Arbitraje por la asignacion de nombre de dominio “ffvv.cl””
Rol 08521

En Santiago a 30 de mayo de 2008, se resuelve lo siguiente:
VISTOS:

1. Que por oficio N°® OF08521 de fecha 02 de enero de 2008,
el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile (NIC Chile), notific6 al suscrito la
designacion como Arbitro para resolver el conflicto planteado
por la inscripcion del nombre de dominio “ffvv.cl”?

2. Las partes de dicho conflicto eran, INVERSIONES
GESCOM S.A. y FFV PROYECTOS S.A.

3. Que con fecha 15 de enero de 2008 se acepto la
designacion y se cito a comparendo para el dia 29 de enero
de 2008;

4. Que al dia de la citacion, sdlo asistio el segundo solicitante,
se realizo el comparendo, se fijaron Ilas bases de
procedimiento, dejandose constancia de la consignacion.

5. Que con fecha 14 de marzo de 2008 la parte FFV

PROYECTOS S.A., presento solicitud de asignacion de



nombre de domino y consigna el remanente de los honorarios
del arbitro.

6. Que con fecha 31 de marzo de 2008 se dio traslado.

7. Que con fecha 23 de mayo de 2008 se cito a oir sentencia,
no habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega
ningun antecedente a los autos, que justifique su derecho;
por otra parte, la segunda solicitante si lo hace.

9. La segunda solicitante sefala lo siguiente:

Rodrigo Puchi Zurita, abogado, con domicilio en Europa 2035,
Providencia, Santiago, por Beuchat, Barros & Pfenniger, en
representacion de FFV PROYECTOS S.A., segun poder
acreditado en autos, en arbitraje por la inscripciéon del nombre

de dominio ffvv.cl, a US. respetuosamente digo:

Que encontrandome dentro del plazo fijado en el acta
compromisoria suscrita en la audiencia que tuvo lugar el dia
29 de Enero de 2008, vengo en exponer los argumentos y

pruebas que demuestran el mejor derecho de mi mandante




para inscribir ante NIC Chile el nombre de dominio ffvv.cl

para uso en Internet.

Mi representada corresponde a una empresa que esta
abocada al negocio inmobiliario, representando en la
actualidad una de las empresas de mayor prestigio en el
rubro. En cuanto a sus origenes, mi mandante se formoé a
finales de 1995, empresa que concentra las operaciones del
area inmobiliaria de Eduardo Fernandez Leon. Esta compaifiia
cuenta con diferentes socios, los cuales tienen un vasto
desarrollo en el area inmobiliaria, lo cual incide en la calidad
de sus proyectos. Tan cierto es ello, que Eduardo Fernandez
Ledn es reconocido como uno de los actores mas relevantes
en la industria inmobiliaria, remontandose sus incursiones en
el area a mas de 30 afos atras, destacandose su gran
capacidad para detectar las nuevas oportunidades de negocio
Yy Su gran vision a largo plazo. Como requisitos fundamentales
para el desarrollo de nuevos negocios, FFV busca pafos de
terrenos que tengan excelente ubicacion, caracteristica que

distingue los productos de FFV a los de la competencia, y que



permite entregar un plus extra al producto. Destacan
productos de excelente calidad, vanguardistas, con vision de
futuro y con aportes estéticos al sector. Por ello, es que
podemos afirmar que detras de los proyectos FFV hay un alto
valor agregado que los hace posicionarse como un agente
importante en el negocio inmobiliario. Para efectos de
acreditar los proyectos de FFV se acompainan a este libelo,
folletos de los siguientes proyectos:

a. Casas en Puerta de la Abadia La Dehesa.

b- Edificio La Vendimia.

c- Proyecto Edificio Club de Golf I

d- Proyecto Edificio Club de Golf II.

e- Proyecto Edificio Club de Golf IlI.

f- Proyecto Santa Maria Polo Golf, Edificios Cordillera.
g- Proyecto Santa Maria Polo Golf, Edificios Polo.

h- Proyecto Santa Maria Polo Golf, Edificios Parque.
i- Proyecto Edificio Jardin del Este.

j- Proyecto Edificio Parque Colon.



k- Proyectos Puertas del Golg.

|- Proyecto Oficinas Golf 2001.

m- Proyecto Burgos Oficinas.

n- Proyecto San Damian 115.

n- Proyecto Club de Golf, Las Brisas de Chicureo.

Si se analiza dicha evidencia queda de manifiesto que mas
alld del nombre del proyecto, lleva adscrita la procedencia
empresarial de mi mandante, quedando en evidencia que el

uso gue se da a FFV es esencial dentro de las operaciones.

Entonces, a la luz de lo sefalado, tenemos que mi mandante
es un agente que tiene posicionada mercantilmente una
determinada expresion. No obstante ello, y en pos de una
adecuada proteccidon de sus signos, mi mandante ha obtenido
sendos registros sobre la expresion FFV, conforme a las

siguientes especificaciones:

1. Registro N° 529.274, marca FFV (etiqueta), que distingue
Inmobiliaria, servicio de corretaje de propiedades, servicios

de administracion de inmuebles incluidos alquiler y estimacion



de bienes, de la clase 36. Empresa constructora de obras
civiles y de ingenieria, de la clase 37. Hotel, motel, hosteria,
bar, restaurante, procuracion de alimentos en general,
consultoria en ingenieria, arquitectura y otros, de la clase 43.
2. Registro N° 808.291, marca FFV, que distingue
Inmobiliaria, servicio de corretaje de propiedades, servicios
de administracion de inmuebles incluidos alquiler y estimacion
de bienes, de la clase 36. Empresa constructora de obras
civiles y de ingenieria, de la clase 37. Hotel, motel, hosteria,
bar, restaurante, procuracion de alimentos en general,
consultoria en ingenieria, arquitectura y otros, de la clase 43.
Por lo anterior, que resulta atingente sefalar la naturaleza de
los nombres de dominio corresponden a una modalidad de
identificacion de los usuarios en la red, facilitando la
memorizacion de las direcciones IP que por su propia
naturaleza, resultan imposibles de recordar. Estas
modalidades de identificacion permiten que los terceros que

accedan a internet, puedan obtener la mas variada



informacién, permitiendo el intercambio de la misma a través

de dicha modalidad.

En este sentido, existe un pronunciamiento emanado de
Autoridad, representado por el dictamen N° 1127, de la
Comision Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del afio

2000, en donde se sefal6: (considerando 7.8)

“Si bien la funcidén natural de un nhombre de dominio es la

de una direccidn electrénica que permite a los usuarios de

Internet localizar terminales informaticas conectadas a la

red, de manera simple y rapida, dado que son faciles de

recordar, a menudo cumplen también funciones de

caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a

adquirir una existencia complementaria como

identificadores comerciales o personales, por lo cual con

frecuencia se les relaciona con el nhombre o la marca de la

empresa titular del nombre de dominio 0 con sus

productos o servicios.

Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de

dos dominios idénticos en la red v dada la presencia




mundial que ofrece Internet, no rigen para los nhombres

de dominio los principios de especialidad vy de

territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten

la existencia de dos signos idénticos en sectores de

actividad diferentes y/o en territorios distintos,

respectivamente.

Estas caracteristicas de los nombres de dominio, mas el

hecho de gue no se exige su uso, han generado diversos

conflictos entre éstos v los signos distintivos tradicionales

existentes en el mundo fisico desde antes de la llegada de

Internet, entre los que se encuentran las marcas,

proteqgidas por derechos exclusivos de propiedad

industrial.””

Entonces, al analizar la presente situacion nos damos cuenta
que el conflicto esta trabado entre mi mandante y una
compafia que ni siquiera se ha apersonado en el juicio, a
través de la cual alegue algun derecho sobre la expresion
FFVV que es una variante SIN RELEVANCIA DE LA EXPRESION

FFV.



Precisamente, por dichas consideraciones, la Reglamentacion
de las Normas para la asignacion de los nombres de dominio
.CL, sefnald en su articulo 14 que es de responsabilidad de
todo solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no
contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y ética mercantil, asi como

derechos validamente adquiridos por terceros.

En otras palabras, la causa a pedir en juicios de esta
naturaleza esta representado por la acreditacion del mejor
derecho de las partes en un conflicto. A la luz de lo
expresado, veamos los motivos por los cuales la solicitud del

primer solicitante contraria dichos principios.

1. Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

La publicidad como medio tendiente a dar a conocer al
consumidor un producto determinado no encuentra una
consagracion a nivel de texto legal. Es asi que el Cddigo
Chileno de Etica Publicitaria, que emana de una Corporacion

de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco



normativo para el analisis de la presente litis. Este cddigo

define el avisaje publicitario como “‘tina comunicacion, por lo

general pagada, dirigida al publico o a un segmento del

mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a qguienes se

dirige, por cualguier vehiculo o canal, incluidos envases vy

etiquetas, con el propodsito de influir en sus opiniones o

conducta.”’? Esta norma fue sefalada para los nombre de

dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de
identificacion en la red. Precisamente, si Internet corresponde
a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas minimas,
que para efectos de autos, estan representadas por los

siguientes articulos:

Art. 4

Los avisos no deben contener ninguna declaraciéon o
presentacion visual que directamente o por implicacion,
omision, ambigledad o pretension exagerada, puedan

conducir al consumidor a conclusiones erroneas, en

especial con relacion a: (el subrayado es nuestro):.....



F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial,

como patentes, marcas reqistradas, disefios y modelos,

nombres comerciales;

Art. 13

Los avisos no deberan hacer uso injustificado del

nombre o iniciales de cualquier firma, compania.

institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los

avisos no deberan aprovecharse del "goodwill' o

imagen adquirida gue tiene el nhombre comercial yv/o

simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o

iImagen adquirida por una campana publicitaria (el

subravado v ennegrecido es nuestro)

Como se puede apreciar, seria absolutamente previsible que
de existir un nombre de dominio, que claramente cumple
funciones publicitarias COINCIDENTE CON UN PROYECTO
SERIO, RESPALDADO POR REGISTROS MARCARIOS, induciria
necesariamente al consumidor a errores o confusiones que

deben ser evitados.



De alli que es claro que la solicitud del primer solicitante

CONTRARIA CLARAMENTE LAS NORMAS DE PUBLICIDAD.

2. Principios de competencia leal vy de ética mercantil.

Estos principios corresponden a un aserto doctrinario que
tiene por finalidad encausar el comportamiento de los
diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe
norma positiva que regle un catalogo sobre el particular,
quedando entregado mas bien a una creacion doctrinaria, que
se ha ido limitando en el tiempo por la aplicacion del Convenio
de Paris, y en especial, la norma contenida en el articulo 10,

que reza en su numeral 2 y 3:

“‘Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los uso honestos en material

industrial o comercial.

En particular deberan prohibirse:



1.cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o

la actividad industrial o comercial de un competidor;

2.las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio,
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la

actividad industrial o comercial de un competidor;

3.las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio pudieren inducir al publico a error sobre
la naturaleza, el modo de fabricacion las caracteristicas, la

aptitud en el empleo o la cantidad de los productos®’

Como se puede apreciar, el criterio plasmado tiende a impedir
la introduccidon de elementos que pudieran distorsionar el
mercado, y es por ello que la concesién del nombre de
dominio al primer solicitante CREARIA UNA CONFUSION QUE
DEBE SER EVITADA A TRAVES DE LA CONCESION DEL

NOMBRE DE DOMINIO A MI REPRESENTADA.

3.Derechos validamente adquiridos.



Finalmente, la hipdtesis que un nombre de dominio no puede
afectar derechos validamente adquiridos, importa un
reconocimiento a las garantias constitucionales establecidas
en la Constitucion Politica de la Republica. En el orden
seflalado por la Normativa de Nic, esta categoria de derechos
deberia ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al
reconocimiento de una garantia constitucional, sin embargo
para efectos de analisis, optamos por el orden sefialado por la

Reglamentacion invocada.

Es claro que mi representada es titular de registros marcarios,
sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesion del
nombre de dominio a otra persona, afectaria evidentemente
su patrimonio marcario. Es por ello que a modo de conclusion,
la asignacion del nombre de dominio debe ser realizada a mi
mandante, COMO TITULAR DE UN SIGNO REGISTRADO, asi
como el creador intelectual de la expresion en comento, y
quien se encargo de darla a conocer al consumidor en los

términos de notoriedad de que es portadora.



En definitiva, es un hecho evidente que mi representada es
una reconocida empresa del mercado, quien registré una
expresion que es PORTADORA DE UN ALTO NIVEL DE
POSICIONAMIENTO, con lo cual MI REPRESENTADA ES QUIEN
TIENE MEJOR DERECHO SOBRE LA EXPRESION EN

CONFLICTO.

POR TANTO,

En mérito de lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el

procedimiento de arbitraje,

RUEGO A US. ARBITRAL: Tener por presentados estos
argumentos y pruebas y, en definitiva, asignar el nombre de

dominio ffvv.cl a FFV Proyectos S.A.

10. La segunda solicitante acompafa los siguientes

documentos:

1. Copia del registro N° 529.274, marca FFV (etiqueta),

distintiva de las clase 36, 37 y 43.



2. Copia del registro N° 808.291, marca FFV, distintiva de
las clases 36, 37 y 43.

3. Diversos folletos ilustrativos de proyectos de Desarrollo
Inmobiliario FFV:

1.- Casas en Puerta de la Abadia La Dehesa.

2.- Edificio La Vendimia.

3.- Proyecto Edificio Club de Golf |

4.- Proyecto Edificio Club de Golf I1I.

5.- Proyecto Edificio Club de Golf IllI.

6.- Proyecto Santa Maria Polo Golf, Edificios Cordillera.

7.- Proyecto Santa Maria Polo Golf, Edificios Polo.

8.- Proyecto Santa Maria Polo Golf, Edificios Parque.

9.- Proyecto Edificio Jardin del Este.

10.- Proyecto Edificio Parque Colon.

11.- Proyectos Puertas del Golg.

12.- Proyecto Oficinas Golf 2001.

13.- Proyecto Burgos Oficinas.



14.- Proyecto San Damian 115.

15.- Proyecto Club de Golf, Las Brisas de Chicureo.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompafo antecedente
alguno que el primer solicitante presento demanda, cita una
serie de antecedentes y da sélidos argumentos juridicos.

12. Que el primer solicitante no da muestras de ningun
interés en el nombre de dominio.

13. Visto lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Dominio CL,
resuelvo:

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “ffvv.cl”” a la parte FFV
PROYECTOS S.A. No se condena en costas a la primera
solicitante, ya que no litigo en estos autos.

Notifiquese la resolucion por correo electrénico a las partes y
a NIC Chile.

Resolvié el Juez Arbitro Pablo Canovas Silva.

Firman como testigos, Monica Guzman Dodis y Josefina



Beaumont.

Juez Arbitro.



