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Santiago, 6 de Agosto de dos mil siete.- 
 
 
 VISTOS: 
 
I. PARTE EXPOSITIVA. 
 
I.1.-  Compromiso. 
 
 Que con fecha 9 de abril de 2007, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta 
Oficio NIC OF07378, denominada “Arbitraje dominio converse.cl”, en la cual, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de 
Mediación y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres 
de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para 
resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de 
dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Arbitro vía e-mail con esa 
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral. 
 
 Que por carta de fecha 11 de abril de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña 
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó 
su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la 
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el 
Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento 
para el día martes 24 de abril del año 2007, a las 16:30 horas, en calle Agustinas Nº 
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y 
resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos 
que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 6 
a fs. 7 de estos autos arbitrales. 
   
           
I.2.- Partes de este juicio arbitral. 
 
 Son partes en este proceso arbitral: BOLETIN INMOBILIARIO LIMITADA, RUT: 
76.327.570-1; Email: binmobiliario@hotmail.com, eduardofox29@hotmail.com; Contacto 
Administrativo: Eduardo Tello Aravena; Dirección Postal: quinchao 5822 , estacion 
central , stgo; Teléfono: 089430195; quien para efectos de este procedimiento ha tenido 
el carácter de demandada; y CONVERSE INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT 
& KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA); 
RUT: 79.713.300-0; representada por el abogado Matías Somarriva Labra, el egresado 
derecho don Eduardo Lobos Vajovic y el estudiante de derecho don Oscar Molina Díaz; 
Email: elobos@sargent.cl, pahumada@sargent.cl, sargent@sargent.cl, 
cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, sseguel@weekmark.cl; Contacto 
Administrativo: Sandra Seguel; Dirección Postal: Av. Andrés bello 2711, piso 19, 



Comuna de Las Condes; Teléfono: 3683500, quien para efectos de este procedimiento 
ha tenido el carácter de demandante.   
 
 
 
I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento. 
 
 Con fecha 24 de abril del año 2007, siendo las 16:30 horas, se llevó a efecto el 
comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia  del 
apoderado del segundo solicitante CONVERSE INC., don Oscar Molina Díaz, y con la 
inasistencia del primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al 
cual se sujetaría el juicio arbitral. No se efectuó llamado a conciliación en atención a la 
ausencia de la parte demandada. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la 
parte demandante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha 
del referido comparendo de conciliación, despachándose al efecto notificación por carta 
certificada a la parte demandada según consta en el certificado de la empresa de 
correos que rola a fs. 110. La citada acta de comparendo rola de fs. 19 a fs. 24 del 
expediente arbitral. 
 
  
I.4.-  Período de discusión. 
 
I.4.1.- Demanda: De fs. 25 a fs. 32 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda 
que CONVERSE INC. dedujo en contra de BOLETÍN INMOBILIARIO LIMITADA, con el 
objeto que la asignación del nombre de dominio “converse.cl” recaiga en su favor, 
conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre 
otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el 
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho: 

- El actor manifiesta que la historia de CONVERSE INC. es una historia de amor al 
deporte. La compañía es fundada en 1908 por el Sr. Marquis M. Converse, y en un 
comienzo se fabricaba calzado de invierno para mujeres, hombres y niños; que ya en 
1917 se empezó a comercializar una zapatilla especialmente diseñada para el 
baloncesto “Converse All Star”, la cual constituyó un hito en la historia de ese deporte, 
popularizando la marca, de manera tal que a través de sus innovaciones, iniciativa y 
contribuciones a influido en la evolución del baloncesto, tenis y otros deportes, 
constituyéndose en “La Compañía de Deportes Original de América”, y el modelo de 
zapatilla creado en un auténtico ícono americano. 

-  Por otra parte, la parte demandante señala que como parte de la estrategia para 
proteger este activo que ha adquirido tanto renombre a nivel internacional, ésta se ha 
preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales relacionadas 
con esta afamada línea de productos y servicios. Así, la marca “CONVERSE” se 
encuentra amparada en numerosos registros marcarios que detalla su demanda, tanto 
en Chile, como también en otros países como los Estados Unidos de América, España, 
México, Francia, Brasil y Argentina.  

 
 



  
- Asimismo, el actor agrega que el explosivo desarrollo y masificación de la red de 
interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a 
una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación 
con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red, concepto que 
lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que 
quien se identifique como, por ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o 
Almacenes París, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. 
De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se 
transformaría en un instrumento confuso, y caótico. 
 
- En la misma línea anterior, la parte demandante destaca que CONVERSE INC. es 
titular de los siguientes nombres de dominio en Internet  CONVERSE.COM y 
CONVERSE.ES, los cuales son una muestra más del mejor derecho de dicha parte 
sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que todos estos se estructuran sobre la 
expresión “CONVERSE”, idéntica al nombre de dominio en disputa. Máxime, si se tiene 
en consideración que el nombre de dominio del cual es titular el actor 
CONVERSE.COM que se encuentra plenamente activo, es absolutamente idéntico al 
nombre de dominio solicitado en autos, y por tanto, es imposible argüir que de 
otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero distinto y no relacionado con mi 
el actor, no se va a causar con ello una confusión en el usuario de Internet respecto de 
la procedencia y calidad de los productos que se ofrezcan en dicho sitio web, más aún 
si se tiene en consideración que CONVERSE INC. y su marca CONVERSE son 
reconocidas a nivel mundial.  
 
- En cuanto al derecho aplicable en este juicio, el actor expresa que en el derecho 
comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en 
nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de 
dominio y las marcas comerciales, por cuanto los nombres de dominio comparten un 
sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal 
entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función 
técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los 
diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior, a parte 
demandante manifiesta que 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 nombre de dominio. 
    
- En este contexto, continúa la actor, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del 
año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de 
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
“UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), la cual reconoce 
como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de 
registros marcarios para el signo en cuestión.  
   
- Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas 
Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP 



Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de 
dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o 
engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga 
derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala 
fe. 
 
- Los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido 
recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es 
especialmente relevante en este caso, dado que el actor es titular de la marcas 
comerciales profusamente registradas en nuestro país “CONVERSE” a las cuales ésta 
ha otorgado fama y notoriedad y que es plenamente idéntica al elemento sobre el cual 
se estructura el nombre de dominio solicitado en autos.  Por ello, puede presumirse que 
de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, “CONVERSE.CL”, 
se causaría una confusión indeseable y de proporciones en el público, especialmente 
teniendo presente que se constituiría una utilización de un signo, debidamente 
registrado por mi mandante, y que constituye una marca notoria y famosa. 
 
- Otro argumento esgrimido por la parte demandante para fundar su mejor derecho 
sobre el nombre de dominio converse.cl, es que el titular de un nombre de dominio 
debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas 
notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar 
determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los 
productos o servicios cubiertos por la misma marca, cosa que ocurriría respecto del 
actor.  
 
- Agrega el actor que su mejor derecho también se apoya el principio del "uso 
empresarial legítimo", en cuanto se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un 
nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que 
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios; y en el del "criterio de la identidad" 
en el sentido de que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la 
persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico 
o muy similar al mismo. 
 
- Por último y después de citar diversas disposiciones del Convenio de París que tiene 
plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye que en razón de 
todo lo expuesto es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio 
en disputa, por cuanto es evidente que la asignación del dominio “CONVERSE.CL” al 
demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario 
y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los 
criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los 
Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal 
ratificados por Chile.   
 
  
 
 
 
 



I.4.2.- Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 109 de autos figura la 
resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la 
demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los 
documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la 
empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha 
resolución a las partes, rolan a fs. 110 y a fs. 111 de autos. 
Por resolución de fecha 19 de junio de 2007, se tuvo por evacuado en rebeldía de la 
parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 109 de estos autos arbitrales. 
Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo 
certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 113 y a fs. 114 de autos. 
 
I.5.- Prueba  
 
I.5.1.-  Interlocutoria de Prueba:  Esta resolución dictada con fecha 19 junio de 2007, 
recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho 
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor 
derecho para ser titular del nombre de dominio “converse.cl”.- La interlocutoria de 
prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan 
a fs. 113 y a fs. 114 de autos. 
 
I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con 
citación, en su demanda y en su escrito de fecha 29 de junio de 2007, los siguientes 
documentos no objetados por la contraria: 1.- Impresión del sitio web 
www.converse.com; 2.- Impresión del sitio web www.converse.es; 3.- Copia de registros 
de dominios individualizados en el número 4 de esta presentación; 4.- Copia de 
certificado de registro Nº 2,869,353, CONVERSE, de fecha 3 de agosto de 2004, para 
distinguir productos de las clases 9 , en Estados Unidos de América; 5.- Copia de 
certificado de registro Nº 2,810,717, CONVERSE, de fecha 3 de febrero de 2004, para 
distinguir productos de las clases 25 , en Estados Unidos de América; 6.- Copia de 
certificado de registro Nº 1,868,363, CONVERSE, de fecha 20 de diciembre de 2004, 
para distinguir productos de las clases 25 , en Estados Unidos de América; 7.- Copia de 
certificado de registro Nº 868,375, CONVERSE, de fecha 22 de abril de 1969, en 
Estados Unidos de América; 8.- Copia de certificado de registro Nº 2,466,322, 
CONVERSE, de fecha 3 de julio de 2001, para distinguir productos de las clases 16 y 
18 , en Estados Unidos de América; 9.- Copia de certificado de registro Nº 2,872,822, 
CONVERSE, de fecha 10 de agosto de 2004, para distinguir productos de las clases 18 
, en Estados Unidos de América; 10.- Copia de certificado de registro Nº 1,078,480, 
CONVERSE, de fecha 29 de noviembre de 1977, para distinguir productos de las 
clases 25 , en Estados Unidos de América; 11.- Copia de certificado de registro Nº 
2,571,048, CONVERSE, de fecha 7 de mayo de 2004, para distinguir productos de las 
clases 18 , en España; 12.- Copia de certificado de registro Nº 632267, CONVERSE, de 
fecha 29 de octubre de 1999, para distinguir productos de las clases 9 , en México; 13.- 
Copia de certificado de renovación de marca Nº 1 595 327, CONVERSE, con fecha 4 
de mayo de 2000, para distinguir productos en clase 25, en Francia; 14.- Copia de 
certificado de renovación de marca Nº 1 450 850, CONVERSE, con fecha 19 de enero 
de 1998, para distinguir productos en clase 7,8,12,20 y 25 en Francia; 15.- Copia de 
certificado de registro Nº 770133398, CONVERSE, con fecha 9 de diciembre de 2003, 
para distinguir productos en clase 25, en Brasil; 16.- Copia de certificado de registro Nº 



1.941.488, CONVERSE, para distinguir productos en clase 18, en Argentina; 17.- Copia 
de certificado de registro Nº 1.942.190, CONVERSE, para distinguir productos en clase 
25, en Argentina; 18.- Copia de certificado de registro Nº 1.944.809, CONVERSE, para 
distinguir productos en clase 25, en Argentina; 19.- Copia de certificado de registro Nº 
589.851, CONVERSE, para distinguir productos en clase 18 y 25, en Chile; Copia de 
certificado de registro Nº 723.846, CONVERSE, para distinguir productos en clase 9, en 
Chile; 20.- Copia de certificado de registro Nº 702.604, CONVERSE, para distinguir 
productos en clase 18, 25 y 28, en Chile; 21.- Copia de certificado de registro Nº 
589.852, CONVERSE, para distinguir productos en clase 18 y 25, en Chile; 22.- Copia 
de certificado de registro Nº 702.368, CONVERSE, para distinguir productos en clase 
28, en Chile; 23.- Copia de certificado de registro Nº 590.667, CONVERSE, para 
distinguir productos en clase 18 y 25, en Chile; 24.- Impresión de los certificados de 
nombre de dominio converse.com y converse.cl de propiedad del actor; 25.- Copia de la 
búsqueda de la expresión "converse eso" el sitio de Internet www.Google.cl, en que 
consta que de las 10 primeras búsquedas arrojadas la mayoría pertenece al actor 
cuenta directamente relacionado con él; 26.- Copia de la búsqueda de la expresión 
"CONVERSE" en el sitio de Internet www.yahoo.com, en que consta que de las 10 
primeras búsquedas arrojadas la mayoría pertenece al actor puerta directamente 
relacionado con él; 27.- Copia de certificado de registro número TMA452,076, 
"CONVERSE" en Canadá, de fecha 22 de diciembre de 1995, a nombre del actor; 28.- 
Copia de certificado de registro número154594, "CONVERSE" en China a nombre del 
actor; 29.- Copia de certificado registro número A240.881, "converse" en Australia de 
fecha 21 de julio de 1970, para el índice productos de la clase 25, a nombre de 
CONVERSE INC.; 30- Copia del certificado registro número 133.091, "CONVERSE" de 
fecha 16 de abril de 1991, para distinguir productos la clase 25, en Colombia, a nombre 
del actor; 31.- Copia del certificado de registro número 37855, "CONVERSE" de fecha 
13 de mayo de 1994, para distinguir productos de la clase 25, en Uruguay, a nombre 
del actor; 32.- Copia de certificado registro número 01433, "CONVERSE" de fecha 11 
de abril de 1991, para distinguir productos de la clase 18, en Perú, a nombre del actor; 
33.- Copia del certificado registro número 010325, "CONVERSE" de fecha 19 de 
septiembre de 2000, para distinguir productos de las clases 18 y 25, en Italia, a nombre 
del actor; 34.- Copia de certificado de registro número 2029813, "CONVERSE" de fecha 
ocho de febrero de 1993, en Alemania, a nombre del actor; 35.- Copia de certificado de 
registro número 66865, "CONVERSE" de fecha 10 de marzo de 1992, en Guatemala, a 
nombre del actor; 36.- Copia de certificado registro número 97652, "CONVERSE" de 
fecha 27 de julio de 2006, para distinguir productos de la clase 25, a nombre del actor; 
37.- Copia del certificado de registro número D00-2004-18777-18920, "CONVERSE" de 
fecha 9 de febrero de 2006, en Indonesia, a nombre del actor; 38.- Copia del certificado 
de registro número 3396655, "CONVERSE" de fecha 8 de agosto de 2000, en Portugal, 
a nombre del actor; 39.- Copia de certificado de registro número DNPI- 2794-97-MICIP, 
"CONVERSE" de fecha 3 de enero de 1996, en Ecuador, a nombre del actor; 40.- 
Catálogo Block 2006, en el cual se aprecian los productos "CONVERSE" del actor; y 
41.- Copia del sitio http://es.wikipedia.org/wiki/converse, en la cual consta la historia del 
actor y la fama y notoriedad alcanzada por su marca "CONVERSE". 
 
I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba 
documental. 
 



  
I.6.- Observaciones a la prueba:  Las partes no efectuaron observaciones a la prueba. 
 
 
 
I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia. 
 
 Por resolución de fecha 23 de julio de 2007, y atendido que se encontraba 
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes 
para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida 
resolución rola a fs. 161 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de 
correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las 
partes, rolan a fs. 162 y a fs. 163 de autos. 
 
  
II. PARTE CONSIDERATIVA 
 
PRIMERO:  Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por 
pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, 
determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del 
nombre de dominio “converse.cl”.  
 
SEGUNDO:  Que en este proceso arbitral, BOLETÍN INMOBILIARIO LIMITADA 
ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad CONVERSE INC. REP. 
SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES 
DE PATENTES Y MARCAS LTDA) ha tenido el carácter de parte demandante. Que 
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor 
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada 
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su 
contraparte.   
 
TERCERO:      Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos 
esenciales de la misma: i) Que la historia de CONVERSE INC. es una historia de amor 
al deporte. La compañía es fundada en 1908 por el Sr. Marquis M. Converse, y en un 
comienzo se fabricaba calzado de invierno para mujeres, hombres y niños; que ya en 
1917 se empezó a comercializar una zapatilla especialmente diseñada para el 
baloncesto “Converse All Star”, la cual constituyó un hito en la historia de ese deporte, 
popularizando la marca, de manera tal que a través de sus innovaciones, iniciativa y 
contribuciones a influido en la evolución del baloncesto, tenis y otros deportes, 
constituyéndose en “La Compañía de Deportes Original de América”, y el modelo de 
zapatilla creado en un auténtico ícono americano; ii) Que como parte de la estrategia 
para proteger este activo que ha adquirido tanto renombre a nivel internacional, ésta se 
ha preocupado de obtener también la protección de las marcas comerciales 
relacionadas con esta afamada línea de productos y servicios, de manera tal que la 
marca “CONVERSE” se encuentra amparada en numerosos registros marcarios que 
detalla su demanda, tanto en Chile, como también en otros países como los Estados 
Unidos de América, España, México, Francia, Brasil y Argentina; iii) Que el explosivo 
desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, 



ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de 
dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se 
utilizan en dicha red, concepto que lleva implícita la idea de poder identificar a cada 
usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Farmacias 
Ahumada, Universidad de Chile o Almacenes París, efectivamente corresponda a dicha 
entidad, organización o empresa; iv) Que CONVERSE INC. es titular de los siguientes 
nombres de dominio en Internet CONVERSE.COM y CONVERSE.ES, los cuales son 
una muestra más del mejor derecho de dicha parte sobre el nombre de dominio en 
disputa toda vez que todos estos se estructuran sobre la expresión “CONVERSE”, 
idéntica al nombre de dominio en disputa. Máxime, si se tiene en consideración que el 
nombre de dominio del cual es titular el actor CONVERSE.COM que se encuentra 
plenamente activo, es absolutamente idéntico al nombre de dominio solicitado en autos, 
y por tanto, es imposible argüir que de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un 
tercero distinto y no relacionado con mi el actor, no se va a causar con ello una 
confusión en el usuario de Internet respecto de la procedencia y calidad de los 
productos que se ofrezcan en dicho sitio web, más aún si se tiene en consideración que 
CONVERSE INC. y su marca CONVERSE son reconocidas a nivel mundial; v) Que en 
cuanto al derecho aplicable en este juicio, el actor expresa que en el derecho 
comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en 
nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de 
dominio y las marcas comerciales, por cuanto los nombres de dominio comparten un 
sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal 
entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función 
técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los 
diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior, a parte 
demandante manifiesta que 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 nombre de dominio; vi) Que con fecha 1º de 
Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución 
de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution 
Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a 
Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), la cual 
reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la 
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión; vii) Que el Informe Final de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del 
Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views 
on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un 
nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea 
idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no 
tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de 
mala fe; viii) Que los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, 
han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es 
especialmente relevante en este caso, dado que el actor es titular de la marcas 
comerciales profusamente registradas en nuestro país “CONVERSE” a las cuales ésta 
ha otorgado fama y notoriedad y que es plenamente idéntica al elemento sobre el cual 
se estructura el nombre de dominio solicitado en autos.  Por ello, puede presumirse que 
de otorgarse el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, “CONVERSE.CL”, 
se causaría una confusión indeseable y de proporciones en el público, especialmente 



teniendo presente que se constituiría una utilización de un signo, debidamente 
registrado por mi mandante, y que constituye una marca notoria y famosa; ix) Que el 
titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido al mismo fama, 
notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es las reconocidas por la mayoría de la 
población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se 
amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca, cosa que 
ocurriría respecto del actor; x) Que su mejor derecho también se apoya el principio del 
"uso empresarial legítimo", en cuanto se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un 
nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que 
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios; y en el del "criterio de la identidad" 
en el sentido de que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la 
persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico 
o muy similar al mismo; y xi) Que por último y después de citar diversas disposiciones 
del Convenio de París que tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, 
el actor concluye que en razón de todo lo expuesto es titular del mejor derecho para la 
obtención del nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que la asignación 
del dominio “CONVERSE.CL” al demandado de autos, constituiría una causal de error y 
confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la 
normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la 
Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de 
propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.   
 
CUARTO:   Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en 
estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la 
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este 
sentenciador: i) que el actor es titular de una serie de nombres de dominio, entre los 
que destacan "converse.com" y “converse.es”, las que contienen una expresión idéntica 
al nombre dominio materia de esta disputa; ii) que el actor es titular de numerosas 
marcas comerciales tanto en Chile ( clase 18, 25 y 28) como en el extranjero, relativas a 
la palabra “CONVERSE”; iii) Que el actor es una empresa de gran fama y notoriedad 
en Chile y en el extranjero; y iv) Que la palabra “CONVERSE” forma parte del nombre 
de la sociedad demandante (CONVERSE INC.). 
 
QUINTO:  Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la 
demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna 
especie, tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus 
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro 
ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira 
como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere 
necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados 
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés 
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el 
principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en 
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien 
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual 
protección jurídica. 
 
 



SEXTO:    Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 
Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de 
solicitar la inscripción 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, la citada Reglamentación dispone expresamente en su 
cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que 
su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios 
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente 
adquiridos por terceros.”.  
 
SÉPTIMO:    Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones 
precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede 
concluir que la sociedad CONVERSE INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & 
KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA) 
tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “converse.cl”, por cuanto 
es titular en Chile de la marca comercial  “converse” para distinguir productos de las 
clases 18, 25 y 28, lo que hace plenamente aplicable en la especie, el criterio de 
“titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio”. 
 
 
 III. PARTE RESOLUTIVA 
 
 Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa 
precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de 
Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el 
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC 
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro 
ordenamiento jurídico, SE RESUELVE: 
 
1.-  Asígnese el nombre de dominio “converse.cl” a la compañía CONVERSE INC. 
REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES 
INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA); RUT: 79.713.300-0; 
 
2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no 
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán 
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y 
 
3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo 
electrónico y remítase el expediente a NIC Chile. 
 
  
 
 
 
 
 
Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal. 



 
La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, 
cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, 
cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas 
Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago. 
 
 
 
 
 

 
 

Guillermo Correa Tocornal    María José Arancibia Obrador 
 
 


