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

Santiago, veintiocho de abril de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha veintiséis de abril de dos mil diez, don Miguel Angel Belmar
Cerda, con domicilio en Pasaje Ester Roa 96, Barrio Norte, Concepcidn, solicito la
inscripcién del nombre de dominio “senderoschile.cl” ante NIC Chile.

Que con fecha veintiocho de abril de dos mil diez, (19:51:16 GMT), la
sociedad Inmobiliaria Parques Y Jardines S.A., con domicilio en Miraflores 373,
Santiago, representada por Larrain Y Asociados, solicit6 la inscripcion del nombre
de dominio “senderoschile.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha veintiocho de abril de dos mil diez, (21:23:17
GMT) don Gonzalo Romero Astaburuaga, domiciliado en Camino Las Hualtatas
5075, Lo Barnechea, Santiago, representado por Name Action Chile S.A., solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “senderoschile.cl”, dando
lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién 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? 12797 de 31 de agosto de 2010 se designé
al infrascrito como arbitro para la resolucién 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.
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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 vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sefalada, sélo el segundo solicitante, por lo que no
se produjo avenimiento entre las partes, segun 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.

A fs. 44, soOlo el segundo solicitante hizo valer sus correspondientes
derechos solicitando respectivamente se le asigne en definitiva el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 47 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 48, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “senderoschile.cl”.

A fojas 49, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha veintiséis de abril de dos mil diez, don Miguel

Angel Belmar Cerda, solicité la inscripcion del nombre de dominio
“senderoschile.cl” ante NIC Chile. Que con fecha veintiocho de abril de dos mil
diez, (19:51:16), la sociedad Inmobiliaria Parques Y Jardines S.A., solicitdé la
inscripcién del nombre de dominio “senderoschile.cl” ante NIC Chile. Que
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posteriormente, con fecha veintiocho de abril de dos mil diez, (21:23:17 GMT) don
Gonzalo Romero Astaburuaga, domiciliado en Camino Las Hualtatas 5075, Lo
Barnechea, Santiago, solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “senderoschile.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".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar

su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento, concurrié sélo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el
N28 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion 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 en la etapa de discusion, sélo el segundo solicitante hizo valer
sus derechos y al efecto expresa en primer término que la solicitud del nombre de
dominio en disputa del primer solicitante, perjudicaria ostensiblemente sus
derechos, ya que se desempenfaria en Chile en el rubro de cementerios, parques y
memoriales. Que poseeria derechos legitimos en relacion al nombre de dominio
en disputa, y que lo acreditara en este juicio y que seria ampliamente conocida en
el pais, por lo que apropiacién de cualquier signo igual o confusamente similar con
sus marcas registradas, nombres de dominio y nombre comercial, constituiria una
vulneracion a sus derechos legitimamente adquiridos y un riesgo de confusion que
afectaria a los consumidores y demas usuarios.
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Agrega que estaria compuesta por una familia de empresas que cita, y que desde
su constitucion, habria estado realizando un continuo programa de inversiones y
que asi en abril de 1989 habria abierto sus puertas en Santiago, el primer
Cementerio Parque del Sendero. Que en los ultimos afos, se habria consolidado
como una institucién lider en el ambito nacional y que hoy prestaria su invaluable
servicio en importantes ciudades del pais, como Arica, lquique, Valparaiso,
Quilpue, Villa Alemana, San Antonio, Santiago (Maipu y San Bernardo),
Rancagua, Concepcion y Temuco y anade que seria la organizacion de parques y
cementerios de mayor crecimiento y cobertura en Chile.

Afirma que seria titular en Chile de varios registros de marcas que contienen la
expresion “sendero” y senala a “Parque del Sendero”, registro 851.707, clase 42;
registro 861.060 y 774.934, ambos clases 45 y “Nuestra Familia, Parque del
Sendero”, registro 770.965, clase 45.

También arguye que seria titular de los nombres de dominio “sendero.cl’,
“senderosdelamemoria.cl’, “parquesendero.cl”, “parquedelsendero.cl” y
“parquedelsenderoventas.cl”.

Expresa, que por lo anterior, se constataria que el caso de autos conllevaria un
riesgo de confusion entre los consumidores, ya que pensarian que los servicios
prestados por el primer solicitante, provendrian de él, segundo solicitante, con el
perjuicio que ello significaria.

Que en cuanto al derecho, cita disposiciones del Convenio de Paris sobre
proteccién al nombre comercial; también sobre el concepto de fama y notoriedad.
Que en el caso de autos senala, que no estariamos en presencia de un término
genérico, o producto de la imaginacién del primer solicitante, sino que seria
especial y poco comun y que seria confusamente similar a su razén social, por lo
que se provocaria confusién entre los consumidores.

Que cita también las normas sobre revocaciéon de nombres de dominio, contenidas
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en el Reglamento de Nic Chile, las cuales se aplicarian en la especie, ya que el
nombre de autos, seria idéntico a la marca y al nombre con que es conocido y que
resultaria altamente posible que el primer solicitante haya tenido conocimiento de
dicho nombre, considerando la data y fama de ésta y sus marcas en Chile.

Agrega por ultimo, que el primer solicitante, no poseeria derechos que le otorguen
preferencia frente a la asignacion del nombre de dominio en conflicto, que no seria
titular de una razén social que avale el uso del dominio, ni de otros dominios
relacionados. Que por lo mismo, sélo podria valerse del principio de ser el primer
solicitante, lo que no seria un derecho y que seria util s6lo cuando las partes se
encuentran en igualdad de condiciones.

TERCERO: Que sélo el segundo solicitante acompafné a los autos en parte de
prueba, los siguientes documentos: 1) Copia de registro de los nombres de
dominio “sendero.cl”, “senderosdelamemoria.cl”, “parquesendero.cl”,

“parquedelsendero.cl” y “‘parquedelsenderoventas.cl”. 2) También copia de
informacién de la pagina Web del Departamento de Propiedad Industrial de los
registros de las marcas “Parque del Sendero”, registro 851.707, clase 42; registro
861.060 y 774.934, ambos clases 45 y “Nuestra Familia, Parque del Sendero”,
registro 770.965, clase 45. 3) Aviso vencimiento pagaré, condiciones generales
tipos de contratos y folletos que daria cuenta de su razén social y 4) Recorte diario
Publimetro de 3 de octubre de 2008, donde aparece publicidad de Organizacion
Sendero.

CUARTO: Que segln consta en autos es primer solicitante don Miguel Angel
Belmar Cerda, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por
lo tanto al segundo y/o tercer solicitante probar que tienen mejor derecho sobre él
o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que al efecto so6lo el segundo solicitante para acreditar su mejor
derecho, acompand a los autos copias impresas de registros a su nombre de
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marcas comerciales en Chile y de nombres de dominios, sefalados en el
considerando “Tercero” precedente. Sin embargo sera desechada como prueba el
nombre de dominio “sendero.cl”, ya que consta del documento de fs. 17,
acompanado por el propio segundo solicitante, que se encuentra registrado a
nombre de un tercero que no es parte en este juicio “Parque del Sendero S.A.”.

SEXTO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registradas las
marcas comerciales “Parque del Sendero” y “Nuestra Familia, Parque del
Sendero”, 'y los nombres de dominio  “senderosdelamemoria.cl’,

“parquesendero.cl”’, “parquedelsendero.cl” y ““parquedelsenderoventas.cl”, y que
contienen la palabra “sendero”, no es suficiente para configurar un mejor derecho
que destruya la prioridad del primer solicitante, ni tampoco le da el derecho sobre
todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra, ni impedir que
terceros lo soliciten.

SEPTIMO: Que se desprende de los registros de marcas y nombres de dominio
de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados y que esos son los “nombres” en general, que le
interesan e identifican sus productos y/o servicios y no otras denominaciones, ya
que de lo contrario habria registrado en su oportunidad, como marca o nombre de
dominio, a su nombre “senderoschile”, el cual a su vez es un genérico.

OCTAVO: Que consta en autos que el nombre del segundo solicitante es
“Inmobiliaria Parques Y Jardines S.A.”, por lo que sera desestimado el argumento
que el nombre de dominio en litigio, seria idéntico a su razén social.

NOVENO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacién sobre la
materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacién de nhombres de dominio.
DECIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que no

existe por parte del segundo, ni del tercer solicitante, un mejor derecho sobre el
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nombre de dominio en disputa “senderoschile.cl”, ya que lo expuesto por las
partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez vy
prioridad de la solicitud de autos y no 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 Cddigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

l.- Que se asigna el nombre de dominio “senderoschile.cl” al primer solicitante esto

es a don Miguel Angel Belmar Cerda.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “senderoschile.cl” del
segundo solicitante la sociedad Inmobiliaria Parques Y Jardines S.A.

[ll.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “senderoschile.cl” del tercer
solicitante don Gonzalo Romero Astaburuaga.

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
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ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 36 - 2010.
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