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Rol 6-12-2011

dvnet.cl

Oficio NIC Chile 15025

Inversiones Chadwick Sociedad Anonima v. Dbnet Ingenieria de software S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciséis de abril de dos mil doce.-
VISTOS:

Con fecha 9 de junio de 2011 Inversiones Chadwick Sociedad Ano6nima,
domiciliado en Nueva Tajamar 481, torre norte, of. 905, Las Condes, Santiago, en
adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitd la inscripcion del nombre de

dominio <dvnet.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1°, de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «<RNCL», Dbnet Ingenieria de Software S.A. domiciliada para estos
efectos en Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, Las Condes, Santiago, en adelante
también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don
Francisco Carey Carvallo, solicitd igualmente la asignacion del mismo nombre de dominio

<dvnet.cl> con fecha 1° de julio de 2011, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 15025, de fecha 29 de septiembre de
2011, NIC Chile designo6 al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del
presente conflicto sobre asignacién del nombre de dominio <dvnet.cl>, en adelante
también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en
conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacion disponible

en dicho soporte.

Con fecha 3 de octubre de 2011, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro

arbitrador y jur6 desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
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misma resolucion, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 11 de octubre de 2011, a las 17:45
horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan,
y que en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucion del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordend
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta

en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 11 de octubre de 2011 se celebro la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de
este arbitro y en rebeldia del Primer Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha
audiencia, el tribunal informé que las reglas de procedimiento serian detalladas en una
resolucion a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levant6 un acta que fue

firmada por la parte compareciente y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucién notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. En resolucion posterior, y conforme a las reglas de

procedimiento, se fijo plazo para la presentacion de las demandas.

Unicamente el Segundo Solicitante presentd6 demanda acompafiando
documentacion probatoria en sustento de su pretension. Basicamente afirma en su

demanda:

(A) A principios de la década de los noventa se crea la empresa DBNET con el objeto de
dar soluciones computacionales a empresas, ofreciendo como principal producto el
servicio de confeccion de software. Durante sus afios de existencia ha sido catalogada
como una empresa lider en su rubro, que entrega calidad y excelencia a sus clientes.
En efecto, su preocupacion por mantener un buen servicio la ha llevado a generar
importantes alianzas con entidades de la envergadura de Microsoft, Oracle, entre

otros.

(B) Sin perjuicio de los grandes logros o programas desarrollados por mi mandante
durante los ultimos veinte afios, debemos agregar que uno de los medios principales
que utiliza para ofrecer sus servicios es su pagina web www.dbnet.cl. Debido a lo

anterior, el hecho de otorgarse el dominio requerido en autos, vale decir, “dvnet.cl” a
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una persona distinta de DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. generaria gran

confusion entre los consumidores y ocasionaria graves perjuicios a mi mandante. En
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efecto, desde dicha perspectiva, es primordial hacer hincapié en el hecho de que el
dominio solicitado por el demandado, dvnet.cl, es cuasi idéntico con el dominio
registrado “DBNET.CL", registrado el 27 de Julio de 2011, cuya titularidad ostenta mi

representada, tal como se puede apreciar a través del siguiente cotejo:

(C) Como se desprende del analisis anterior, el dominio solicitado por el demandado es
cuasi idéntico, en términos gréficos, con aquel de titularidad de mi mandante, por
cuanto la unica diferencia apreciable entre ambas expresiones es la sustitucion de la
letra “B” por su analoga fonética “V”. En este sentido, es preciso recalcar que aquella
infima modificacién gréfica no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad
necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de
servicios ofrecidos por una persona juridica distinta a la de mi representada, lo
anterior, por cuanto la letra “V” corresponde a un equivalente fonético de la letras “B”
integrada en el dominio de mi mandante. De esta forma, nos encontramos frente a
expresiones idénticas en términos fonéticos, sin que el demandado haya modificado
de manera suficiente aquel dominio registrado previamente por mi mandante y sobre
el cual este ultimo tiene derechos preferentes. En consecuencia, la expresion en
comento carece de toda novedad y originalidad, caracteristicas necesarias para
distinguirse de otros servicios prestados en el mercado y ofrecidos a través de una
pagina web. Por consiguiente, el nombre de dominio solicitado no es susceptible de
ser distinguido del dominio ya registrado por DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE
S.A., siendo posible que se produzcan una serie de errores de asociacion entre ambos
en el caso improbable que este nombre de dominio sea concedido al primer

solicitante.

(D) A mayor abundamiento, cabe sefalar que, ademas de la titularidad sobre el nombre
de dominio dbnet.cl, mi mandante también es titular de numerosas marcas
comerciales que contienen la expresion DBNET, a saber, OBJETOS DBNET, registro
N° 938.585, que distingue servicios de la clase 38, otorgado con fecha 21 de
Noviembre de 2011; OBJETOS DBNET, registro N° 929.153, que distingue servicios
de la clase 42, concedido con fecha 25 de Agosto de 2011 y; DBNET
ARQUITECTURA DE SOFTWARE, registro N° 911.625, que distingue servicios de la
clase 42, otorgado con fecha 2 de Marzo de 2011. En este sentido, existiendo marcas
comerciales que protegen la expresion DBNET, registradas por mi mandante, sumado
al hecho de que es titular del nombre de dominio cuasi-idéntico, DBNET.CL, queda en
evidencia que a DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE S.A., le asiste un mejor
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derecho para la asignaciéon del nombre de dominio de autos.

(E) De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesiéon del nombre de dominio “dvnet.cl”
al demandado infringiria de manera inevitable los derechos adquiridos por mi
representada, induciendo al publico a un engafio y error en cuanto al origen
empresarial de los productos o servicios que el demandado pretende comercializar.
Finalmente, es preciso mencionar que la expresion DBNET ademas de conformar
marcas comerciales y el nombre de dominio de titularidad de mi mandante,
corresponde a parte de su razdén social, a saber, DBNET INGENIERIA DE
SOFTWARE S.A. Por ello y en adiciéon a los argumentos anteriormente esgrimidos,
consideramos que mi representada tiene efectivamente un derecho preferente en
relacion a la asignacion del dominio disputado en autos, toda vez que la expresion
DBNET es efectivamente asociada en el comercio a mi mandante. En este sentido, en
el improbable caso de no serle asignado el dominio en disputa, se inducird a los
consumidores a todo tipo de errores, toda vez que éstos se veran enfrentados a una
misma expresién, sobre la cual mi mandante ya ostenta determinados derechos, pero

de dos titulares distintos.

En sustento de su pretensién, el Primer Solicitante acompafié los siguientes

documentos probatorios:

¢ Informacion corporativa de DBNET INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.

e Copia simple del registro de la marca OBJETOS DBNET, registro N° 938.585, que

distingue servicios de la clase 38, otorgado con fecha 21 de Noviembre de 2011.

o Copia simple del registro de la marca OBJETOS DBNET, registro N° 929.153, que

distingue servicios de la clase 42, concedido con fecha 25 de Agosto de 2011.

e Copia simple del registro de la marca DBNET ARQUITECTURA DE SOFTWARE,
registro N° 911.625, que distingue servicios de la clase 42, otorgado con fecha 2
de Marzo de 2011.

Se confirid traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria,

quien no lo evacud. Finalmente, se citd a las partes a oir sentencia.

dvnet.cl 4-10



TRIBUNAL ARBITRAL

1.-)

2.)

CONSIDERANDO:

Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y
a su cardcter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL sefiala 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
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para solucion de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacion a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL que «Sera 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 validamente

adquiridos por terceros».

Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacién
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RNCL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
armaonicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberd resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las
contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer
lugar si se configura o no alguna de las hip6tesis contempladas en la citada regla 14
RNCL.

Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes
haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o
principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decision
basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porgque se

desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

dvnet.cl 5-10



TRIBUNAL ARBITRAL

4.-)

5.-)

6.-)

7.)

Que en relacién a la posible infraccién a derechos validamente adquiridos, este
sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta
derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes

presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el

nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse
de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresion
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacién o perjuicio, sea

en relacion al derecho en si o a su libre ejercicio.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
gue de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, una solicitud de registro 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 otra designacion o signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en el

nombre de dominio disputado.

Que en relacion a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante, Inversiones Chadwick Sociedad Andnima, no ha
demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo preexistente a su solicitud de asignacion del nombre
de dominio en conflicto, que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En
efecto, dicha parte no presentdé demanda ni tampoco contestacién, no obstante
haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de

todas y cada una de las resoluciones dictadas.

Que a la época de esta sentencia, el nombre de dominio disputado es usado como
sitio web, segln consta a este sentenciador tras haberlo localizarlo mediante la URL
<http://www.dvnet.cl>. Con todo, la falta de actividad en el proceso por parte del

Primer Solicitante impide determinar si dicho uso es realizado directamente por
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10.-)

11.-)

12.-)

dicha parte o bien por algun tercero autorizado por aquél. Por lo mismo es que se ha
sostenido anteriormente que no es posible concluir, conforme al mérito de los

antecedentes, cudl es el Ambito de actividades del Primer Solicitante.

Que la informacién contenida en el referido sitio web localizado a través de la URL
<http://www.dvnet.cl> es de tipo promocional referida a un grupo o holding que de
identifica como “Group Comunicaciones” y cuyo ambito de actividades dice relacion
con la publicidad o marketing. Ejemplares de diversas paginas de dicho sitio web

han sido agregadas a los autos por este sentenciador.

Que, por su parte, se encuentra acreditado en autos que el Segundo Solicitante
Dbnet Ingenieria de Software S.A. es titular de derechos adquiridos sobre las
marcas comerciales OBJETOS DBNET, registro N° 938.585, que distingue servicios
de la clase 38, de fecha 21 de noviembre de 2011; OBJETOS DBNET, registro N°
929.153, que distingue servicios de la clase 42, de fecha 25 de agosto de 2011 vy;
DBNET ARQUITECTURA DE SOFTWARE, registro N° 911.625, que distingue

servicios de la clase 42, de fecha 2 de marzo de 2011.

Que consta también en el proceso que el nombre del Segundo Solicitante es “Dbnet
Ingenieria de Software S.A.”, en especial por el poder suscrito por dicha empresa y
acompafnado a los autos, como igualmente del oficio de NIC Chile, en el cual se ha
verificado que el RUT N° 76.500.210-9 corresponde efectivamente al nombre de
dicha parte. Por tanto, el Segundo Solicitante es titular de derechos sobre su
nombre social, el cual data de una fecha precedente al 2 de marzo de 2011, cual es
la data de la marca comercial mas antigua invocado en autos por dicha parte y que

se encuentra inscrita a su nombre.

Que también se ha acreditado en autos, de los mismos documentos acomparados
por el Segundo Solicitante y no objetados, que dicha parte utiliza la marca DBNET

de manera aislada y asociada a servicios de soluciones de software.

Que en términos generales y abstractos, las hipotesis expuestas relativas a la
«alusion», «reproduccion» o «inclusion» de un nombre, marca u otra designaciéon o
signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colision
se manifiesta de manera completa o bien Unicamente en su nucleo caracteristico o
evocativo. En igual sentido, las hipétesis de afectacion a derechos pueden ser muy

variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusion, asociacion o denigracion
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13.9)

14.)

15.-)

16.-)

17.7)

de derechos de terceros.

Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o
compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologias de cotejo, como
los criterios conceptual, fonético y gréfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la
posibilidad de incorporar otros elementos de valoracion, segun cual sea el caso
concreto. Ademas, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos
analiticos puede operar autbnoma o independientemente, lo que se traduce en la

adopcion de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decision.

Que del andlisis de las marcas del Segundo Solicitante resulta de toda evidencia
gue su elemento o nucleo principal o caracteristico es el signo DBNET, mientras que
los agregados “OBJETOS” y “ARQUITECTURA DE SOFTWARE” son obviamente
descriptivos y referidos al giro de actividades comerciales identificados mediante
dichas marcas. Lo mismo debe concluirse respecto de la razén social del Segundo

Solicitante “Dbnet Ingenieria de Software S.A.”, por las razones antes sefaladas.

Que, en la especie, el SLD “DVNET" del nombre de dominio litigioso presenta una
acusada similitud y especialmente identidad fonética con el concepto “DBNET”, que
como se ha dicho corresponde tanto al nlcleo caracteristico del nombre social y de
las marcas del Segundo Solicitante, los cuales son precedentes a la fecha de la

Primera Solicitud.

Que, en consecuencia, y conforme a los postulados asumidos, se concluye que la
solicitud de asignacién de dicho nombre de dominio presentada por el Primer
Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos validamente adquiridos por el

Segundo Solicitante sobre sus marcas comerciales y su nombre social.

Que la conclusién precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se
adecua y resulta armoénica ademas con otras consideraciones adicionales de
prudencia y equidad que este arbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no
habiendo acreditado el Primer Solicitante ningdn vinculo con el nombre de dominio
litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podria este
sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo
Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
preexistentes sobre signos que coinciden en lo esencial con el referido nombre de

dominio en disputa.
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18.-) Que cabe agregar ademéas que el nombre de dominio en litigio, en la medida que
fuere asignado al Primer Solicitante, resultaria portador de un potencial riesgo de
confusion para los usuarios de la Red, quienes podrian asociar dicho nhombre de

dominio con la marca y/o nombre del Segundo Solicitante.

19.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro
del nombre de dominio <dvnet.cl> presentada por Inversiones Chadwick Sociedad
Andnima contraria los derechos validamente adquiridos por Dbnet Ingenieria de
Software S.A. sobre sus marcas comerciales OBJETOS DBNET y DBNET
ARQUITECTURA DE SOFTWARE, como asimismo afecta sus derechos e intereses
legitimos sobre su nombre societario «Dbnet Ingenieria de Software S.A.»,
cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14
parrafo 1° de la RNCL, conclusion que ademas es armdnica con los razonamientos
de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces
justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el

nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

20.-) Que el pérrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «Las costas del arbitraje
seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de
ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio
de lo anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del
arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio
rechazado a inscripcién en casos en que fuere evidente la existencia de derechos
incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado
de mala fe, o en que el &rbitro determine que no ha tenido motivo alguno para
litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura
alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el
Primer Solicitante deberd quedar eximido del pago de las costas del presente

arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentaciéon para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cdédigo Orgéanico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del CAdigo de Procedimiento
Civil,
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SE RESUELVE

.-  Acoger la demanda deducida por Dbnet Ingenieria de Software S.A. y, en
consecuencia, rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio <dvnet.cl>
presentada por Inversiones Chadwick Sociedad Ano6nima, ordenando su

eliminacion.

Il.-  Asignar el nombre de dominio <dvnet.cl> a Dbnet Ingenieria de Software S.A., RUT
78.079.790-8.

Ill.-  No condenar en costas a Inversiones Chadwick Sociedad Anénima.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N° 6-12-2011.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., cédula nacional de identidad N° 6.489.812-4, y
dofa Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.
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