundo Solicitante sobre el sefalado SLD del nombre de dominio litigioso.

Que, como se ha sefalado, la marca CDF del Segundo Solicitante, si bien presenta
un grado de similitud fonética con el nombre de dominio en disputa <sdf.cl>, no es

igual a éste, y desde el punto de vista grafico presenta claras diferencias.

Que siendo de diferente naturaleza los derechos pertinentes invocados por las
partes, podria prima facie resultar Gtil el criterio del «derecho preferente», aplicable
en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detentan derechos o
intereses pertinentes de diversa naturaleza. En la especie, si se analizan
comparativamente los derechos invocados por las partes tampoco es posible
concluir que unos sean de entidad superior a los otros, ya que todos desempefian la

funcién de signos distintivos.

Que en la especie no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes
haya actuado de mala fe o que haya abusado de los derechos en que sustentan sus
pretensiones, al momento de solicitar la asignacion del nombre de dominio en

disputa.

Que, en opinién de este sentenciador, el Segundo Solicitante ha ejercido sus
derechos de manera legitima, mediante la presentacion de una solicitud posterior
sobre el nombre de dominio litigioso, pretensién que este sentenciador estima
razonable —mas no por ello amparable— en tanto destinada a constituirle en

asignatario exclusivo del nombre de dominio en disputa.

Que, por su parte, el contenido del sitio web del Primer Solicitante, que se localiza
mediante el nombre de dominio litigioso, dice relaciébn con actividades de
entrenamiento fisico y deportivo, del cual tampoco se desprende antecedente
alguno que pueda llevar a confusibn o asociacion con la marca del Segundo
Solicitante, de lo cual se sigue que el Primer Solicitante esta usando el nombre de
dominio disputado de buena fe, y de ello debe presumirse entonces que fue

13-15

& TRIBUNAL
= ARBITRAL

g <
Nezanss

O




TRIBUNAL ARBITRAL

solicitado a registro igualmente de buena fe.

27.-) Que la conclusién precedente se sustenta, obviamente, en los antecedentes de
autos, y teniendo ademas en consideracién el disimil tipo de actividades
comerciales actuales de las partes, lo cual no obsta a que, de llegar a producirse en
el futuro una colision o confusién entre tales actividades, pudiere crearse una
situacién nueva que pudiere ser resuelta en base a otros criterios y con otras

conclusiones.

28.-) Que aun en el supuesto —no concurrente en la especie— de estimarse que ambas
solicitudes de asignacion se encuentran en una situacién igualdad o equiparidad de
condiciones, la controversia de autos debiera resolverse conforme a otro criterio de
equidad y de prudencia, esto es, el principio de prioridad en el tiempo o prior in
tempore potior in iure, asigndndose en tal caso el nombre de dominio en disputa a

quien lo solicité en primer lugar.

29.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador
concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos validamente
adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretension del Primer
Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los
considerandos precedentes.

30.-) Que el parrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al
primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio de lo
anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje,
a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a
inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles
de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en
que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie,
conforme a lo expuesto, no concurren ninguno de los presupuestos de excepcion
establecidos en la citada norma, de manera que s6lo el Segundo Solicitante debera
soportar el pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del
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Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cadigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE:

.- Acoger la demanda deducida por don Marcelo Abraham Gonzalez Gamboa vy, en
consecuencia, rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio <sdf.cl>

presentada por Servicios de Television Canal del Futbol Ltda.

Il.-  Rechazar la demanda deducida por Servicios de Televisién Canal del Futbol Ltda.

[ll.-  Asignar el nombre de dominio <sdf.cl> a don Marcelo Abraham Gonzalez Gamboa,
RUT 10.224.255-6.

Las costas seran de cargo exclusivo de Servicios de Televisiébn Canal del Futbol Ltda.
Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente
sentencia para los fines correspondientes.

Rol N2 4-45-2009.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad N° 6.489.812-4, y
don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad N°® 10.048.392-0.
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