TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
cticonsultores.cl
Rol N°096-11

Santiago, uno de marzo de dos mil doce.
VISTOS:

Que con fecha, dieciocho de junio de dos mil once, don Carlos Juan Correa Y afiez, siendo a su
vez contacto administrativo, domiciliado en Avenida Libertar nimero mil cuatrocientos cinco,
oficina mil ciento ocho, Vifia del Mar, Vifia del Mar, solicité ante NIC Chile la inscripcion del
nombre de dominio “cticonsultores.cl”; que con fecha cinco de julio de dos mil once, los
senores C.T.I Compaiiia Tecno Industrial S.A., representados por Sargent & Krahn, ambos
domiciliados en Avenida Andrés Bello numero dos mil setecientos once, oficina mil
setecientos uno, Las Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo dofia Paula
Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello nimero dos mil setecientos once, piso
diecinueve, Las Condes, Santiago, <solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion del
nombre de dominio “cticonsultores.cl” , dando lugar a este proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la
“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero quince mil setenta y cinco, de fecha catorce de
octubre de dos mil once, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto
sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, sin que se produjera conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones ambas
solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompanando en este mismo periodo la prueba en
gue fundaban sus pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo ambas solicitantes hicieron uso de él.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba comparecen ambas solicitantes haciendo uso de
dicho plazo.

Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha veinte de enero de dos mil doce.

Que existe constancia en autos que los sefiores C.T.I. Compaiiia Tecno Industrial S.A.,
pagaron latotalidad de los honorarios arbitrales.
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Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Carlos Juan Correa
Yanez argumenta Se socio de la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada
“Cticonsultores Limitada” o “Citiconsultores Ltda”., la cual fue creada mediante la
suscripcion de la escritura publica, de fecha trece de abril de dos mil once, en la Notaria
Publica de Luis Enrique Tavolari Oliveros. Sefiala que el nombre o razén social de dicha
sociedad corresponde a Citiconsultores Limitada o Citiconsultores Ltda., y se caracteriza por
ser todo un nombre y no estar separado por puntos, circunstancia que la diferencia con la
empresa de los sefiores C.T.I Compania Tecno Industrial S.A. Afiade que otro hecho que
distingue a ambas empresas es el objeto societario, sendo el suyo las compras y ventas,
importacion o arriendo de todo tipo de computadores, aparatos electronicos, insumos y
repuestos en general, prestacion de servicios técnicos a computadores y aparatos eléctricos o
electronicos, desarrollo de sistemas informaticos, capacitacion en el area informatica o
electronica, servicios de ingenieria y otras materias relacionadas con los rubros indicados
precedentemente. Indica que lo anterior consta en la inscripcion en el Registro de Comercio
en laciudad de Vinia del Mar, rola a fojas seiscientos sesenta y dos vuelta, nimero setecientos
setenta y dos del ano dos mil once, a nombre de Citiconsultores Limitada. Reitera que los
sefiores CTI Compaiiia Tecno Industrial S.A. tienen un objeto social totalmente distinto, cual
es la comercializacion y fabricacion de refrigeradores, cocinas, lavadoras, estufas, no
afectando derechos de marca registrada en el area de capacitaciones y servicios informaticos
especializados como son conocidos los suyos en la Quinta Region. Sefiala que la inscripcion
de dominio cl, no se puede considerar abusiva pues, reitera, su razéon social es un nombre
completo a diferencia de la de los sefores CTI Compaifiia Tecno Industrial S.A. que es
compuesta, y su objeto es totalmente distinto. Agrega que el nombre no es utilizado de mala
fe, ya que, reitera, son conocidos por ser una empresa del area informatica y no que fabrica y
comercializa lavadoras, cocinas refrigeradores y estufas. Reitera ademas, que jamas han
actuado de mala fe ya que solo tiene la auténtica intencion de ofrecer servicios informaticos, y
no otros bajo ese nombre. Afade que sus socios y personal, s6lo tienen conocimientos de
materia informatica, y un uso legitimo no comercial del dominio, no usan publicidad para dar
aconocer laempresa, sino que se relacionan através de recomendaciones de eficiencia y buen
trabajo, considerando que el mercado donde se desarrollan sus servicios es reducido, y no
tiene la finalidad de confundir a los consumidores de los servicios informaticos, con productos
gue no son de su especialidad y que no esta en el giro informado al Servicio de Impuestos
Internos.

En Derecho cita el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile y demas normas pertinentes; las
normas sobre abusos de publicidad, normas de la competencia leal y ética mercantil y
derechos validamente adquiridos por terceros.

Como fundamento de su argumentacion acompaia: Copia de Constitucion de Sociedad de
Responsabilidad Limitada “Cticonsultores Limitada” o “Cticonsultores Ltda.” otorgada en
Vina del Mar, con fecha trece da abril de dos mil once, ante la Notaria de don Luis Enrique
Tavolari Oliveros, anotado en Repertorio con el Nuamero 1774/2011, autorizada ante el
Notario Pablico don Luis Enrique Tavolari Oliveros con fecha diecinueve de abril de dos mil
once; Copia de Inscripcion en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de
Vina del Mar de la Constitucion de Sociedad de Responsabilidad Limitada de nombre
“Citiconsultores Limitada”, que rola a fojas 662 VTA niimero 772 del Registro de Comercio
del afio dos mil once emitido con fecha diez de mayo de dos mil once; Comprobante de pago
de la Solicitud del dominio “cticonsultores” emitido con fecha veinte de junio de dos mil once.
Que por su parte, los senores C.T.I. Compaiia Tecno Industrial S.A. argumentan que son
conocidos comanmente en el mercado bajo el nombre de “C.T.I.” y que son la principal
industria manufacturera de artefactos de linea blanca del pais y una de las empresas mas
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importantes del sector en la region. Indican que sus inicios se remontan a afio mil

novecientos cinco, en que fue constituida bajo la denominacion de "Fabrica Nacional de

Envases y Enlozados S.A.", siendo su objeto de explotacion una fabrica de envases en la

ciudad de Valparaiso. Sefialan que tras un comienzo exitoso en la fabricacion de envases que

les permitié expandir sus negocios al area de la produccion de artefactos para el hogar, en una
Junta de Accionistas celebrada el veintinueve de febrero de mil novecientos cuarenta se
sustituyo el nombre de la sociedad por € de "Fabrica de Enlozados S.A. Fensa", trasladandose

su domicilio a la cuidad de Santiago. Agregan que como consecuencia de la fusion con la

"Sociedad Manufacturera de Metales S A. Mademsa', fue reemplazada su razon social por la

de"C.T.I. Compaiia Tecno Industrial S.A.", reforma aprobada por resolucion nimero sesenta
y seis de la Superintendencia de Compaiiias de Seguros, Sociedades anoénimas y Bolsa de

Comercio, con fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco. Explican que
en virtud de estas alianzas estratégicas fueron aumentando paulatinamente sus niveles de

produccion y orientando sus negocios al area de la fabricacion y venta de electrodomésticos,

siendo una de las empresas pioneras en este rubro en nuestro pais. Sefialan que sus marcas

Mademsa, Somela y Fensa cuentan con un gran reconocimiento en el mercado, destacandose

siempre por su excelente calidad. Destacan que cuentan con modernas plantas de produccion,

ubicadas en Maipu, donde llevan a cabo la fabricacion de refrigeradores, cocinas, lavadoras y

estufas, que son comercializados en los mercados local y externo, bajo las marcas Fensa y

Mademsa en Chile y para marcas de terceros en otros paises, principalmente, Argentina,

Bolivia, Colombia, Ecuador. México, Nueva Zelanda, Panama, Pert, Uruguay y Venezuela.

Reiteran que en la actualidad, se han consolidado como la empresa mas importante de su

rubro en nuestro pais, desarrollando y ofreciendo productos electrodomésticos para el hogar

de gran calidad y prestigio, ampliamente reconocidos por los usuarios y consumidores en el

mercado nacional. Sefialan que cuentan con marcas comerciales paralaexpresion “C.T.1.”,

la cual esidéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, como
parte de la estrategia para proteger sus productos e inversiones en el mercado, debidamente
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Manifiestan que
estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que les asiste respecto del nombre
de dominio en disputa “cticonsultores.cl”, pues su marca comercial y el signo distintivo de su
razén social esta reproducido como elemento central de dicho dominio, sin que se haya
incorporado ningan elemento diferenciador funcional. Reiteran que C.T.l. Compania Tecno
industrial S.A. es la legitima creadora de las marcas “C.T.l.” para distinguir e identificar su
nombre comercial y los diversos productos del rubro de los electrodomésticos que fabrican y
ofrecen. Reiteran que “C.T.I.” es una marca que crearon, registraron y que profusamente
utilizan Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero les causara un
grave perjuicio. Sefialan que un usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio
“cticonsultores.cl” a un sitio de Internet con informacién relativa a su reconocida empresa
dedicada al rubro de los electrodomésticos C.T.I., especificamente a un sitio Web en el que se
ofrezcan sus consultorias en el area tecno industrial. Sefialan que ya son titulares de un nombre
de dominio que corresponde a su marca “CTI”, y que en dicho dominio se entrega informacion
acerca de su prestigiosa compaiiia, asi como de algunos de los productos y servicios que
ofrecen en el mercado. Reiteran que es claro que cualquier usuario de Internet o consumidor,
enfrentado a dominio pedido lo asociara con C.T.I. Compafiia Tecno Industrial S.A. o &
menos sera inducido a error. Sefialan que el dominio citado demuestra su interés por proteger
Su prestigiosa marca e identificar correctamente en Internet sus actividades, las que, reitera,
son reconocidas por medio del signo “C.T.1.”. Indican gue don Carlos Correa Y afiez procedio
a solicitar como nombre de dominio la marca “CTI” de los sefiores C.T.l. Compaiia Tecno
Industrial S.A., agregando tnicamente la expresion “consultores” lo que bajo ningin punto de
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vista puede ser considerado como un elemento diferenciador. Destacan que han creado y
utilizado el signo CTIl para distinguirse en el mercado, signo que goza de gran fama y
notoriedad entre los consumidores y usuarios. Reiteran que el dominio en disputa
“cticonsultores.cl” aparece como un claro riesgo de confusion entre los consumidores y los
usuarios de lared global Internet, que lo asociaran a su representada y marca CTI, que goza
de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Sefialan que el buscador mas famoso del
mundo www.google.cl asocia la expresion sobre la que se estructura el dominio en disputa a
los seniores C.T.l. Compaiiia Tecnoindustrial S.A. y se preguntan ;por qué los usuarios de
Internet no debieran hacer lo mismo? Estiman que acoger la solicitud del sefior Correa Yaiez
respecto del nombre de dominio cticonsultores.cl, permitira que un tercero haga uso de una
marca comercial de propiedad de los sefiores C.T.l. Compaiiia Tecnoindustrial S.A.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 733.244, “C.T.1.” denominativa,
productos, clase 16; Registro N° 730.401, “C.T.1.”, denominativa, productos, clases 17 y 21,
Registro N° 646.712, “C.T.1.”, mixta, productos, clases 9, 11 y 16; Registro N° 731.233,
“C.T.L.”, denominativa, productos, clases 28 y 29; Registro N° 731.234, “C.T.L.”,
denominativa, productos, clase 6; Registro N° 731.235, “C.T.L.”, denominativa, productos,
clase 13; Registro N° 731.236, “C.T.I.”, denominativa, productos, clase 3; Registro N°
731.237, “C.T.1.”, denominativa, productos, clases 30 y 32; Registro N° 734.821, “C.T.L.”,
denominativa, productos, clase 4; Registro N° 627.110, “C.T.1.”, mixta, productos, clases 6, 7
y 8; Registro N° 627.141, “C.T.L.”, mixta, establecimiento comercial para la compray venta
de productos, clasesl, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13y 14; Registro N° 627.142, “C.T.1.”,
mixta, establecimiento industrial para la fabricacion de productos, clases 1-34; Registro N°
627.143, “C.T.I.”, mixta, servicios, clase 37 y Registro N° 627.144, “C.T..”, mixta,
productos, clase 21. Mencionan, ademas, su titularidad respecto del nombre de dominio
“cti.cl”.

Sefalan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: a) Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales y su Relacion con los
Nombres de Dominio pues cuentan con registros marcarios que corresponden a la expresion
“C.T.L.” b) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido pues el signo “C.T.I.” identifica a sus
reconocidos productos, orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios en materia de
electrodomésticos, gozando sus marcas de gran fama y notoriedad; c¢) Criterio del Mejor
Derecho por el Uso Empresarial Legitimo pues la expresion “C.T.1.” corresponde a las siglas
gue lo distinguen en el mercado; d) Criterio de la Identidad pues es titular de un nombre de
dominio que corresponde integramente al elemento funcional del dominio en disputa y cuenta
con marcas para su signo distintivo “C.T.1.”; ¢) Uso Efectivo en Internet del Signo “C.T.1.”
pues la marca “C.T.1.” de su propiedad, es real y efectivamente promocionada y utilizada en
I nternet.

Concluyen gue la asignacion del dominio “cticonsultores.cl” al demandado de autos, induciria
claramente a error y causando confusion en el publico usuario y consumidor. Dicho efecto no
se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por
ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre
derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 14, 20, 21 y 22, en particular el
articulo 22, primer parrafo, letra “a”, del Reglamento de NIC Chile; El Convenio de Paris,
promulgado mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado
en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), en
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especial su titulo preliminar, letra “a”; El Informe Final de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas
Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions);
Derecho comparado y la jurisprudencia nacional en la materia, en particular, el Fallo del Juez
Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio “promain.cl”, de
fecha seis de julio de dos mil nueve; Fallo de la Juez Arbitro dofa Jacqueline Abarza Tejo, en
conflicto sobre nombre de dominio “santacruzmtb.cl”, de fecha cuatro de abril de dos mil
once, en especial numerandos “15” y “16”; Fallo de la Juez Arbitro dona Janett Fuentealba
Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo
de dos mil seisy Fallo del Juez Arbitro don Cristian Saieh Mena, en conflicto sobre nombre de
dominio “premium-essiac-tea-4less.cl”, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil nueve.

Como fundamento de su argumentacion acompaiian Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 733.244,
“C.T.1.” denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha doce de septiembre de dos
mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 730.401, “C.T.L.”, denominativa, productos, clases
17y 21, registrado con fecha tres de agosto de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
646.712, “C.T.1.”, mixta, productos, clases 9, 11 y 16, registrado con fecha veinticinco de
octubre de dos mil dos, Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.233, “C.T.L”,
denominativa, productos, clases 28 y 29, registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil
cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.234, “C.T.1.”, denominativa, productos, clase 6,
registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
731.235, “C.T.1.”, denominativa, productos, clase 13, registrado con fecha diecisiete de agosto
de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 731.236, “C.T.I.”, denominativa,
productos, clase 3, registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 731.237, “C.T.1.”, denominativa, productos, clases 30 y 32,
registrado con fecha diecisiete de agosto de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
734.821, “C.T.1.”, denominativa, productos, clase 4, registrado con fecha treinta de septiembre
de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.110, “C.T.1.”, mixta, productos,
clases 6, 7 y 8, registrado con fecha nueve de abril de dos mil dos; Impresion obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 627.141, “C.T.1.”, mixta, establecimiento comercial para la compra y venta de
productos, clases 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13y 14, registrado con fecha diez de abril
de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.142, “C.T.1.”, mixta, establecimiento
industrial para la fabricacion de productos, clases 1-34, registrado con fecha diez de abril de
dos mil dos, Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.143, “C.T.1.”, mixta, servicios, clase
37, registrado con fecha diez de abril de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 627.144,
“C.T.L.”, mixta, productos, clase 21, registrado con fecha diez de abril de dos mil dos;


http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

Impresion obtenida de la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre el dominio
“cti.cl”, registrado con fecha quince de julio de dos mil once; Impresion de nueve péaginas
obtenida de pagina Web www.cti.cl que contiene logo de Compaiia Tecno Industrial S.A. ¢
informacion de la empresa, impreso con fecha dieciocho de noviembre de dos mil once;
Impresion de tres paginas obtenidas de la pagina Web www.corazondechileno.cl titulado
“Corazon de Chileno ®” que contiene logo de Compaiiia Tecno Industrial C.T.I., impreso con
fecha dieciocho de noviembre de dos mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la
pagina Web www.economiaynegocios.cl que contiene articulo titulado “El camino que
convirtio a Fensa, Mademsa y Somela en marcas “clasicas” de la cultura chilena, donde se
hacer referencia a la empresa C.T.I., impreso con fecha dieciocho de noviembre de dos mil
once, Fallo del Juez Arbitro don Marcos Moraes Andrade, en conflicto sobre nombre de
dominio “promain.cl”, de fecha seis de julio de dos mil nueve; Fallo de la Juez Arbitro dofia
Jacqueline Abarza Tejo, en conflicto sobre nombre de dominio “‘santacruzmtb.cl”, de fecha
cuatro de abril de dos mil once; Fallo de la Juez Arbitro dona Janett Fuentealba Rollat, en
conflicto sobre nombre de dominio “vifasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil
seis.

Que evacuando el traslado conferido don Carlos Correa Yanez, Senala respecto de las
aseveraciones de su contraparte, que los sefiores C.T.I Compaiia Tecno Industrial S.A., han
efectuado una completa y descriptiva caracterizacion de la empresa C.T.I., como una de las
mas importantes industrias de la manufactura de artefactos de linea blanca del pais, agregando
como literatura una breve resena de la fabricacion de artefactos, de sus inicios, sin agregar
algin fundamento plausible para acoger sus pretensiones. Sefiala que los sefiores C.T.I
Compaiiia Tecno Industrial S.A. indican todos los registros marcarios que poseen ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y detallan una serie de registros, los cuales
no tienen relacion alguna con la sociedad y objeto de las mismas. Reitera que desarrolla sus
labores en materias de consultoria y capacitacion en el area informatica, y no en manufactura.
Reitera ademas, que los sefores C.T.I. Compaiiia Tecno Industrial S.A., no cuentan con un
area de capacitacion a clientes y consultoria, por lo que existen puntos de diferencias
irreconciliables, que jamas podrian llevar a una confusion a los consumidores, mas atin, con la
globalizacion, informacion precisa y clara de la entrega de la misma. Reitera que existe una
diferencia clara y determinante, que conforma el dominio solicitado y que con los sefores
C.T.I. Compaiia Tecno Industrial S.A. existen elementos diferenciadores funcionales, que
jamas podran llevar a error a un usuario. Explica que la titularidad de nombre de dominio,
cuando lo tramitaron, y cancelaron, no tuvieron inconveniente alguno para utilizar el registro
de dominio cl. Expresaque lalinea argumental l6gica-juridica de los sefores C.T.I. Compaiiia
Tecno Industrial S.A. esta basada en meras suposiciones, no acreditadas en autos, quedando
Solo en el campo de la especulacion, pensando en la limitacion intelectual del usuario,
desconociendo las caracteristicas del mundo globalizado, la obligacion y el derecho a la
informacion de los consumidores, y la veracidad de la misma. Enfatiza que las expresiones
gue forman el dominio corresponden a circunstancias diferentes, como una expresion genérica
completa, sin puntos por medio, congtituyendo elementos diferenciadores adecuados y
suficientes. Senala respecto a los criterios aplicables para conflictos en la asignacion de
nombres de dominio, que ninguno es claro y preciso para poder ser aplicado. Reitera ademas
gue los sefores C.T.I. Compaiiia Tecno Industrial S.A. no cuentan con empresas capacitadoras
como indican, y la gran diferencia es la parte gramatical de ser dos palabras distintas,
funcionalmente diversas, siendo jamas utilizadas y menos en forma engafiosa, para dar lugar a
los requisitos de una revocacion del nombre de dominio.
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Que evacuando el traslado conferido los sefiores C.T.l. Compania Tecno Industrial S.A.,
ratifican lo argumentado en su demanda y precisan que el sefior Correa Yanez ha emitido
meras declaraciones que no cuentan con documentacion u otro medio probatorio que las
acrediten. Agregan que el senor Correa Yafiez no ha sefialado las razones de por qué le
asistiria un mejor derecho, excepto el haber solicitado el dominio primero. Reiteran que son
titulares de registros marcarios para la expresion “C.T.I1.”, marca que goza de un amplio
reconocimiento en el mercado y gran poder de recordacion entre los consumidores. Reiteran
su interés real, concreto y legitimo respecto de este nombre de dominio. Sefialan su oposicion
alo senalado por el sefior Carlos Correa Yafiez en el sentido de que “la informacion precisa y
clara y la entrega de la misma, seria imposible llevar a una equivocacion”. Estiman que el
senor Correa Yanez debe acreditar dentro de este procedimiento que pertenece al rubro que
senala, no bastando meramente declararlo. Hacen presente que el sefior Correa Yafiez no
utiliza el dominio no obstante encontrarse perfectamente habilitado para hacerlo. Estiman que,
aun cuando los rubros fueran efectivamente disimiles, ello no seria relevante a la hora de la
proteccion porque respecto de los nombres de dominio no existen clases en virtud de las
cuales solo se puedan distinguir determinados productos y/o servicios. Indican que, por el
contrario, un dominio puede ser usado para promover y comercializar la mas amplia gama de
productos o servicios sin ninguna limitacion. Sefialan que aceptar este argumento haria llegar
al absurdo de tener que aceptar la posibilidad de registrar como dominio cualquier marca
comercial, o una expresion confundible con ella, bajo el simple expediente de declarar que se
pretende usar para un rubro diverso. Reiteran que el simple hecho de tener la calidad de
primer solicitante y de invocar este principio, no libera al senor Correa Yanez de la carga de
acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. Citan la sentencia de asignacion de
nombre de dominio “todochile.cl”. Consideran que tienen un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa, e que han suficientemente acreditado.

Que en el periodo probatorio don Carlos Correa Yanez reitera que e nombre
“citiconsultores.cl” corresponde a una denominacion completa para efectos de identificacion.Y
gue el nombre de “Citiconsultores” corresponde a areas totalmente distintas a las desarrolladas
por los sefiores C.T.I Compaiiia Tecno Industrial S.A. Reitera, ademas, que jamas ha actuado
de mala fe, o con intencion de perjudicar o aprovecharse de la denominacion y que tampoco
ha tenido la intencion de confundir al mercado. Acompaia, como prueba de su
argumentacion: Copia simple del panel de acceso de dominio “cticonsultores.cI” y Copia
simple de trafico de su correo electronico. Y reitera, en parte de prueba, todos y cada uno de
los documentos acompariiados durante la sustanciacion del proceso.

Que los senores C.T.I Compaiiia Tecno Industrial S.A., a su vez, hacen presente, que una
solicitud de nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la
misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca
comercial u otradesignacion o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en
el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Reiteran que ello con
toda razon, si don Carlos Correa Yafiez no es capaz de acreditar un derecho mejor. Estiman
gue al resolver asignando un nombre de dominio, y en consistencia con el mérito de autos,
debe tenerse en consideracion, en primer término, las probanzas que en la especie las partes
rindan para acreditar su derecho pues el criterio contrario hace que todo el procedimiento de
asignacion de nombres de dominio carezca de sentido y se fomente la especulacion con el
mismo. Sefalan que por los argumentos expuestos, gozan de un mejor derecho a la asignacion
del nombre de dominio disputado “cticonsultores.cl”. Y reiteran en parte de prueba, todos y
cada uno de los documentos acompatiados durante la sustanciacion del proceso.
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CONSIDERANDO:

1- Que congta en autos que don CARLOS JUAN CORREA YANEZ tiene la calidad de
primer solicitante puesto que pidio el dominio en cuestion en estos autos, en forma previa a los
sefiores C.T.I. COMPANIA TECNO INDUSTRIAL S.A.;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en e Articulo 14, Inciso 1°, de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitira una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto e mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
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sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;

12.-  Que respecto del interés de la primera solicitante, si bien comparecio durante el curso
del proceso, no ha acompaiiado antecedente alguno que demuestre algun derecho o relacion
con el dominio en cuestion en estos autos, previo a su solicitud, por lo demuestra su interés
con la sola presentacion de su solicitud en primer lugar;

13.-  Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso, no objetados, que es una industria cuyo giro principal es la manufactura de
artefactos de linea blanca en el pais ; que es titular de numerosos registros de la marca C.T.I. ,
para distinguir productosdelasclases 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 21, 30y 32; serviciosde
la clase 37, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
Marcas, y establecimiento comercial de venta de productos de la clase 1 a 34; cuyo registro
mas antiguo data del afio 2002; que tiene asignado € dominio cti.cl, en Nic Chile con el cual
ha desarrollado la pagina web www.cti.cl, donde da a conocer en lared su calidad de industria
manufacturera de linea blanca;

14.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no
habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relacion con la expresion idéntica
CTICONSULTORES, previo a su solicitud, se concluye que no existe infraccion a derechos
validamente adquiridos;

15.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First Served”, en base a los
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

16.- Que respecto ala malafe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

17.-  Que, en consecuencia, cabe a continuacion dilucidar si alguna de las partes en este
conflicto posee un interés, derecho, relacion con el nombre de dominio en cuestion que
prevalezca sobre el otro;

18.-  Que respecto de los derechos de las partes, consta de lo expresado en los numerandos
precedentes que ninguna de las partes ha acreditado unarelacion o derecho con el dominio en
cuestion en autos, previo a su solicitud,

19.- Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio en
conflicto, es un hecho cierto, que no necesita prueba que esta constituido por tres letras del
abecedario, a saber “CTI”, que tienen una estructura de sigla y, ademas, consta del vocablo
“consultores”, expresion preexistente y que en consecuencia, no es Creacion intelectual ni de
uso exclusivo de ninguna de las partes en conflicto en autos;

20.- Que atendida la naturaleza de la materia en conflicto el nombre del dominio, como
signo identificador, tienen una limitacion en el sentido que, un mismo nombre, s6lo puede ser
asignado a un usuario;

21.- Que la limitacion antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del
dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregacion o sustitucion a una
expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;
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22.- Que s bien el segundo solicitante es titular de la marca y dominio CTI, esta
exclusividad esta limitado a esta expresion y solo para el rubro en el que se encuentra
protegida;

23.-  Que inspeccion personal realizada por este Tribunal en NIC Chile ha constatado que se
encuentran asignados numerosos dominios que contienen la particula CTI, en conjunto con
otra expresion, a nombre de personas diferentes del segundo solicitante, tales son a titulo de
ejemplo: cticoaching.cl, ctigroup.cl, ctiserviciotecnico.cl, entre otros,

24.-  Que lo anterior, denota en opinion de esta Juez que la sigla CTI, en conjunto con otros
elementos, en internet, no esde uso exclusivo del segundo solicitante;

25.- Que, ademas, no se ha acreditado en autos que el primer solicitante desarrolle
actividades en el mismo rubro que el segundo solicitante;

26.- Que la conformacion del nombre de dominio en base al conjunto de elementos antes
mencionados, le da una fisonomia diferente y arbitraria como conjunto;

27.-  Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la conviccion que no existe por parte
del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que |0 expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar;

28.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que estitular de otro dominio asignado y vigente en NIC Chile;

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “CTICONSULTORES”, al primer solicitante don
CARLOS JUAN CORREA YANEZ;

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores C.T.I. COMPAN{A TECNO INDUSTRIAL S.A;

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro
Maria Pia Bustos A.
Testigo
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