MAT: Asignacion de nombre de dominio “crystalischile.cl”
Santiago, diez de julio de dos mil doce.
VISTOS:

1.-  Que por oficio N° OF15669 de fecha 29 de Diciembre de 2011, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile
(NIC Chile), nofificé al suscrito la designacion como Arbitro para resolver el
conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“crystalischile.cl”, entre Crystalis Chile SpA y BDO Consulting Chile S.A.;
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2.- Que los nombres de dominio "“.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento para el
funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el
“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de
regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas
normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la
materia debatida, fundado en su calidad de “Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 11 de
Enero de 2012, el suscrifo aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 24 de Enero de 2012 a las
12:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucién se notificd a las partes
por carta certificada, y via correo electronico a los domicilios y direcciones
registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevé a cabo el dia
24 de Enero de 2012, sdlo con la asistencia de los apoderados de ambas
partes;

5.-  Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Crystalis
Chile SpA dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio
“crystalischile.cl” ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo y demostrd lo
siguiente: 1) Que Crystalis Chile SpA es un operador receptivo mayorista y su
principal objetivo comercial es promover y dar a conocer los programas
turisticos al PerU de la Civilizacion Inca, a modo de ejemplo: Camino Inka,
Lima Gastrondmico, Cusco Ruinas Sacsaywaman, Cusco Aguas Caliente; b)
Que el interés marcario, comercial, empresarial, y la buena fe que inspira la
solicitud de la inscripcion del nombre de dominio en cuestion, y estas
condiciones la contempla Sociedad Crystalys Chile SpA, quien debe merecer
la proteccién juridica expresada en la obtencidén del dominio de autos y
proteger sus intereses patrimoniales; c) Que si efectivamente se aplicara el
principio “First Come, First Served”, esta parte tendria la primera preferencia
para el otorgamiento del registro del nombre de dominio en disputa; d) Que
la sociedad se constituyd con la denominacién Crystalis Chile SpA, en la
Notaria que dlli se cita; e) Que tiene el mejor derecho en la asignacion del
dominio de autos, en cuanto no vulnera ningun derecho establecido por
nuestra legislacion, dando cabal cumplimiento a lo preceptado en el Codigo
de Comercio, por lo que de buena fe procedié a solicitar el registro del
dominio, al ser una representacion de la razon social Crystalis Chile SpA; f)
Que si se aplicara el Art.° 8 del Convenio de Paris para la Protecciéon de la



Propiedad Industrial que indica: "El nombre comercial serd protegido en todos
los paises de la union sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no
parte de una marca de fdbrica o de comercio." El conflicto de una marca
comercial y el nombre de dominio, desde el punto de vista de los Derechos
de Propiedad Industrial, se puede afirmar que los nombre de dominio tienen
una capacidad distintiva, y por tanto, tienen una funcion distintiva igual o
similar a una marca comercial; g) Cita a su favor la definicion de marca
comercial de la ley 19.039 y el Art.° 19 N° 21 de la constitucion Politica de
nuestro pais; h) Que el registro del nombre de dominio “crystalischile.cl” ha
sido concebido para desarrollar una actividad comercial ligada al rubro del
turismo, y su consfruccion se inicid desde el momento mismo de la solicitud,
permaneciendo desde ese instante en la red a la espera de la resolucion de
este conflicto, para generar la totalidad de los contenidos u optimizaciones
gue hacen viable la opcidén de desarrollar esta actividad comercial; i) Que
por consiguiente no se ha actuado de mala fe y se estd utilizando, segun el
arficulo 22 hace mencidn, a prestar un servicio con este nombre, como
legitimo derecho de utilizar su nombre de fantasia Crystalis Chile; j) En
respaldo de sus pretensiones, acompand: /i/ Copia de la escritura de
constitucion, y protocolizacion del extracto e inscripcidon de la sociedad
Crystalis Chile Spa; /ii/ Revista Profesional de Turismo Gao Diciembre 2011 N
°413, donde se efectua entrevista en la pdgina 47 que indica como operador
turistico a Crystalis Chile, y en su pdgina 49 publicidad con destino al Peru-
Cusco; Vii/ Copia de formulario de la Municipalidad de Providencia
(Tesoreria) N° 00198061 a nombre de Crystalis Chile SpA; /iv/ Copia de
informacion tributarla emitida ante el Servicio de Impuestos Internos; /v/
Carpeta corporativa de Crystalis Chile SpA; /vi/ Copia del RUT N° 76.172.811-3
provisorio emitido a nombre de la sociedad Crystalis Chile SpA; /vii/ Copia del
sitio NIC Chile del dominio www.crvstalischile.cl se encuentra solicitado a
nombre de la sociedad.

6.- A suvez la parte de BDO Consulting Chile S.A., sostuvo lo siguiente: Q)
Que es una firma chilena que forma parte de una red internacional en mdas
de 135 paises, dedicada a prestar servicios profesionales a empresas de
diversos sectores productivos y de servicios, principalmente como consultora
de negocios; b) Que en el ano 2006, de la unién de dicho grupo empresarial
con el grupo espanol Seidor, uno de |os principales socios de negocios de SAP
(sistemas, aplicaciones y productos) a nivel mundial, surgid Crysatlis
Consulting Chile S.A., consultora dedicada especialmente a ofrecer
soluciones infegrales en el dmbito de la tecnologia de la informacion a
diversas empresas en distintos puntos de Latinoameérica: c) Que es titular de la
marca “Crystalis”, que se ha posicionado en la actualidad como la mayor
consultora de empresas medianas en Chile, en su rubro; d) Que “Crystalis”
representa una de las companias mas importantes y prestigiosas en el
mercado de soluciones de gestion tecnoldgica. En Chile, ha prestado sus
servicios a empresas que gozan de gran reconocimiento y participacion en el
mercado, tales como Ballerina, Aguas Andinas, Artel, Quillayes, entre muchas
ofras; e) Que cuenta con una serie de marcas comerciales que
corresponden precisamente al nombre con que sus servicios se distinguen en
el mercado, de manera de proteger su valor y reconocimiento entre los
consumidores, entre ellas, la marca “Crystalis”, que se encuentra
integramente contenida en el dominio en disputa, actuando como su
elemento funcional y distintivo; f) Al efecto cita los registros en Chile de la
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marca comercial “Crystalis” N° 735,656, clase 42y N° 750.541 clase 35; f) Que
estos registros son sélo una muestra del mejor derecho que asiste a su
representada respecto del nombre de dominio en disputa, pues su marca
comercial y signo disfinfivo es sencillamente idéntico al nombre de dominio
solicifado, sin que se haya incorporado ningun elemento diferenciador; g)
Que en este sentido, la expresion “Chile” no aporta distintividad en un
nombre de dominio .cl, toda vez que dicha extensidon corresponde al
toponimo de Chile. Cita al efecto jurisprudencia a su favor; h) Que también a
través de su empresa relacionada “Crystalis Consulting Chile S.A.” son titulares
de los nombres de dominio “crystalisconsulting.com™ y “crystalis.cl”, por lo que
a su juicio es evidente el riego de confusidon que existe para los usuarios de
Internet a causa de la solicitud de la demandada, con los evidentes
perjuicios que dicha confusion importa para el sistema registral de nombres
de dominio, asi como para su mandante; i) Que la solicitante del nombre de
dominio en disputa “crystalischile.cl”, se limité a tomar en forma exacta, la
marca de su mandante, adicionando a esta la expresion Chile, la que no
puede ser considerada en caso alguno, como un elemento diferenciador; j)
Que la demandada de autos se limitd a solicitar como nombre de dominio un
signo que es marca comercial registrada de su mandante, con la cuadl
distingue sus reconocidos servicios en Internet; sin agregar ningun elemento
diferenciador lo que en definitiva impide distinguir el dominio en disputa de la
marca registrada, nombres de dominio y servicios de su representada; k) Que
es importante precisar que la expresion "Crystalis" es asociada a su mandante
a fravés de sus marcas, las cuales se utilizan profusamente en Internet y en el
mercado real para distinguir sus servicios en el drea de las consultarias de las
tecnologias de la informacion; 1) Que asi las cosas, los usuarios de internet
enfrentados al dominio “crystalischile.cl" podrian pensar con foda légica y
razon que éste contiene informaciéon relativa a los productos que ya se
encuentran en el mercado y que su mandante denomina y distingue con el
nombre “Crystalis”; m) Que la confusion que la solicitud de la demandada
podria generar en los usuarios se ve acrecentada si se considera que se estd
utilizando actualmente en sitio Web un signo que es confundiblemente similar
al signo con el que se distihngue su mandante en el mercado, usando la
misma fipografia e incluso copiando la forma del punto de la lefra “I" en la
expresion “Crystalis”; n) Que esto claramente provocard error y confusion en
los usuarios de la red global Internet y en los consumidores en general,
quienes vdlidamente creerdn que los servicios ofrecidos en el dominio en
disputa se relacionan o vinculan con su representada y su prestigiosa marca
“Crystalis”. A estos efectos, hace una comparacién de ambos logos,
senalando que la del primer solicitante es enganosamente similar al de su
mandante; n) Que lo expuesto, demuestra que la demandada de autos se
limité a solicitar como nombre de dominio un signo que es marca comercial
registrada de su mandante, con la cual distingue sus reconocidos productos
en Internet; sin agregar ningun elemento diferenciados lo que en definitiva
impide distinguir el dominio en disputa de la marca registrada, nombre de
dominio, y servicios de su representada; o) Sostiene, fundado en la fama vy
reconocimiento en Internet de su mandante y de los servicios que esta ofrece
bajo la marca “Crystalis”, que este dominio serd asociado a ésta, quien
posee un vinculo real y efectivo, asi como derechos previamente adquiridos
sobre el signo que forma el dominio disputado; p) Aduce en apoyo de su
posicion lo senalado por el arficulo 14 del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que senala en su



parrafo primero: “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos vdlidamente adquiridos por terceros.”; g) Senala que la funcién
bdsica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder
identificar e individualizar correctamente a cada usuario de internet, funcién
que en caso de ser otorgado en la presente disputa el dominio al primer
solicitante de autos, no se estaria cumpliendo. Que el concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en
internet. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de
sentido y se transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso
valor comercial; r) Indica como criterio a aplicar en la solucion de la
controversia el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con
los nombres de dominio. Se basa que en el derecho comparado como en la
uniforme jurisprudencia de nuestro pais en los Ultimos anos, se ha efectuado
una inmediata y logica relaciéon entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales. Los nombres de dominio y las marcas comerciales compartirian
propodsitos y caracteristicas de tal naturaleza con las marcas comerciales,
gue seria posible sostener que los nombres de dominio, ademds de la funcidn
técnica que cumplen, tendrian un rol fundamental como identificadores del
origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via internef,
facilitando asi el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en
errores o confusion respecto a ellos; s) Como criterio adicional, abona que
para resolver la disputa, que tiene un interés legitimo, real y efectivo sobre el
nombre de dominio en disputa; t) Agrega ofro criterio para solucionar el
conflicto, cual es el de la notoriedad del signo pedido. Esta teoria postula que
el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al
mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto
es, las reconocidas por la mayoria de la poblaciéon en un lugar determinado,
serian objeto de una especial proteccion, la que se ampliaria mas alld de los
productos o servicios cubiertos por la misma marca; u) Adiciona ademds
como criterio para resolver la confroversia el del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo. Este principio se refiere a que tendrd un mejor derecho
sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, el
solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Senala
que su representada tfiene registrado el signo "Crystalis" ante el Instituto
Nacional de Propiedad industrial; v) Agrega como criterio para resolver la
controversia el criterio de la identidad, que establece que corresponderd
asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o enfidad cuya
marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar
al mismo; p) Cita también a su favor las normas del Art.° 6 Bis del Convenio de
Paris aduciendo que se trata de una marca famosa y notoria, también el Art.°
10 Bis respecto a la competencia desleal; w) Senala también que el signo
“Crystalis” tiene un uso efectivo en Internet que identifica a los reconocidos
servicios de su mandante, los que también son promovidos a través del sitio
web www.crystalisconsulting.com; x) En respaldo de sus pretensiones,
acompand los siguientes documentos, con citacion: /i/ Copia simple los
certificados de registro de la marca “Crystalis; /ii/ Copia simple de
certificados que acreditan la titularidad de los nombres de dominio aludidos;
/ii/ Acta Notarial con el contenido del sitio web “www.crystalischile.cl”; /iv/
Impresion del sitio web www.crystalisconsulting.com, pdgina oficial de su
cliente, en la que se puede apreciar el uso efectivo de la denominacién
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“Crystalis”; /v/ Impresion del sitio web “www.sap.com”, donde se hace una
resena de la empresa Crysalis; /vi/ Copia de fallos arbitrales recaidos sobre los
nombres de dominio “pathfinder-chile.cl”, “promain.cl”, "vinasdelmaipo.cl”;

7.- Por resolucion de fecha 19 de Marzo de 2012, se tuvieron por
presentadas las respectivas demandas y por acompanados los documentos
con citacion. De ambas demandas se dio fraslado a la respectiva
contraparte por el plazo de 5 dias hdbiles para contestar;

8.- La parte de Crystalis Chile SpA acorde con las normas de
procedimiento fijadas, estando dentro de plazo, contestd la demanda
interpuesta por BDO Consulting Chile S.A. sobre el nombre de dominio en
cuestion, senalando al efecto que: a) Que su solicitud estd inspirado en un
legitimo interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe, por lo que
debe merecer la proteccion juridica expresada en la obtencion del dominio;
b) Que si efectivamente se aplicara el principio del “First Come, First Served”
tendria la primera preferencia para el otorgamiento del registro del dominio
respectivo; c) Que el Art.° 8 del Convenio de Paris, senala que: "EI nombre
comercial serd protegido en todos los paises de la unidn sin obligacion de
depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de fdbrica o de
comercio."; d) Que por lo mismo, si se basaran los conflictos marcarios en un
legitimo derecho y de acuerdo a nuestra legislacion, el registro de una marca
comercial otorga al titular un derecho exclusivo que suscribe en el dmbito del
territorio nacional y que su representada no vulneraria la legislacion, al
contrario solo protege sus intereses; ) Que Crystalis Chile SpA es una agencia
de turismo dedicada a ofrecer paquetes turisticos a las necesidades del
cliente en Chile, Sudamérica, Europa, o Giras de Estudios, y la sociedad Bdo
Consulting Chile S.A. al mercado de soluciones de integrales en el dmbito de
la tecnologia de la informacién a diversas empresas en distintos puntos de
Sudameérica, es decir; los rubros son bastante distinto; f) Rebate la
jurisprudencia del fallo recaido por el nombre del dominio "pathfinder-
chile.cl", ya que se encontraba solicitado por una persona natural, y que el
dominio de autos se encuentra solicitado a nombre de la sociedad Crystalis
Chile: g) Que el riesgo de confusidn o error que pretende invocar la confraria
al dominio “crystalischile.cl” no resulta razonable, porque el mercado vy el
publico objetivo de ambas sociedades son distintos; h) Que la sociedad BDO
Consulting Chile S.A. promueve que la existencia de los registros marcarios es
primordial para obtener el registro del dominio crystalischile.cl, es decir; quien
es fitular de estos derechos tendrd la asignacion del dominio de autos; y que
si la doctrina, reconoce que la existencia directa enfre las marcas registradas
y los nombre de dominio, también reconoce la proteccién marcaria no es
absoluta porque la ley, prescribe que cada marca comercial extiende su
dmbito da proteccién a las clases y al territorio en las cuales se encuentra
registrada; i) Aclara que la sociedad Crystalis Chile SpA no pretende el
registro del dominio por separado, al contrario debe ser considerado en su
conjunto, en la cual se puede distinguir los servicios referidos en su totalidad; j)
Que ademdas, el dominio “crystalischile.cl” no inducird para confusiones,
errores, y enganos hacia el publico consumidor, esta se sostiene de que los
signos en litigio comparten elementos y letras en comun, pero la controversia
debe ser analizada en todo su conjunto; k) Que también cita a su favor la
jurisprudencia por el dominio “southern-cross.cl”; 1) Que al no otorgarse el
dominio hay una vulneracion de un derecho constitucional establecido en el
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Art.° 19 N° 21 de la Constitucion Politica, al afectarse de manera directa y
laboralmente a fravés del sitio denominado www.crystalisclile.cl; m) Que no
se ha actuado de mala fe y se esta utilizando segun el Art.° 22 hace mencidon
a prestar un servicio con este nombre, tiene derecho, y legitimo de utilizar su
razon social; n) Que por lo mismo no se infringe lo establecido en el
Reglamento de NIC Chile en sus articulos 20, 21 y 22, ni se vulnera el Art.° 19
19 N° 25 de la Constitucion Politica de Chile, ni la ley 17.336 sobre Propiedad
Intelectual, nila ley 19.039 y sus modificaciones, todo ello conforme al articulo
16 nUmero 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC; n) En respaldo, acompano:
/i/ Copia de sentencia arbitral sobre el dominio southern-cross.cl, de fecha 20
de Octubre del 2010 /ii/ Copia de impresion del sitio de NIC Chile, donde
aparece el dominio “delta.cl” a nombre de Delta Edificacion S.A. y el
dominio “deltaairlines.cl” a nombre de Delta Air Lines, Inc.

9.- A su vez, la parte de BDO Consulting Chile S.A., evacud el fraslado
senalando que: a) Como una muestra de la debilidad de los argumentos de
la confraparte senala como principal fundamento de su supuesto mejor
derecho, el principio "first come, first served", pero que este criterio tiene
aplicacion Unicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes
puede acreditar un mejor derecho, lo que en el caso de autos no resulta
procedente, ya que ha acompanado abundante material probatorio y
anfecedentes para fundar su posicion; b) Que el simple hecho de tener la
calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningun punto
de vista libera a la contraria de la carga de acreditar un derecho mejor que
el de la oponente sobre el dominio en disputa; c) Que de aplicarse un criterio
en este sentfido, todo el procedimiento de asignacion de nombres de
dominio de NIC Chile careceria de sentido, ya que bastaria con solicitar
primero el dominio para, por ese simple hecho, quedarse con él sin que sea
necesario acreditar un mejor derecho; d) Que una vez que se genera el
conflicto de asignacion de nombres de dominio los solicitantes se deben
encontrar en una situacion de igualdad, y sobre esa base se debe analizar
cudl de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio; €)
Reitera el vinculo y mejor derecho que a su mandante le asiste respecto del
nombre de dominio “crystalischile.cl”, senalando que de los argumentos
expuesto, es posible concluir su mandante es titular de derechos marcarios
de la expresion “Crystalis” gozando este signo de fama, reconocimiento y
gran prestigio entre el publico usuario y consumidor, tanto en Internet como
en el mercado real; f) Que en resumen, su mandante tiene un interés real,
concreto vy legitimo respecto de este nombre de dominio que sin lugar @
dudas configura su mejor derecho respecto del mismo, ya que se debe tener
presente que el nombre de dominio se funda en base a una expresidon que es
idéntica a las marcas comerciales de su representada, sin que se haya
incluido ningun elemento diferenciador, pues la expresiéon Chile no confiere
distintividad a una marca incorporada en un nombre de dominio .cl; g) Que
ademds, la demandada no sélo pretende registrar como dominio una
denominacién que se encuentra protegida como marca comercial, sino que
ademds pretende usar como propio, en el sitio web, el diseno que su
mandante le ha conferido a su logo, con los mismos colores, y una tfipografia
muy similar; h) Que sin perjuicio de los criterios senalados en su demanda de
mejor derecho, reitera el criterio de la sentencia recaida en juicio por el
nombre de dominio “promain.cl”, en cuanto a que tiene un mejor derecho la
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parte que ha acreditado oportunamente ser fitular de derechos marcarios
preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido
nombre de dominio en disputa; i ) Que cabe reiterar que el primer solicitante
procedid a solicitar el nombre de dominio “crystalischile.cl”, haciendo uso de
un signo registrado, utilizado y posicionado en el mercado por su mandante,
por lo que el nombre de dominio en disputa no tiene identidad ni
individualidad propia, por lo que en manos de un tercero provocard una
grave confusion en el publico usuario y consumidor; j) Que lo anterior
claramente se contfrapone al espiritu de la normativa que regula la
propiedad industrial y constituye un perjuicio grave a los derechos de su
mandante, al inducir a error y confusion a los usuarios de Internet que
enfrentados a este denominador erréneamente 1o asocien a su
representada, acarredndole graves perjuicios;

10.- Por su parte, con fecha 5 de Abril de 2012, este Tribunal tuvo por
evacuados los fraslados de las respectivas demandas;

11.- Que atendido el tiempo franscurrido desde la Ultima gestidon, sin que
ninguna de las partes haya hecho ofras presentaciones, y en consideracion a
las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben
acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios
que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se
omitid recibir la causa a prueba, y resolvidé derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el
nombre de dominio “crystalischile.cl” basado en argumentos de hecho y de
derecho, toda vez que la parte de Crystalis Chile SpA presentd en primer
lugar su solicitud, ha acreditado que constituye su razén social o nombre
comercial; y el segundo solicitante, fundado esencialmente en detentar
registros de la marca comercial “Crystalis”, y a fravés de una sociedad
relacionada ser titular de los nombres de dominio “crystalisconsulting.com” y
“crystalis.cl™;

13- Que este Arbitro no puede dejar de mencionar también como hecho
relevante el que ambas partes se encuentran actualmente en uso de la
denominacién “Crystalis”, y que en ese entendido, para ambas resulta
legitima y vdlida la pretension de autos. Sin embargo, necesariamente
corresponde resolver solo a favor de una de ellas, para lo cual deben tenerse
también en consideracion aquellos aspectos que involucran el interés de
terceros, tales como evitar la induccion a error o confusién;

14- Que en opinidn de este Arbitro ambas partes han dado argumentos
que les permiten sostener un derecho o pretension legitima sobre el nombre
de dominio “crystalischile.cl”. En efecto, los argumentos esgrimidos por las
partes, demuestran y confirman que estos se fundan en hechos objetivos,
precisos y demostrables, por lo que debe descartarse cualquier
consideracion o intfencion de apropiacion de un signo qjeno, y en
consecuencia desestimarse una infencion ilegitima o de mala fe, que atente
conftra los principios y normas del Reglamento.



15.- En efecto, si bien ninguna de las partes ha acreditado detentar
previamente derechos especificos y concluyentes sobre la denominacion
“Crystalischile”, ambas han confimado y respaldado tener una legitima
aspiracion sobre idéntico nombre de dominio, fundado ya sea en un uso
previo de una denominacion similar (Crystalis), y en formas de proteccion
juridica y tfransmision al publico de *signos similares” como nombre comercial
o razon social, registros marcarios, nombres de dominio, etc.;

16.- Que asi las cosas, sin perjuicio de que el segundo solicitante ha
acreditado ser fitular de los registros en Chile de la marca comercial
“Crystalis”, este Arbitro en uso de sus facultades de arbitrador, también logré
determinar que el nombre de dominio “crystalis.cl”, y sus similares
“crystalisconsulting.cl” y “crystalistec.cl”, se encuentran registrados a nombre
de la sociedad Crystalis Consulting Chile S.A., relacionada al segundo
solicitante, como empresa integrante de su mismo grupo empresarial. En
efecto, se trata de nombres de dominio que direccionan al mismo sitio web
del segundo solicitante. De la misma forma, se logré determinar que
tampoco existen otros nombres de dominio registrados en NIC Chile que
estén infegrados con la expresion “Crystalis”, lo cual circunscribe la presente
discusion exclusivamente a las partes de este proceso, sin que haya una
dilucion de la expresion “Crystalis™;

17.- Que como consecuencia de lo expuesto, si bien ambas partes han
dado argumentos de distintfa naturaleza para sostener un derecho o
pretension sobre el nombre de dominio ‘“crystalischile.cl”, resulta
determinante para este Arbitfro poder establecer fehacientemente si el
hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero
lo solicitd, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el
segundo solicitante, creando confusidn enfre los usuarios de Internet al hacer
uso del nombre de dominio en disputa, considerando que estamos frente a
signos substancialmente similares;

18.- Que en concordancia de lo anterior, si bien la denominacion “Crystalis
Chile” constituye el nombre de la sociedad que corresponde al primer
solicitante, no existe discusion alguna respecto a la legitimidad que le cabe a
ésta en su uso como tal. A través de la presente sentencia, no se pretende en
ningun caso vulnerar el derecho que cabe a las personas juridicas respecto
del legitimo uso de su nombre, pero cuyo no es este caso. En efecto, mas alld
de que las partes involucradas son personas juridicas, la presente litis versa en
determinar a quién corresponde el derecho en el uso del tantas veces
referido nombre de dominio “crystalischile.cl” como identificador en la web,
por lo que la resolucion debe recaer exclusivamente en este Ultimo dmbito, y
en ningun caso pretende resolver o extenderse mds alld de la esfera
circunscrita;

19.-  Que asimismo, del andlisis y ponderacion de las pruebas aportadas al
proceso, se ha logrado también determinar que: a) El primer solicitante ha
usado la denominacién “Crystalis” en una forma substancialmente similar a
aquellas usada por el segundo solicitante; y b) Que no existen antecedentes
que acrediten que el primer solicitante ha hecho un uso efectivo de la
expresion “Crystalis Chile™;



20.- Que lo expuesto en el considerando anterior tiene también relevancia
para este Arbitro, ya que se confirma que la fitularidad del nombre de
dominio “crystalischile.cl” en el primer solicitante tendrd un efecto de inducir
a error o confusidn en el publico que accede a Internet, que es la materia
que se cuestiona y discute. Este Ultimo efecto en opinién de este Arbitro se
configura desde el momento que el segundo solicitante ya es titular de la
marca comercial “Crystalis” e indirectamente de los nombres de dominio
“crystalis.cl”, y sus similares “crystalisconsulting.cl” y “crystalistec.cl”. Asi, en
opinién de esta Arbitro se confiima y respalda un legitimo derecho o
pretension del segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa,
fundado en la preexistencia a su favor de distintas formas de proteccion
juridica, o de distintas formas de fransmisidon y publicidad al publico de
similares denominaciones, suficientemente vinculantes o representativas de
esta parte como para provocar una asociacion directa e inmediata en el
publico respecto de un mismo y Unico origen;

21.- Que de la misma forma, denfro de las bases del orden publico
econdmico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir
que tanta usuarios como consumidores, sean inducidos a error o engano
respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se
identifican con determinadas denominaciones, armonizando asi una sana y
leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este darbitro la
coexistencia de los nombres de dominio “crystalis.cl” y “crystalischile.cl” bajo
distintos titulares no es posible, y permiten crearse una conviccion de la
consistencia de los argumentos de asociatividad o relacion que hace el
segundo solicitante;

22.- En efecto, la efectiva y notoria similitud grafica y fonética entre los
nombres de dominio y marcas comerciales mencionadas, permite presumir
objetivamente que su uso por distintos titulares interferird ostensiblemente
entre sus actividades, causando confusidn en el publico usuario de Internet,
lo que afecta su coexistencia pacifica en el mercado;

23.- Que si bien este Arbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias
anteriores que en materia de registros de dominio, la regla general del
principio de “first come, first served” es un principio orientador, en este caso
concreto no corresponde aplicarlo porque los argumentos hechos valer por
el segundo solicitante, constituyen elementos suficientes que permitan
sostener que esta parte detenta un “mejor derecho” que supera el referido
principio.

24.- Que por lo expuesto en los nUmeros anteriores, tampoco se vislumbra
que la adicion a las denominaciones referidas del nombre propio o fopdnimo
“Chile”, modifique esa similitud o identidad en términos de permitir la
coexistencia pacifica de éstas en el mercado, mds aun cuando el primer
solicitante no ha logrado acreditar un uso efecto de la expresion “Crystalis
Chile™;

25- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme a las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a
la calidad de "Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes
por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos



principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompaiada por el
segundo solicitante para respaldar su pretension, credndose la conviccion
absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre
de dominio “crystalischile.cl”;

26.- Que no obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla en su
Art. 6° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion 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, el
Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que “Serd de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
ferceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 836 vy siguientes del Codigo de Procedimiento Civil,
particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la
equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige
este juicio y lo dispuesto en los arficulos 222 y siguientes del Codigo Orgdanico
de Tribunales.

RESUELVO:

1.-  Asignar el nombre de dominio “crystalischile.cl” a la BDO Consulting
Chile S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante Crystalis
Chile SpA.

2- Que en uso de laos facultades que competen a este Juez Arbitro, no
existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn pagadas
conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio
de su notfificacion a las mismas y a NIC Chile por correo electrénico. Dese
copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los
antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.-  Conforme lo dispone el articulo 640 del Coddigo de Procedimiento Civil,
firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los testigos que mas
abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Sebastidn Risso Dawidowicz Yohanna Bustillos Espinoza
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