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Asunto: umbralestv.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha:Fri, 11 Jan 2008 22:42:15 -0300

A: <fallos@legal.nic.cl>, <luisriveramendez@gmail.cqmeadmin@weekmark.cl>,
<ctecnico@weekmark.cl>, "Eduardo Lobos™ <eloboar@ant.cl>, <cmendez@sargent.cl>,
<sargent@sargent.cl>, <hsiebel@alessandri.cl>, sdos@alessandri.cl>

CC: "Valeria Taborga" <vtaborga@gmail.com>, "Moya, jaledra™ <amoya@estudiogkd.cl>

Santiago, 11 de enero de 2008

Adjunto a la presente sentencia definitiva dicteola esta fecha en autos por conflicto sobre noabre
dominio de la referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a once de enero del afio dascho, en los autos por conflicto en inscripcaiei nombre
de dominio umbralestv.cl, suscitado entrdJmbrales Centro de Desarrollo y Adelanto Local (LUS
ALBERTO RIVERA MENDEZ) , RUT 91.500.071-k, domiciliado en Caramavida 6B@ipu, Santiago, y
UMBRALE S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (UMBRALE S A) , RUT 76.193.360-4, domiciliado en Av.
Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiagesuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 25 dedibfiD07, siendo las 03:38:49 GMImbrales Centro
de Desarrollo y Adelanto Local (LUIS ALBERTO RIVERA MENDEZ) formul6 solicitud de inscripcion
de nombre de dominiambralestv.cl, constituyéndose asi en el primer solicitante ste,é/ el dia 09 de
mayo de 2007, siendo las 21:42:12 GNUMBRALE S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (UMBRALE S
A) formulé la solicitud competitiva que da lugar abgente conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 5 de julio de 2007 se recibié de Glite el Oficio N° 07734, por el que dofia Margarita
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designamino Arbitro del conflicto por la inscripciéon del
nombre de dominiambralestv.cl, suscitado entre las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 20 de julio de 2007 se aceptd lguasion y se citd a las partes a audiencia de lgcion
ylo fijacion del procedimiento para el dia 31 desig de 2007 en Bandera 341 oficina 759, comuna de
Santiago, notificando de ello a todos los interesgibr carta certificada y correo electronico yeggndose
a los autos los comprobantes de ingreso de coogalporrespondiente, tal como consta a fs.5.

4. Que con fecha 31 de agosto del afio 2007 se redaliadidiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, en el que compareciéo por el segusmliitante don Eduardo Lobos Vajovic, quién
acompafo los poderes con que acreditd la repres@mtiavocada. El tribunal lo tuvo presente y oxilee
agregaran a autos segun consta a fojas 6 y sigaiefihte la no comparecencia del primer solicitagte
procedié derechamente a la fijacion del proceditoieen resolucion que fue notificada por correo
electronico a la inasistente.

5. Que a fojas 17 y siguientes consta demanda arlptedentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, quien solicita que sadigne derechamente el nombre de dominio en disputa
base a los antecedentes de hecho y de derecha gus partes substanciales sefiala.

En cuanto a antecedentes, sefiala que su contraphei® la asignacion del nombre de dominio espdia,
presentandose por su representada la correspandielititud competitiva de acuerdo a lo dispuest@le
Reglamento para el funcionamiento del registro debres de Dominio .CL.

Funda sus alegaciones en que Umbrale S.A. es umasafilial de Cencosud S.A., cuyo objeto socédile
fabricacion, manufactura, integracion o armado idads, articulos, productos o mercaderias de dealqu
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clase o naturaleza, especialmente la confeccidreskeiario y cualquier otro accesorio, su comemaalbn

y distribucién. Forma parte de la division “tiendas departamento” de esa empresa, creada en marzo
2005, tras adqurir Cencosud S.A. la empresa Pakis & trayectoria y tradicion en nuestro paised@uasi
conformada por las Tiendas Paris S.A., las filialesdik S.A. y Umbrale S.A. El 2006, periodo de
consolidacién, comprd las marcas Foster y JJO, dodm una unidad especializada en dos frentes: al
interior de la tienda como marcas exclusivas yagés de tiendas externas o boutiques que en conjunt
cuenta con 19 locales.

Destaca que las tiendas y locales “UMBRALE” y la®ductos comercializados bajo este signo tienen
presencia en los mas importantes malls y centrogemales de nuestro pais, lo que demuestra la fama
notoriedad de la que goza la marca UMBRALE de presentada.

De esta forma sefala que como parte de la estigtegh proteger este activo que ha adquirido rer@ab
nivel internacional, su representada ha obtenidoenasos registros marcarios que enumera a coniimjac
gue protegen las marcas UMBRALE, UMBRALE XS, UMBRAIWOMAN, WOMAN UMBRALE, BE
UMBRALE, para las clases 14, 18, 25 para produgtestablecimiento comercial, siendo este una mauestr
de mejor derecho sobre el término.

Agrega que ademas son titulares del nombre de dwmimbral.cl, asignado mediante fallo arbitral de
fecha 22 de enero de 2007, segun consta en senteceitificado de titularidad que adjunta en ungit

Continua sefalando que el elemento sobre el cuaksseictura el nombre de dominio solicitado,
UMBRALES coincide plenamente tanto grafica comoétimamente con la marca de su propiedad, por lo
que el asignar el nombre de dominio a la contiarieausa un grave perjuicio a su representadacyaafe
directamente las marcas validamente protegidasdé\figue la adicion de la particula TV aumentaegai

de confusién, ya que cualquier usuario de Intgpeastara Iégicamente que se trata de un canalelésiéh

via Internet que distribuye, publicita y comerdallos productos de su mandante. Destaca queifirade

a Umbrale S.A el dominiambral.cl, que no era exactamente idéntico a las marcas deasdante al
estimar el juez arbitro que tenia un mejor dereSwdiala que debe considerarse que la expresionadUmbr
S.A. que corresponde exactamente a la razon siEisll mandante, lo cual dice confirmar la confusjiéa

se producira entre los consumidores. Si no se rachal dominio de autos, afirma, un tercero hamade
una marca famosa y notoria debidamente registigaa,no solo distingue productos y establecimientos
comerciales, sino que ademas es parte esencialrded@ social.

En cuanto al Derecho aplicable al caso que nosagpcelpactor sefiala que el explosivo desarrollo y
masificacion de la red de interconexion mundiatdeputadores Internet, ha dado lugar en los Ultiafios

a una serie de conflictos de caracter juridico. Uieo dichos conflictos, ha tenido relacion con los
denominados "nombres de dominio" que se utilizadieima red.

Agrega el demandante que el concepto de nombreméaid lleva implicita la idea de poder identificar
cada usuario en Internet, de forma tal que quiereatifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO,
BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente corresponda &hdi entidad, organizacion o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Interreeeceria de sentido y se transformaria en un mstmto
confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables para confiaie asignacion de nombres de dominio, el actoe hac
presente que el principio “first come, first servad es absoluto e incluso, cada vez con més futanto la
doctrina como la jurisprudencia se inclinan a zdilio como ultima ratio, aplicandolo s6lo cuandegoina

de las partes demuestra tener un mejor dereche sbbombre de dominio en disputa, criterio recogd

los articulos 10 y 14 del Reglamento de AsignaciérNombres de Dominio. La situacién de igualdad en
gue se deben encontrar ambos solicitantes de dmnimgrega, debe ser la base para el analisisatieleu
las partes tiene mejor derecho, de acuerdo alipiinde imparcialidad en la administracién de jistique
debe inspirar todo procedimiento judicial.

Acto seguido, expresa el demandante que en culnotdesio de la titularidad sobre marcas comeesay

su relacién con los nhombres de dominio, cabe sefala en el derecho comparado, y por cierto en los
Gltimos afos también por la uniforme jurispruderamanuestro pais, se ha efectuado una inmedidigical
relacion entre los nombres de dominio y las matoaserciales. Reitera que el propésito de los nosnthee
dominio es la identificacion adecuada de su titulaomo l6gica consecuencia, de los productos vices
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que se transan en el mercado virtual de la rednletteobjetivo que comparte con a la marca regiaten
cuanto a ser una distincion por medio de un signbigenes y servicios que se transan en el mereadlo r

En este contexto, continda el actor, cabe tenesepte que con fecha 1° de Enero del afio 2000 entré
vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucde Conflictos de Nombres de Dominldnfform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRRf¢sarrollada por la Corporacion de Nombres y Namer
Asignados a Internetriternet Corporation for Assigned Names and NumbBEEANN”" ), la cual reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion deodichnflictos, la titularidad de registros marcan@ara
el signo en cuestion.

Por su parte, el actor agrega que el Informe Fieala Organizacién Mundial de la Propiedad Inteiglct
(OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobret&iePreguntas Relacionadas con el UDRP
(WIPO Panel Views on Selected UDRP Quesjicestablecen que en el procedimiento de revoca®am
nombre de dominio se deben considerar circunstantafes como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, quiukelr del dominio no tenga derechos o intereses
legitimos sobre él, o cuando se ha registradoreirdo de mala fe.

Los criterios anteriormente mencionados, a jui@daddemandante, han sido recogidos por los Aas$cRO,
21y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual esespmente relevante en este caso, ya que Si Geassi

el nombre de dominio al demandado se estaria peti@ una dilucion de la reconocida marca comercial
“UMBRALE" y evidentemente podria inducir a errofog usuarios.

En cuanto al criterio de mejor derecho por el uspresarial legitimo, que descansa en que el solieit
efectivamente ofrezca dichos productos y servigasiepresentada tiene el registro del signo UMBRAL
que distingue una cadena de importantes localeercaates y de productos que se comercializan y
distribuyen a lo largo del pais. En cuanto a lafided destaca que la su mandante es titular deataa
famosa y notoria UMBRALE, criterio recogido por jlarisprudencia en fallo de “vifiasdelmaipo.cl” que
destaca este elemento.

Por dltimo y después de citar diversas disposisicte Convenio de Paris que tiene plena vigencia y
aplicabilidad en Chile y rango de ley, en cuantoBRRALE es una marca famosa y notoria, hace presente
gue el aprovechamiento de la notoriedad ajena pawenocionar productos y servicios acarrea los

consecuentes perjuicios al titular de la misma.

El actor concluye que a la luz de lo expuesto edelmanda y teniendo presente los diversos argumento
antes indicados, asi como la titularidad de lascasatJMBRALE y el registro del dominiombral.cl;
resulta evidente que la asignacion del dominimbBralestv.cl” a la demandada de autos, constituiria una
causal de error y confusién en el pablico usuaricogsumidor, que no se condice con el espirituade |
normativa marcaria vigente, reconocidos en la Regidacion de NIC Chile solicita la denegacién de la
solicitud del primer solicitante con expresa coraden costas

En un otrosi acompafia copia de los registros masceitados, del certificado de nombre de domimnte ya
sentencia de asignacién del nombre de domimibral.cl.

Que, a fojas 53 y siguientes constan alegacionesejier derecho del primer solicitante. Segun senaf]
el primer solicitante, don Luis Alberto Riviera M#az, solicitdé el dominio en conflicto en cuantmméeuna
organizacion denominada Centro de Desarrollo y @utel Local Umbrales, ubicado en Estacion Central,
cuya mision principal es desarrollar iniciativagdontribuyan al mejoramiento de las condicionesida
de los habitantes de esta comuna y sus alrededOweginua sefialando que se constituyeron como
organizacion el 4 de julio de 2006 con un gruponds de 30 personas. Explica que pretenden a tilawes
canal de televisibnmbralestv.cl —para lo cual se solicitd el nombre de domini@d®s—, juntar a diversas
organizaciones sociales entregandoles un espadia implementar y difundir su trabajo. Tienen
personalidad juridica desde 2006 y sus fines sgn:P@mover, realizar y auspiciar cursos de
perfeccionamiento, charlas o conferencias paraaseeiados; b) Promover y mantener un centro de
informacion cuantitativa y cualitativa sobre lalig@d local; ¢) Realizar permanentemente actividadie
difusion e informacion del acontecer local; d) Qhoarse con las Juntas de Vecinos, instituciones
gubernamentales, privadas u otras que promuevespras o financien acciones de desarrollo a noesll{
e) Gestionar y desarrollar proyectos sociales gymtivos en beneficio de la comunidad local; f) &zar
permanentemente a los asociados interesados édnggsjecucion de proyectos, y g) en generaljzaal

14-01-2008 15:5



umbralestv.cl - sentencia definitiva

todas aquellas acciones encaminadas al mejor tieglas objetivos propuestos.

Hace presente que en su opinidn el segundo salieitéene un rubro completamente diferente, y ma se
afectado por el contenido de la pagina wefibralestv.cl, la que por lo demas es distinta a la marca del
segundo solicitante, destacando ademas, dicha iymmaexiste con el dominiambrales.cl

Sefiala asimismo que el proyecto de television decdgporacion Umbrales sera reconocido como
umbralestv.cl, sin que ello induzca a error a los usuarios tkrtet, sino por el contrario.

Agrega, por otra parte, que debe tenerse en ceémiancipio “first come first served”, haciendoegente
que dado que su representada ha acreditado su deggeho y su evidente buena fe, debe aplicarse el
mismo.

7. Que a fojas 88 el Tribunal dio traslado a ambatepael cual fue evacuado a fojas 89 y siguienbexb
segundo solicitante, que reiterd los alegatos ptades en la demanda, sefialando, ademas, que en su
opinion el primer solicitante no habria acreditateulacién alguna sobre el nombre de dominio spwuta.

8. Que a fojas 92 se cit6 a las partes a oir sentencia
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encaagitcunscrita a decidir cual de las partes salités
tiene mejor derecho a la asignacion del nombreod&rdo en disputa, esto esjibralestv.cl”.

SEGUNDO: Que rige la solucion de conflictos de nombres deidio el principio “first come first served”,
actualizacién tecnologica del antiguo aforismodiaé “prior in tempore prior in iure”, siempre qles partes
estén en igualdad de condiciones. El Reglament® @laFuncionamiento del Registro de Nombres de Biomi
que rige estas materias establece que existe ayjuad condiciones cuando ambos solicitantes teimgarés
legitimo, derechos de igual naturaleza al signddoegl que ninguna de ellas se encuentre de mal&rfesu
aplicacion habrd de tenerse en cuenta que por retioflamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idéntie bn mismo TLD, razdn que hace que en definidlva
aforismo juridico que antes enuncidramos sea leaasl extremo, esto es, al punto que el primeecsqlicita es

el unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide exstaflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme su real sabetendar definir la disputa acorde a lo que la praiele indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad ejue ichperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creadm aina reaccion natural a la proliferacién del uso
de sistemas de informacion y el crecimiento dertetiey su desarrollo como medio a través del asapkrsonas
naturales o juridicas se comunican e informan anuiles interesados en los productos, bienesvissr que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple gtm@mente intuitiva. Esto ha llevado a que aredsldrecho
gue antes permanecieron ajenas al desarrollo teginol hoy se encuentren abocadas al estudio de edtro
fendmeno puede afectar derechos exclusivos valick@naelquiridos en virtud del sistema juridico tcamhial. Es

el caso del derecho marcario, que se acerca depstetoda vez que a través de la inscripcion deoambre de
dominio puede producir efectos no deseados respkcttms derechos marcarios constituidos y vigertiss.
asimismo el caso del Derecho de la Competenciasguacerca toda vez que a traves de la inscrigtadan
dominio pueda afectar la libre y sana competenagadgbe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitantdelyado que la asignacién del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamentgtittidos, especificamente sus derechos marcaving parte

del nombre de dominio. Acreditd con este fin erdéecumental que consta en autos, que cuenta coosvari
registros marcarios que incluyen parte del térrsoi@itado, el cual ademas es término con el que@mocido.

SEXTO: Que, en opiniébn de este arbitro, el poseer desedmarcarios o ser titular de nombres de dominio
similares a aquel en conflicto no es la Unica nerde acreditar un mejor derecho sobre dicho nordbre
dominio. En efecto, en este caso el primer solititdna demostrado que tiene legitimo interés dabegpresion
“Umbrales” con el fin de crear un proyecto que marda relacion con el objeto del giro del seguraitante,
Umbrale S.A. Ello prueba que no existe mala feintérés alguno en usufructuar o relacionarse desugin
punto de vista con el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que con relacion al mejor derecho sobre el nombrédominioumbralestv.cl, es preciso sefialar que
considerando que el nombre de dominio es una hemngantécnica de naturaleza mnemotécnica cuyo iebjet
esencial es hacer posible la localizacién y conagidmn fluida y eficiente entre los diversos comgotas
conectados a la Red Internet, la similitud enteedignos no es razon suficiente para suponer um@sion en
cuanto al titular. El términaumbralestv.cl solo incluye una parte del nombre que identificéa asegunda
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solicitante. La naturaleza juridica de los nomhaleslominio no busca prolongar el monopolio lega gtorga el
derecho de marcas mas que en los casos en guencamstremos con evidente mala fe o peligro obvio de
confusién. En el caso de autos no existe mala éesguhaya probado, ni habria peligro de confusladp que
ambos nombres se diferencian por el término TWitér lo suficientemente caracteristico como pa@cawr otro
concepto. El término TV tiene un significado propio es probable que exista posibilidad de confusiode
dilucién de la marca UMBRALE.

OCTAVO: Que en segun consta a este Arbitro actualmentexistee los nombres de dominio
umbralproducciones.cl, radioumbral.cl, umbralcotmak.cl, umbralproducciones, umbralgestion.cl, vy
elumbral.cl, todos de diferentes titulares, comi® no es legitimo invocar titularidad alguna sadiréérmino
UMBRAL, como lo sefala el segundo solicitante etogu

Con lo considerado y teniendo presente ademaspoesto en el Reglamento para el funcionamient&egistro
de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asigakeslominioumbralestv.cl al primer solicitante,
Umbrales Centro de Desarrollo y Adelanto Local (LUS ALBERTO RIVERA MENDEZ) , ya individualizado
en autos.

Cada parte responderd por sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesgolr carta certificada y a NIC Chile por correo
electronico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuaaidioosmayores de edad y que firman a continuacion:

Valeria Taborga B. Ingrid Barra H.
Cl. 8.433.902-4 Cl. 15.226.520-4
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