Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio capitalweb.cl y webcapital.cl, autos acumulados.
Santiago, 21 de octubre de 2013.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficios Nos. 17983 y 17985, ambos de fecha 22 de mayo de 2013,
del Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC
Chile), los cuales rolan a fojas 1 y 5 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién de los nombres de
dominio “capitalweb.cl y webcapital.cl”;

SEGUNDO: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que
son partes en dichos conflictos Informatica (ALVARO ISRAEL MONTALVA AVILA), con
domicilio en Cochoa 01058, Puente Alto, Santiago, quien inscribié dichos nombres de
dominio con fecha 02 de diciembre de 2012, a las 03:12:25 y a las 03:14:51GMT,
respectivamente, y EDICIONES E IMPRESOS S.A. Rep. por Silva & Cia., representada
por Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Santiago, que
inscribio dichos nombres de dominio con fecha 03 de diciembre de 2012, a las

17:01:47 y alas 17:02:25 GMT, respectivamente.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 22 de mayo de 2012, la cual rola a fojas 9 de
autos, el suscrito acepté el cargo para los conflictos por los nombres de dominio
capitalweb.cl y webcapital.cl y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, disponiendo acumulacién de autos y fijando, acto seguido, una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 29 de mayo de 2013 a las 10:10 horas.
CUARTO: Que la resolucion y la citacién referidas precedentemente fueron notificadas
a las partes y a NIC Chile por correo electrdnico con firma digital de fecha 22 de mayo
de 2013 y a las partes por carta certificada con fecha 23 de mayo de 2013, segun

consta de los comprobantes que rolan a fojas 12 y 13 de autos.
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QUINTO: Que el dia 29 de mayo de 2013, a las 10:10 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don Alvaro Israel Montalva Avila, como primer
solicitante, y de dofia Maria José Arancibia Obrador, por la oponente, levantandose el
acta que rola a fojas 14de autos.

SEXTO: Que por escrito de fecha 12 de junio de 2013, rolante a fojas 23 de autos, la
parte de Ediciones e Impresos S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho en los
términos siguientes: Que Revista Capital es una publicacion quincenal chilena,
especializada en temas econdmicos y empresariales, controlada por el grupo que
acoge las companias ligadas al fallecido empresario local Ricardo Claro Valdés. Que
comenzd a publicarse a mediados de la década de 1990, y en agosto de 2005 paso a
manos de Claro, quien adquirié su 100% a Guillermo Luksic (quien poseia poco mas del
70 % de la propiedad), las hermanas Andrea y Celia Eluchans (que tenian cerca del
25%), y Héctor Soto (5%). Que, de esta manera, han protegido su activo importante
como es su marca comercial CAPITAL. Que lo que busca con la oposicién no es impedir
que el primer solicitante pueda iniciar una actividad econémica. Por el contrario, busca
que en el mercado no se produzcan confusiones con el origen empresarial de los
productos o servicios ofrecidos, velando por que el consumidor, al momento de elegir,
sepa y tenga real conciencia de cual producto o servicio esta seleccionado libremente,
sin que pueda estar inducido por confusiéon. Que los nombres de dominio de autos:
WEBCAPITAL o CAPITALWEB, se estructuran con la marca mas importante de la parte,
agregando solamente la expresion WEB, que nada afiade al nombre de dominio. Que
el nombre de dominio en disputa se estructura y compone de diversas semejanzas, la
primera de ellas contiene la marca de la parte. Que, de asignarse el dominio al primer
solicitante, los efectos serian nefastos, y llevarian a confusién y error, con lo cual
surgiria el oportunismo en Internet. Que lo anterior demuestra que la parte EDICIONES
E IMPRESOS S. A. posee un radical mejor y legitimo derecho sobre el dominio materia
de autos. Que esta situacion violenta el espiritu esencial de la ley de marcas
encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de "confusion o
error" al momento de adquirir productos y servicios. Que, ademas, no parece justo
permitir que un tercero que no tiene relacién alguna con EDICIONES E IMPRESOS,
qgue en nada ha contribuido al prestigio de su marca CAPITAL, acumule el prestigio

construido, tras afos de campanas de marketing. Que, en este sentido, la identidad de
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las expresiones y el hecho de que sdlo la parte tenga registrada y protegida su marca,
se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio le sea asignado.

Sintetiza la improcedencia de asignar el dominio a la contraria en lo siguiente: 1.-por

el gran potencial de confusién, 2.-por atentar contra la propiedad de una marca

registrada, y 3.- porque significaria el aprovechamiento injusto e ilicito de la fama y

prestigio de una marca que supuso una gran inversion en publicidad vy

posicionamiento. Solicita que el caso sea evaluado mas alla del principio “First come,

first served”, y que se juzgue al tenor del mejor derecho. Invoca los articulos 19 N° 24

y 25 de la Constitucion Politica del Estado, las disposiciones legales de los articulos

582, 583 y 584 del Cédigo Civil, los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile;

alega riesgo de dilucion de la imagen comercial y atentado a la identidad

comercial, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asignen

los dominios en definitiva, con costas.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 12 de junio de 2013, rolante a fojas 54, la parte de
Alvaro Montalva Avila presentd sus argumentos de mejor derecho a los nombres de
dominio en los términos siguientes: Que su profesidon es ingeniero en informatica y
representante legal de la empresa “crit”. Que el motivo de haber inscrito los dos
nombres de dominio es para que el cliente no se confunda al buscarlo. Que con el fin
de emprender una empresa se juntd un grupo de profesionales para solucionar una
necesidad bdsica de los empresarios: la necesidad de control de ingresos y egresos.
Que Web Capital es un proyecto que comenzé a mediados del afio 2012 con el fin de
proveer a los propietarios de negocios (administracién de condominios, almacenes,
ferreterias, tiendas de ropa, etc.) llevar la completa contabilidad de los ingresos
(costos de las mercaderias), venta de productos (registrando vendedor, qué se vendid
y las rebajas de stock a los productos), listado de ventas de un periodo determinado,
entre otros servicios. Que, en el caso de los inmuebles (administracién de
condominios) se llevara la contabilidad de las deudas de los inquilinos, ya sean gastos
comunes, cuotas, proyectos de la comunidad, siendo un sistema 100% transparente,
qgue es lo que el usuario busca. Que este servicio serd gratuito los primeros 3 meses
para que los usuarios comprueben la efectividad del servicio, y si lo desean pueden
contratarlo con una mensualidad de $18.900. Que Web Capital es una solucién

informatica para los mini empresarios o empresarios con uno o mas locales. Que en la
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pagina de WebCapital existiran sistemas de informacién para el uso de los usuarios.
Que Web Capital es la palabra compuesta que mas los identifica, ya que posee la
palabra “Web” que es donde prestara servicios, y “Capital”, que hace referencia al
capital de trabajo de los empresarios. Es decir, desde la Web asesoramos tu capital.
OCTAVO: Que mediante resolucion de 18 de junio de 2013, rolante a fojas 55, se
confirié traslado de las presentaciones de ambas partes, los que no fueron evacuados.
NOVENO: Que por resolucion de fecha 4 de julio de 2013, notificada a las partes con
esa misma fecha, la cual rola a fojas 56 de autos, el tribunal recibié la causa a prueba,
filando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.-
Derechos e intereses de las partes en las expresiones “capitalweb” y “webcapital”; 2.-
Utilizacidn efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en
el futuro, de las expresiones “capitalweb” y “webcapital”.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de EDICIONES E IMPRESOS S.A,, rindié las siguientes pruebas: 1) Reporte de
marcas comerciales que contienen el término capital (fs. 34 a 40); 2) Listado de
nombre de dominios de la parte que contienen el término CAPITAL (fs. 41); 3) Impreso
emitido por Nic Chile (fs. 42); 4) Impresion de pagina web de www.capital.cl (fs. 43 a fs.
51) y 5) Busqueda en Google de la expresién CAPITAL (fs. 52 y fs. 53).

La parte de Alvaro Montalva Avila no rindié pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucién de fecha 19 de agosto de 2013, rolante a fojas 57, se

cito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y
se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho a los nombres de dominio en disputa, y resulta del mérito de
autos que la posicion de los litigantes de este juicio, en relaciéon con los mismos, es la

siguiente:
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TERCERO:Que el primer solicitante, la parte de Alvaro Montalva Avila, justificé tal
calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y buena fe en su
inscripcidon que se expresa en el principio "First come, first served", presuncién que no
es, sin embargo, una presuncidon de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.
Que, en forma adicional a dicha presuncién, expreso los motivos por los cuales solicité
ambos nombres de dominio, y que se reprodujeron en el resultando séptimo. En
sintesis, manifestd ser su interés y proyecto el de desarrollar un sitio web de ayuda a
terceros en el control de ingresos y egresos, el cual no colisiona con las actividades de
la oponente.

CUARTO: Que la oponente, la parte de EDICIONES E IMPRESOS S.A., acreditd la
titularidad de registros marcarios para la expresion “Capital” y “Revista Capital” (fs. 34
a 40), y de dominios que incluyen la expresiéon “Capital” (fs. 41 y 42). Con la
documental de fojas 43 a 51 demostré tener habilitada la pagina web www.capital.cl,
gue se exhibe como “capital online”, y con la documental de fojas 52 y 53 la asociacion
gue se produce entre la palabra “Capital” y la Revista Capital.

QUINTO: Que, a pesar de que las expresiones “capitalweb” y “webcapital” son
sinénimas, e idénticas salvo el orden en que se encuentran colocadas las palabras que
las conforman “CAPITAL” Y “WEB”, este arbitro estima que la primera de ellas se
vincula estrechamente a la oponente, en cuanto tiene habilitada la pagina web

III

www.capital.cl online, en tanto que la expresién “Webcapital” se vincula menos
estrechamente con la oponente y corresponde al proyecto del primer solicitante,
guien expresamente manifesté en su libelo lo siguiente: “Web Capital es la palabra
compuesta que mas nos identifica, ya que posee la palabra “Web” que es donde
prestaremos el servicio y “Capital” que es (sic) hace referencia al capital de trabajo de
los empresarios”. Antes sefiald también que la inscripcién de ambos dominios
obedecid a que el cliente no se confundiera al buscarlos.

SEXTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, este Arbitro estima que es posible
la coexistencia pacifica en la red internet del dominio “Webcapital”, en posesién del
primer solicitante, con las marcas, dominios y actividades de la oponente. En cuanto al
dominio “capitalweb” lo considera estrechamente vinculado a las actividades de la

oponente, en términos de afectarse sus marcas, dominios y actividades, y de existir un

riesgo cierto de colisién y diluciéon marcarios.
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SEPTIMO: Que este arbitro deja constancia de que, para resolver como lo hara, ha
tomado en especial consideracidon la descripcién del proyecto formulada por el primer
solicitante, que no colisiona con las actividades de la oponente, lo que, expuesto en
juicio, equivale a una confesién judicial, la que, quebrantada en los hechos, podria
permitir fundar una demanda de revocacién de conformidad a lo establecido en los

articulos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se rechaza la demanda deducida por la parte de EDICIONES E
IMPRESOS S.A. en contra de Alvaro Montalva Avila en lo pertinente al nombre de
dominio webcapital.cl y se asigna el nombre de dominio webcapital.cl a Informatica
(ALVARO ISRAEL MONTALVA AVILA), sin costas.

SEGUNDO: Que se acoge la demanda deducida por la parte de EDICIONES E IMPRESOS
S.A. en contra de Alvaro Montalva Avila en lo pertinente al nombre de dominio
capitalweb.cl y se asigna el nombre de dominio capitalweb.cl a EDICIONES E IMPRESQOS

S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital
a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un
Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por
dos testigos de actuacidn; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo

electrénico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.
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Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Melania Gonzdlez Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doda Lidia

Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



