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FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO 

 

canopy-chile.cl 

 

– ROL 15.034 – 

 

 

Santiago, 28 de diciembre de 2011 

 

  

 

VISTOS 

PRIMERO: Que por oficio 15034 de fecha 12 de octubre de 2011, 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 
<canopy-chile.cl>. 
SEGUNDO: Que, 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. 
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante B 
Y K PRODUCCIONES S. A., RUT: 96.961.250-K, Contacto Administrativo: Federico Brendel, Av. 
Larrain 11095 - Parque Mahuida, La Reina, Santiago y como segundo solicitante ESTUDIO 
FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA, RUT: 78.169.860-1, en representación de MOTOROLA 
SOLUTIONS, INC, Contacto Administrativo: Max F. Villaseca, Av. Alonso de Córdova No. 5151, piso 
8, Las Condes, Santiago. 
CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de octubre del 2011, se tuvo por constituido el 
Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, 
para el día jueves 20 de octubre del 2011, a las 11.15 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. 
QUINTO: Que con fecha 20 de octubre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la 
presencia de don Oscar Rodríguez por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, en rebeldía 
del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral. 
SEXTO: Que con fecha 21 de octubre del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de 
planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 08 de 
noviembre de 2011. 
SEPTIMO: Que a fojas 20 Marino Porzio Bozzolo presentó un escrito como segundo solicitante de 
demanda exponiendo argumentos, que se resumen 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; esto es, un 
“signo distintivo”. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los 
nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, 
mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares, siempre que 
se refieran a distintos productos, servicios y clases del Clasificador Marcario Internacional de Niza; 
b) Que la Jurisprudencia nacional y extranjera, asentada en la doctrina, ha considerado la 
existencia de una relación estrecha entre los nombres de dominios y marcas comerciales. Por 
ende, la resolución de los conflictos debe ser resuelta, entre otros parámetros a considerar, en 
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atención a la preexistencia de derechos de Propiedad Industrial, entre los que gozan de especial 
preferencia la titularidad de registros marcarios; 
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), y a nivel local, y 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 el sistema CANOPY se basa en la tecnología inalámbrica de banda ancha que permite un 
acceso de alta velocidad a Internet. Este sistema ha sido diseñado para proporcionar un acceso 
económico de datos a alta velocidad en el “tramo final” para clientes residenciales y comerciales 
que en el pasado no contaban con este tipo de servicio o que vivían en localidades donde no 
existía la infraestructura necesaria. El sistema Canopy consta de tres componentes principales: 
Punto de acceso (AP), Módulo suscriptor (SM) y Unidad Backhaul. Este sistema CANOPY opera en 
las frecuencias (900 Ghz, 5.2 Ghz y 5.7 Ghz). Este sistema permite realizar aplicaciones como: 
Servicios de Internet, extensiones Lan, Altas conexiones punto a punto de banda ancha, 
conexiones punto multipunto, extensiones PBX, voz a través de IP, multicast de video, backup 
redundante, entre otras aplicaciones; 
e)Que su mandante es titular de la marca comercial, con la expresión “canopy”, a través de los 
siguientes registros marcarios, a saber: Nº 676.826, que “incluye un sistema para proporcionar 
conectividad inalámbrica para Internet, a saber, un transceptor de alta velocidad, estación base, 
antena, instalando hardware y software para monitorear y operar el sistema, todo para ser usado 
en el campo de las telecomunicaciones”, clase 9 y Nº 676.825, que “incluye un sistema para 
proporcionar conectividad inalámbrica para Internet, a saber, un transceptor de alta velocidad, 
estación base, antena, instalando hardware  y software para monitorear y operar el sistema, todo 
para ser usado en el campo de las telecomunicaciones”, clase 9. De esta forma, es palpable la 
propiedad que tiene su cliente sobre este signo lo que le confiere el mejor derecho y lo faculta 
para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el presente bien es capaz de 
proporcionar; 
f)Que por otra parte, la propiedad de su cliente se encuentra amparada por la Constitución, en su 
artículo 19 Nº25 y por el Código Civil en su artículo 584. Dicha normativa garantiza a cualquier 
persona, ya sea natural o jurídica, derechos de dominio sobre su Propiedad Intelectual e Industrial, 
el que detenta su poderdante y mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de 
inscribir el dominio sub-lite; 
g) Que el reconocimiento alcanzado por las marcas comerciales de su cliente, en especial, el 
concepto canopy, llevan necesariamente a pensar que de ser asignado el presente nombre de 
dominio en disputa en un titular diverso a su mandante, ello podría traer perjuicios al mismo sin 
considerar el hecho que un tercero se estaría sirviendo injustamente de los esfuerzos de inversión 
y marketing desplegados por su cliente a través de los años, sin contar las confusiones 
innecesarias a que se verían expuestos los consumidores y de paso su dilución como “signo 
distintivo”, provocando perjuicios económicos a su mandante y beneficiando inmerecidamente, a 
raíz de dicha confusión, y de manera ilegítima a un tercero; 
h)Que su poderdante es quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de 
dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de las 
pretensiones del demandado, cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a 
saber: Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales: Según se señaló anteriormente, su 
poderdante es quien tiene marcas comerciales registradas idénticas con el término de marras ;Uso 
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del concepto: el signo distintivo se encuentra en uso, por su representado, como queda 
acreditado, por los diferentes instrumentos privados que se acompañan, Criterio de la buena fe: su 
poderdante es dueño de registros marcarios que contienen el término “canopy”, además, tiene la 
posesión y, uso sobre el concepto, por ende, es quien se encuentra de buena fe respecto al 
dominio sub lite;  
i) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos: 
1. Registros de la marca comercial citados en el cuerpo del escrito. 
2. Publicidad sobre el concepto canopy de Motorola Solutions.  
OCTAVO: Que, a fojas 38, con fecha 23 de noviembre del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por 
presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Oscar Rodríguez Baeza, 
abogado, en representación del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se 
tuvieron por acompañados, con citación. 
NOVENO: Que, a fojas 39, con fecha 23 de noviembre del 2011, este Tribunal Arbitral, declaró 
abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el 
día miércoles 30 de noviembre del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus 
derechos en dicha instancia procesal. 
DECIMO: Que a fojas 40, con fecha 15 de diciembre del 2011, 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-, concepto procesal “que impide que se produzca la 
situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho 
romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer 
el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el 
que no sobrellevó la carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL 
PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. 
TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido 
posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta 
responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros 
arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del 
juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición 
jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno. 
CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en 
cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD 
EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés 
general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los 
principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: “La 

ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de 
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controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de 

expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte 

contraria”. 
QUINTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas 
procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la 
prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo 
ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva 
responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma. 
SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca “canopy” para distinguir 
distintos productos y servicios: 1.- Nº 676.826, que “incluye un sistema para proporcionar 
conectividad inalámbrica para Internet, a saber, un transceptor de alta velocidad, estación base, 
antena, instalando hardware y software para monitorear y operar el sistema, todo para ser usado 
en el campo de las telecomunicaciones”, clase 9 y Nº 676.825, que “incluye un sistema para 
proporcionar conectividad inalámbrica para Internet, a saber, un transceptor de alta velocidad, 
estación base, antena, instalando hardware  y software para monitorear y operar el sistema, todo 
para ser usado en el campo de las telecomunicaciones”, clase 9, lo que constituye también fuertes 
indicios de mejor derecho para este solicitante, sin que el primero acreditara ningún indicio en el 
proceso sobre su mejor derecho, ni siquiera es presumible a través de su razón social o giro, no 
hay antecedente alguno para presumir sus intenciones o mejor derecho. En consecuencia, el 
segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus 
pretensiones, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional en el rubro 
informático, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee una serie 
de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en 
disputa, pues sus marcas se estructuran en torno al signo canopy, para diversas clases.  
SEPTIMO: Que, según lo expresado, este tribunal estima, que asignar el dominio en disputa al 
primer solicitante, quien no ha señalado, para qué objeto desea el dominio solicitado, puede 
producir confusión entre consumidores y usuarios en relación a las marcas comerciales del 
segundo solicitante, y afectar los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por 
dicho solicitante. 
OCTAVO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este 
Juez, en base al merito 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 que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en 
forma alguna, habiéndosele otorgado todas las facilidades para ello, y demostrando con su actitud 
una total falta de interés en el proceso mismo. 
NOVENO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte 
este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de 
esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por 
potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del 
posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica 
precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva 
consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y 
disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir 
que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que 
aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la 
solicitud de dominio que rola a fojas 2, consta que el primer solicitante es una persona jurídica 
cuyo giro, no está claramente expuesto y habría bastado con que explicara simplemente sus 
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argumentos y la utilización que pretendía otorgar al dominio para verificar si este uso podría 
afectar los derechos marcarios del segundo solicitante, pues en materia de marcas comerciales, y 
así lo ha fallado este Tribunal muchas veces un mismo signo puede ser utilizado para muchas 
clases de productos o servicios.  
DECIMO: Que, el segundo solicitante, según se ha dicho, ha acreditado una conducta comercial 
consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, ha actuado en 
armonía con nuestra carta fundamental y legislación marcaria, solicitando un dominio idéntico de 
una marca comercial que le pertenece. 
DECIMO PRIMERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado 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". 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: 

1. 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 canopy-chile.cl, al segundo solicitante ESTUDIO 
FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA, RUT: 78.169.860-1, en representación de MOTOROLA 
SOLUTIONS, INC, sin costas dada la inactividad del primer solicitante, y las razones, que se 
deducen de su propia solicitud, para haber solicitado el nombre de dominio asignado.  

2. 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. 

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

4. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico. 
5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo. 

 
 
 
 
 
 
Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro 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. 
 
 


