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Santiago, veintiocho de marzo de dos mil catorce 

VISTO, 

Por oficio 18819, de fecha 04 de noviembre de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto 
planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <boreal.cl>. 

El suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el 
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y 
por carta certificada, como consta en el expediente, a fojas 4 y siguientes. 

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Ignacio Fernando 
Montiglio Ordenes, RUT: 8.566.756-4, Dirección: Av. Bulnes 197, piso 2, Santiago y como segundo solicitante 
Salcobrand S.A., representada por Estudio Villaseca, Rut 76.031.071-9 Dirección: Av. Alonso de Córdova N° 
5151, piso 8, Las Condes, Santiago.  

Como consta a fojas 4, con fecha 05 de noviembre de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se 
citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día miércoles 13 de noviembre 
de 2013, a las 12.00 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer 
solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes. 

Con fecha 13 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de Ignacio 
Montiglio en representación del primer solicitante, Oscar Rodríguez, como agente oficioso del segundo 
solicitante y del señor Juez Árbitro, no pudiendo producirse, conciliación, se procedió a fijar las Bases del 
Procedimiento Arbitral. 

A fojas 14, con fecha 14 de noviembre del 2013, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de 
planteamientos por el término de diez días hábiles, venciendo en consecuencia el día 28 de noviembre de 
2013. 

A fojas 16, don Oscar Manuel Rodríguez Baeza, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un 
escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente: 
a) Que, los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos 
productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. A diferencia de lo que ocurre en 
el ámbito de los registros marcarios, son únicos y sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras 
que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases 
distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza; 
b) Que, la doctrina nacional y extranjera, plasmada en innumerables sentencias del Panel de árbitros de Nic 
Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por 
ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, 
en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio; 
c) Que, para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para 
su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name 
Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el 
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad 
Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y 
promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991; 
d) Que, para sustentar el mejor derecho que estima asiste a su parte, alega la titularidad de la marca boreal. 
Registro 587.412, que incluye carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en 
conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; 
aceites y grasas comestibles, clase 29, que renovó el registro. Registro 587.413, incluye café, té, cacao y 
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sucedáneo del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de 
pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; 
vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo, clase 30; 
e) Que, este tipo de propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 
y por el Código Civil en su artículo 584, el ordenamiento jurídico consagra y, legítima la oposición existente 
al nombre de dominio sub-lite. Este derecho tiene efectos absolutos y de carga imperativa con respecto al 
resto de los integrantes de la sociedad, que se plasma en una obligación no hacer, que tiene como objeto no 
perturbar, amenazar ni transgredir un derecho de propiedad ingresado en el patrimonio de una persona, 
como es el caso de su cliente; 
f) Que, cualquier semejanza entre el nombre de dominio pedido por un tercero con el signo marcario de su 
cliente, llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando una dilución marcaria de éste; 
g) Que, es necesario indicar que existe una identidad gráfica y fonética con el nombre de dominio en 
cuestión. A todas luces el signo requerido es idéntico a la marca de su parte; 
h) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación: 
1. Copia del Certificado de Registro Nº 1.052.107, marca comercial BOREAL, pedida para distinguir productos 
de la clase 29. 
2. Copia del Certificado de Solicitud Nº 1.061.348, marca comercial BOREAL, pedida para distinguir 
productos de la clase 30.  
 
Con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de 
nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por 
acompañados, con citación. 
 
Con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el 
término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 22 de enero de 2014, apercibiéndose 
al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.  

A fojas 25, con fecha 17 de marzo de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este 
Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia. 

TENIENDO PRESENTE: 

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime 
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un 
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las 
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que 
corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido 
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa. 
SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las 
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su 
propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, 
que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le 
correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas 
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización 
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. Al tenor de lo señalado, como 
el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de 
acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias 
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. Resulta pacífico entre 
nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir 
de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su 
extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit 
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). 
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A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la 
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y 
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su 
pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la 
pretensión del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORÍA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VÉLEZ. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Talca. 2011. 
TERCERO: Que, no consta en autos la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio, ni cómo 
afecta o afectaría esta denominación los derechos del segundo, si bien boreal es un adjetivo, relativo o 
perteneciente a bóreas, que es un viento procedente del norte, según el diccionario de la Lengua Española 
de la Real Academia año 2001, vigésimo segunda edición, por ende resulta ser un genérico, no una creación 
original de uno u otro solicitante, de forma que habría bastado justificar que el uso no coincidiría con la 
utilización y protección marcaria que tiene registrada el segundo. 
CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la 
marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, sin 
elemento diferenciador alguno, como para determinar fehacientemente que no habrá confusión para el 
público consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el área de protección de su marca, más 
aún, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca está enteramente contenida en el 
dominio y al no conocer tampoco, la actividad del primer solicitante, es riesgoso pensar que no afectará el 
giro del segundo como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u 
otro solicitante; por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público 
pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio. 
QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a 
la expresión “boreal”, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, idénticas al dominio solicitado, 
para varias clases y servicios relacionados a alimentos como carne, pescado, mermeladas, miel, pastelería, 
etc., lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El primer 
solicitante no ha acreditado, de forma alguna el giro que desarrollará con el dominio, como tampoco que el 
uso que pretende dar al dominio solicitado no coincide con las clases registradas del segundo, y la 
protección consiguiente, que tales marcas proporcionan, pese a que ello no tenía costo para él. El segundo 
solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha 
acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional, y de reconocimiento en el rubro al que se dedica, 
unido a una conducta comercial consistente y concluyente. 
SEXTO: Que, la utilización del término “boreal” por el segundo solicitante, para el desarrollo de su actividad, 
podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en 
diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este Tribunal, de la 
documentación acompañada, el término solicitado es el mismo de su marca, sin una distintividad suficiente, 
por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante y 
posible desvío de su clientela hacia un sitio que contenga información que pueda generar confusión. Por lo 
que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el 
término en cuestión. 
SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en 
base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o 
alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por 
lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba y 
alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las 
oportunidades posibles para ello. 
OCTAVO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio first come, first served, en 
este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes están de buena 
fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas veces 
en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditó 
fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer 
solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas, no probó de forma alguna.  
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NOVENO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido 
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el 
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), 
SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "…el árbitro arbitrador está 
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la 
errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en 
contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la 
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de 
cumplir". En el caso sub lite, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así 
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los 
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver. 

RESUELVO: 

 En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 
sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro 
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de 
Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y 
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “boreal.cl”, al 
segundo solicitante Salcobrand S.A., Rut 76.031.071-9, representada por Estudio Villaseca, sin 
costas, dada la inactividad del primer solicitante. 

 Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la 
Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la 
correspondiente boleta de honorarios profesionales. 

 Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato 
cumplimiento. 

 Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico. 

 Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo. 

 
ROL 18819- 2013 

 

 

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-
Chile. 
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Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA 
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K. 

 


