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                                                                                      foja ciento tres 

Santiago, catorce de marzo de dos mil once 

VISTOS:  

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de 

Procedimiento de fojas 7 y siguiente, artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las 

sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a 

oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio arbitral de 

asignación del nombre de dominio “EDIFICASA.CL”. 

PARTE EXPOSITIVA: 

Que por Oficio de fecha 19 de julio de 2010, el Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez 

Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de 

dominio “EDIFICASA.CL”, surgido entre don Gert Frank Avendaño, domiciliado 

en calle Colón Nº 632, ciudad de Puerto Montt, y Cámara Chilena de la 

Construcción A.G., del giro de su nombre, domiciliada en Marchant Pereira Nº 

10, comuna de Providencia, Santiago,, representada por Estudio Jurídico 

JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA, sociedad que comparece representada 

en estos autos por su Abogada doña Carolina Mora Allende, todos domiciliados 

en calle San Pío X Nº 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.  

Que por resolución de fecha 20 de julio de 2010 el suscrito aceptó el cargo y 

juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a 

comparendo para fijar las Bases del  Procedimiento Arbitral, según consta a 

fojas 2 y 3 de autos.  

Que por resolución de fecha 28 de julio de 2010, se establecieron las normas 

del procedimiento arbitral, las que fueron notificadas a las partes con igual 

fecha, mediante correo electrónico. 

Que son partes litigantes en la presente causa don Gert Frank Avendaño, 

primer solicitante y, Cámara Chilena de la Construcción A.G., segundo 

solicitante del dominio en disputa.  

De la demanda de asignación del dominio “EDIFICASA.CL”, presentada por 

Cámara Chilena de la Construcción A.G., a fojas 69: 

I.-  Antecedentes de hecho:  
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1.- Señala la demandante que con fecha 6 de abril de 2010 don Gert Frank 

Avendaño, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio 

“EDIFICASA.CL”, y que con fecha 15 de abril de 2010, y de acuerdo a lo 

dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro 

de Nombres de Dominio CL (en adelante “Reglamento”), la demandante 

presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio, en atención a 

sus derechos previamente adquiridos. 

2.- Indica que el dominio solicitado por don Gert Frank Avendaño corresponde 

de manera idéntica al elemento más importante y destacado de sus marcas 

comerciales “EDIFICA”, y asimismo, señala que cuenta con nombres de 

dominio CL registrados en Chile, y cita “edifica.cl”, “edifika.cl”, “edificar.c”, 

“edificaexpoconstruccion.cl” y “constructoraedifica.cl”. 

II. Fundamentos de derecho de la demanda: 

Indica la parte demandante que el inciso primero del artículo 10 del 

Reglamento de NIC Chile, establece “Una vez que la solicitud haya sido 

recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea 

técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista 

de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo 

de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales 

interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan 

presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”. 

Sostiene que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, 

estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del mismo nombre de 

dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente 

resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes 

logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio, 

correspondiendo al segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes 

competitivas hayan sido presentadas,  acreditar un mejor derecho para ostentar 

la titularidad del nombre de dominio en disputa. 

Que por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras 

cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su 
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inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la 

República “y que no vulnere derechos de terceros”. 

Señala la demandante, que posee un derecho de propiedad respecto de los 

registros de marcas comerciales que contienen la expresión “EDIFICA” como 

elemento principal, amparado en el Artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política 

y 2º de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, los que reproduce; y 

afirma que no es legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite un 

nombre de dominio, donde el elemento central está formado por un vocablo 

idéntico desde el punto de vista gráfico y fonético a aquel que constituye el 

identificador por excelencia de la parte demandante, por lo que debe 

asignársele el dominio en disputa. 

Señala también la parte demandante que la solicitud del demandado 

transgrede el artículo 22 del Reglamento para la asignación de los nombres de 

dominio CL de Nic Chile, ya que el dominio contiene como elemento distintivo 

aquel que a su vez constituye el elemento destacado de la marca comercial 

“EDIFICA”, y que la adición del término “CASA” al dominio, no logra otorgarle 

una diferenciación de la marca comercial “EDIFICA”, atendido a que la 

expresión y concepto “CASA”, se asocia a las actividades que desarrolla la 

actora dentro de su giro de actividades empresariales, por lo que la solicitud de 

don Gert Frank Avendaño, vulnera abiertamente los intereses y derechos de la 

parte demandante.  

Cita también la parte demandante como normas trasgredidas por la solicitud de 

autos, el artículo 22 del Reglamento para la asignación de nombres de dominio 

CL de Nic Chile, que contempla como causal de revocación de un dominio 

cuando éste “sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto  o 

de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el 

cual el reclamante es conocido”. Invoca también el actor los artículos 6º bis, 

referido a las marcas notoriamente conocidas, 8º, referido a la protección de los 

nombres comerciales y 10º bis, referido a  los actos de competencia desleal, 

todos del Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial, entre 

otros. 

Concluye la parte demandante afirmando que posee un mejor derecho que don 
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Gert Frank Avendaño, para que se le asigne el nombre de dominio y  pide que 

en definitiva, en mérito a los antecedentes de hecho y de derecho citados, se le 

asigne el nombre de dominio “EDIFICASA.CL”, negando lugar a la pretensión 

del demandado, con condena en costas. 

De la prueba documental acompañada por la parte demandante: 

Que la demandante acompañó en su escrito de demanda, como medios de 

prueba, los siguientes documentos: copia de registros de las marcas 

comerciales “EDIFICA”, números 680.683, 696.319, que distinguen productos 

de la clase 16, y números 698.361 y 690.474, que distinguen servicios de las 

clases 35 y 41, y de “EDIFICA EXPO CONSTRUCCION 2005”, registro Nº 

749.487, que distingue servicios de las clases 35 y 41; listado impreso de los 

nombres de dominio CL, “edifica.cl”, “edifika.cl”, “edificar.c”, 

“edificaexpoconstruccion.cl” y “constructoraedifica.cl”; copia de impresos de 

página Web de los sitios “cchc.cl y “edifica.cl”, copias de revistas e impresos 

que acreditan el uso de la expresión “EDIFICA”, de la parte demandante, entre 

otros. 

Que el Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 20 de agosto de 2010, 

tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio 

“EDIFICASA.CL” por Cámara Chilena de la Construcción A.G., y ordenó 

traslado al demandado don Gert Frank Avendaño, por el término de 15 días 

hábiles para contestar la demanda, y se acompañaron los documentos 

probatorios al proceso, con citación, resolución que fue notificada con igual 

fecha a las partes, mediante correo electrónico.   

Que, a fojas 99 con fecha 21 de septiembre de 2010, don Gert Frank Avendaño 

presentó escrito de contestación de demanda, en la que pide se le asigne el 

nombre de dominio en disputa e invoca los siguientes antecedentes y 

argumentos: 

1.- Señala que con fecha 8 de abril de 2010, solicitó la inscripción del nombre 

de dominio “EDIFICASA.CL”, con el objeto de iniciar un negocio inmobiliario, y 

en concreto de edificación de casas. 

2.- Declara que  no es su intención usufructuar de la imagen que ha creado la 

Cámara Chilena de La Construcción A.G., con su concepto “EDIFICA” y su 

marca comercial. 
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3.- Que no se observa cómo de asignársele el dominio en disputa, se vaya a 

causar perjuicio a la parte demandante. Que los nombres de dominio que cita 

la demandante en su escrito de demanda, tales como “EDIFICA.CL”, 

“EDIFICAEXPOCONSTRUCCION.CL”, “EDIFIKA.CL”, “EDIFICAR.CL” y 

“CONSTRUCTORAEDIFICA.CL”, han sido todos solicitados, con posterioridad 

a la solicitud efectuada por él en el mes de abril de 2010; y que si no solicitaron 

antes el dominio “EDIFICASA.CL”, fue porque simplemente no tenían interés 

en éste, ya que siempre estuvo disponible su registro. 

Concluye solicitando que en definitiva se le asigne el dominio en disputa. 

Que mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2010, se citó a las partes 

oír sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante 

correo electrónico. 

PARTE CONSIDERATIVA:  

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo: 

PRIMERO: Que la materia que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste 

en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de 

dominio “EDIFICASA.CL”, esto es, sí a don Gert Frank Avendaño, primer 

solicitante, o bien, a Cámara Chilena de la Construcción A.G., segundo 

solicitante y demandante. 

SEGUNDO: Que la parte demandante invoca como fundamento de su 

demanda de oposición de fojas 69, que tiene inscrita la marca comercial 

“EDIFICA”, para distinguir productos de la clase 16 y servicios de las clases 35 

y 41, y que utiliza dicho signo en sus actividades referidas al rubro de la 

construcción, entre otros, en revistas y en organizaciones de ferias de 

empresas de la construcción en Chile, por lo que sostiene que si se asigna el 

nombre de dominio primer solicitante, se causará confusión en el público 

usuario de su mercado relevante, con los consiguientes perjuicios a su 

propiedad industrial. Cita también en apoyo a su pretensión que es titular de los 

nombres de dominio “EDIFICA.CL”, “EDIFICAEXPOCONSTRUCCION.CL”, 

“EDIFIKA.CL”, “EDIFICAR.CL” y “CONSTRUCTORAEDIFICA.CL”, todos 

solicitados por Cámara Chilena de la Construcción A.G. ante NIC Chile, con 

posterioridad a la data de solicitud del nombre de dominio que motiva el 

presente litigio. 
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TERCERO: Que el primer solicitante y demandado, señala en su contestación 

de demanda que ha solicitado el nombre de dominio “EDIFICASA.CL”, para un 

proyecto en el rubro de la construcción de casas, y que no es su intensión 

usufructuar del prestigio que la parte demandante ha logrado otorgarle a su 

marca comercial “EDIFICA”, en el ámbito de sus actividades y fines como 

asociación gremial. 

CUARTO: Que en consecuencia, corresponde a este sentenciador establecer 

la legitimidad de la pretensión de las partes en conflicto, y en concreto ponderar 

los fundamentos invocados por éstas, para en definitiva asignar el  nombre de 

dominio en litigio a una de ellas. 

QUINTO: Que, es un hecho probado en el proceso, que la parte demandante 

Cámara Chilena de la Construcción A.G., ha posicionado su marca comercial 

“EDIFICA”, en el ámbito de los productos y servicos que ampara, en las clases 

16, 35 y 41, respectivamente, y así por ejemplo ha organizado una Feria en el 

año 2010, en la que destaca el concepto “EDIFICA”, dentro de sus actividades 

que le son propias en el ámbito de las empresas del rubro de la ingeniería y 

construcción; y que en este mismo ámbito es también titular del nombre de 

dominio CL “EDIFICA.CL”, el que ha sido usado especialmente en sus 

publicaciones impresas en la industria de la  construcción.  

SEXTO: Que, el primer solicitante ha declarado en su escrito de contestación 

de demanda de fojas 89, que ha solicitado el nombre de dominio con el objeto 

de desarrollar un proyecto inmobiliario, en el ámbito de la construcción de 

casas, el que pretende iniciar en un futuro próximo; y que la incorporación de 

las letras “SA”, a la palabra “EDIFICA”, le otorga una suficiente diferenciación 

con el signo utilizado por la parte demandante, lo que permite evitar 

confusiones en cuanto a su fisonomía gramatical y en el uso que se le dará al 

mismo. 

SEPTIMO: Que en opinión de este sentenciador, en materia de los nombres de 

dominio CL, en que éstos se utilizan como “direcciones electrónicas” en la red 

de Internet, y en la medida en que sean efectivamente usados a través de una 

página Web en concreto, pueden llegar a tener y lograr visibilidad en los 

usuarios de la red, por lo que no se observan obstáculos “a priori” en el 

contexto de éste proceso jurisdiccional, para negar al primer solicitante de la 
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preferencia en la asignación del nombre de dominio que ha solicitado registrar, 

en virtud del principio “primero en el tiempo, primero en el derecho. 

OCTAVO: Que, razonar de otro modo al indicado en el considerado anterior, 

implicaría privar arbitrariamente “a priori”, a cualquier solicitante de pedir el 

registro de un nombre de dominio CL, que eventualmente tenga alguna 

semejanza fonética con otro ya inscrito, y asimismo, con un marca comercial, 

como ocurre en la especie, lo que provocaría un verdadero congelamiento o 

petrificación de los nombres de domino en la Red de Internet, lo que no haría 

posible su desarrollo y expansión. 

NOVENO: Que, en este sentido cabe también considerar que el nombre de 

dominio solicitado, no es una mera copia o réplica de la marca comercial de la 

parte demandante, ni tampoco es un intento del primer solicitante de 

asemejarse a ella, sobre todo si se atiende a que el concepto “EDIFICASA”, 

resulta de la unión de dos términos, el que produce un resultado más bien 

evocativo de los servicios que se pretenden promocionar en Internet por el 

primer solicitante.  

PARTE RESOLUTIVA: 

Y, en mérito a lo razonado en la parte considerativa, resuelvo conforme al 

principio de prudencia y equidad, acoger la petición del primer solicitante don 

Gert Frank Avendaño, y se resuelve en consecuencia asignarle el nombre de 

dominio “EDIFICASA.CL”, y se rechaza la demanda de oposición presentada 

por Cámara Chilena de la Construcción A.G., sin condena en costas por 

estimar que ha tenido motivos plausibles para litigar.  

 

En materia de costas del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de 

autos. 

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la 

Secretaría de NIC Chile, mediante correo electrónico. 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se 

designan como testigos a  doña  Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres 

Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente 

con el suscrito. 
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Archívese el expediente arbitral. 

 

 

Óscar Andrés Torres Zagal 

    Juez Árbitro Arbitrador 

   Alejandra Loyola Ojeda           

   
 
 
                                                                             Andrés Torres Ríos 


