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

Santiago, veinte de Septiembre de dos mil siete.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF07496 de fecha 3 de Mayo de 2007, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidon del nombre de dominio
“tratohecho.cl”; entre Julio Fernando Nunes Astroza, como primer
solicitante, y, Pontificia Universidad Catdlica de Chile, como segundo
solicitante;

2.- Que los nombres de dominio *.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del 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 11 de
Mayo de 2007, 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 23 de
Mayo de 2007 a las 11:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion
se notificd a las partes por carta certificada, y via correo electréonico 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 8 de Mayo de 2007, sdlo con la asistencia de la parte de Pontificia
Universidad Catdlica de Chile, representada por el abogado don Matias

Somarriva Labra, quien acredité poder suficiente; y en ausencia del
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primer solicitante don Julio Fernando Nunes Astroza;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Pontfificia Universidad Catdlica de Chile hizo valer ante este Tribunal
Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“tfratohecho.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que La
Pontificia Universidad Catdlica de Chile, institucion privada con aportes
econdmicos del Estado, de gran prestigio y excelencia académica, fue
fundada en el ano 1988, siendo su primer rector Monsenor Joaquin
Larrain Gandarillas; b) Que forman parte de esta institucion El Club
Deportivo de la Universidad Catdlica con mdas de 20 ramas deportivas, El
Hospital Clinico, un Canal de Television de cobertura nacional Canal 13,
el Duoc-UC, la federacion de Estudiantes de la Universidad Catdlica y la
fundacion de Vida Rural; b) Que en cuanto a la Corporacion de
Television de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile canal 13 y su
programa “Trato Hecho”, éste corresponde a un estelar de concursos
conducidos por el animador “don Francisco”; c) Que es titular de las
siguientes marcas comerciales, a saber: Registro N° 702.140, marca “Trato
Hecho”, denominativa, para distinguir servicios de la clase 38; y Registro
N° 702.141, marca “Trato Hecho”, denominativa, para distinguir servicios
de la clase 41; d) Que existe una evidente vinculacion entre el nombre
de dominio solicitado *tratohecho.cl” y esta parte, toda vez que la
marca “Trato Hecho” registrada en el Departamento de Propiedad
Industrial, es idéntica al elemento sobre el cual se estructura el nombre
de dominio en disputa “tratohecho.cl”. En efecto, la marca estd
infegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa,
por lo cual Iogicamente el publico necesariamente asociard dicho sitio
con los productos de esta parte. Ademds de mencionar que la contraria
no presenta vinculacion alguna con el nombre de dominio solicitado,
toda vez que no cuenta con marcas comerciales, nombre de dominio ni

ningun elemento en virtud del cual pudiera acreditar algun tipo de
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relacion con el dominio en disputa; €) Que el nombre de dominio
consiste en una direccion electronica o bien una denominacion por
medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios
que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como pdginas web,
correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. De lo contrario, el
concepto de la red mundial careceria de sentido y se fransformaria en
un instrumento confuso, y cadtico; f) En cuanto al derecho argumentd
que, en virtud del criterio de la fitularidad sobre las marcas comerciales y
su relacion con los nombres de dominio se puede establecer que los
nombres de dominio comparten un sinnUmero de caracteristicas y
propdssitos con las marcas comerciales, de fal entidad que permiten
sostener que los nombres de dominios, ademds de la funcidn técnica
que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen
de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet. Por lo
anterior, la disputa en autos se debe resolver, entre ofros, en atencion a
la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre
de dominio; g) En apoyo de este criterio, cita como respaldo la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN),
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y, NIC Chile.
El primero reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion.
En efecto, cita como fundamento el titulo preliminar de dicha normativa,
en cuanto al otforgamiento de un nombre de dominio idéntico o
confusamente similar a un marca de productos o servicios, respecto de
la cual la parte demandante tiene derechos. El segundo, mediante su
informe final establece que en el procedimiento de revocacion de un
nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que
el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente similar a una

marca comercial. El tercero, mediante el art. 20°, 21° vy, 22° del
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Reglamento de NIC-Chile; h) Que en virtud del criterio de la identidad, el
nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a esta parte, ya que
es ella quien ha efectuado un uso publico de la expresion “Trato Hecho”,
y la tiene registrada como marca comercial para distinguir servicios de
las clases 38 y 41 del Clasificador Internacional de Marcas. Criterio, que
por cierto ha sido recogido en el fallo de 21 de Mayo de 2006 sobre el
nombre de dominio *vinasdelmaipo.cl”; i) Que en virtud del criterio del
Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, el nombre de dominio en
conflicto es idéntico a la marca previamente registrada por esta parte y
que, ademds, corresponde al nombre de un programa de television
producido y emitido por esta parte; j) Que ademdas, cita en apoyo para
la proteccion a las marcas famosas y notorias el Convenio de Paris, Art.
6° bis, todo lo cual implica que la marca “Trato Hecho” ha de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unidn, toda vez que su
explotacidon no autorizada se deriva, por un lado de la dilucidn del poder
distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de
una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no
han contribuido a la creacidon de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y
notoria; k) Que por todo lo anterior, esta parte es el fitular del mejor
derecho sobre el nhombre de dominio en autos arbitrales, atendida su
vinculacion con el mismo y especialmente la titularidad de la marca
comercial “Trato Hecho”, el uso efectivo de la expresion, asi como el
criterio de la identidad; I) En apoyo de sus argumentaciones acompanod
a este Tribunal, para acreditar sus pretensiones los siguientes
documentos: I.1) Copia simple de certificados de registro singularizados
en el literal c) de este numeral, 1.2) Copia de impresion del sitio web

“www.cooperativa.cl” en que consta la produccion del programa Trato

Hecho por esta parte, 1.3) Copia de impresion de del sitio web

“www.enescena.canall3.cl” en que consta el formato y caracteristicas
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del programa Trato Hecho; y 1.4) Copia de impresion del sitio web
“www.es.wikipedia.org” en que consta la emision y produccion del
programa Trato Hecho por esta parte;

6.- La parte de don Julio Fernandez Nunez Astroza no hizo valer sus
pretensiones, por lo que el Tribunal Arbitral la tuvo en rebeldia en esta, y
las posteriores diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos;

7.- Con fecha 22 de Junio de 2007 habiéndose dado tfraslado para
contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas, no se hicieron
valer nuevas argumentaciones, y, en consideracion a las normas de
procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompanar
y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que
respaldan sus pretensiones, se omitid recibir la causa a prueba, y se
resolvié derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa 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 arbitrales prueba de
ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar la
prueba acompanada por la parte de Pontificia Universidad Catdlica de
Chile;

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 absoluta, menos tratdndose de causas tramitadas
en rebeldia del primer solicitante como es este caso. Precisamente, la
excepcidon al principio se ampara entre otros, en la validacidon o
acreditacion de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal

que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de |as
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partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen
encontrandose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso
ello no ocurrid, desde el momento que sdélo la parte de Pontificia
Universidad Catdlica de Chile, ha demostrado tener una legitima y
vdlida pretension;

C) Que, también es un hecho indiscutido que el segundo solicitante
ha demostrado que la denominacion “frato hecho” bajo sus distintas
formas de proteccion juridica, o en sus distintas formas de fransmision y
publicidad al publico, particularmente como marca comercial, es de su
propiedad y ha sido de su uso, quién asi lo ha acreditado sobradamente
en autos;

9- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al tratarse
de una marca comercial y nombre distintivo y caracteristico del
segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer
solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba
suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud,
lo que no ocurrio;

10.- Que sin otro tipo de razones que la ya expuestas, en caso de tener
que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina a
preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo,
y el sustento de su proteccién a través de privilegios industriales (marcas
comerciales), por un asunto de certeza juridica, lo cual es también
coincidente con lo expuesto en nuestra legislacion y los tratados
internacionales sobre la materia;

11.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe aqjustarse en su
actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el
sentido que la prudencia y la equidad le indiguen, 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
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valorado la prueba acompanada 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 dominio
“tratohecho.cl”;

12.- Que no obstante lo anterior, ademdas el Reglamento contempla en
su Art. 7° 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 acatar y regirse por todas las
normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, el Art. 15 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 el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL vy los artficulos 636 y 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 arficulos 222 vy
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “tratohecho.cl” a la parte de
Ponfificia Universidad Catdlica de Chile. Rechazase la solicitud
presentada por el primer solicitante, don Julio Fernando Nunes Astroza.
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 notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
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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 Codigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacidon de la misma los

testigos que mds abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Dora Ydnez Terdn Carmen Gloria Garcia Maragano
C.I.N° 13. 688.508-1 C.I. N° 11.708.049-8







