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En Santiago a 30 de Diciembre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada 

para resolver la disputa respecto del dominio giftycard.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de 
poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC 
Chile, he asumido. 
 

Son parte en autos, Primer Solicitante ELIAS CASSIS REIG, domiciliado en Av. Rodrigo de Araya 
1095, Macul, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cía. (SACI 

FALABELLA), domiciliado en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago. 
 

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:  
 

1. Con fecha 28 de Noviembre de 2013, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19057, materia solicita arbitraje 
dominio giftycard.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de 
acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos 
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron. 

 
2. Que por carta de fecha 02 de Diciembre de 2013 certificada, de acuerdo a la Reglamentación de NIC 

Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de 
carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento 
para el día 12 de Diciembre de 2013, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos. 

 
3. Que con fecha 12 de Diciembre de  2013, siendo las 11:40  horas se llevó a efecto comparendo 

decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante ELIAS CASSIS REIG, quien confiere poder 
a doña Ximena Paulina Gonzalez Jiménez, Estudiante de Derecho, quien acompaña certificado para 
ser presentado en los Tribunales de Justicia a fin de desempeñarse como procurador, para estos 
efectos domiciliada en Rodrigo de Araya Nº 1095, Macul, Santiago y con la inasistencia del Segundo 
Solicitante S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cía. (SACI FALABELLA), y en presencia de Doña 
Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una 
conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de 
acuerdo a la Reglamentación NIC.  Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se 
produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento 

 
4. Que con fecha 19 de Diciembre de 2013 y dentro del plazo de 5 días hábiles, se presentó Defensa por 

nombre de dominio giftycard.cl de parte del Primer Solicitante ELIAS CASSIS REIG 
 

5. Que con fecha 23 de Diciembre de 2013, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante se 
resuelve, A lo Principal: Por presentada defensa por nombre de dominio giftycard.cl; Primer Otrosí: Por 
acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: Se tiene presente correos electrónicos para 
efectos de notificación. Se deja constancia que el Segundo Solicitante no efectuó presentación alguna. 
De acuerdo al punto Nº3 fijado en las normas de procedimiento “Vencido el plazo indicado, la causa 
quedará en estado de oír sentencia, y se resolverá la disputa con los argumentos que cada parte 
pueda o no haber presentado”, se citó a las partes a oír sentencia. 

 
6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes: 

 
I.- “Elias Cassais Reig” solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio giftycard.cl con fecha 28 de 
Junio de 2013, siendo las 20:31 horas, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder 
fácilmente al nuevo producto de giftymail.cl, llamado “GIFTYCARD”, tarjeta creada para aquellas personas 
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que no saben qué regalar, la persona elige el monto del regalo y luego se envía por mail a la persona para ser 
canjeada. 
Giftycard, surge con el fin de cubrir las necesidades de personas que desean otorgan un lindo e inolvidable 
regalo a través del sitio giftymail.cl pero no saben precisamente qué. De esta forma, con sólo elegir el monto 
se le envía una tarjeta al destinatario por mail para que sea canjeada por algunos de los muchos regalos que 
contiene el sitio mencionado. 

Las expectativas de crecimiento llevó a mi representado a explorar nuevas ventajas para insertarse a 
mayor escala en el área de trabajo a la que se dedica, con estos fines solicitó la inscripción del nombre de 
dominio giftycard.cl para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, esto para captar la atención de futuros 
clientes que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestación de sus servicios. 

 
II.- El giro de la empresa está totalmente determinado, lo que deja en evidencia que mi cliente en ningún 
momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del 
ofrecimiento de sus servicios de publicidad. Al inscribir y publicitar primero GIFTYMAIL.CL, luego de 2 años 
inscribir el dominio giftycard.cl y posterior a ello enterarse de la existencia del conflicto, mi representado 
acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o ha demostrado en 
términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio giftycard.cl, lo anterior en relación con el 
ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios ya individualizados. 
 
III.- Al momento de solicitar la inscripción del dominio giftycard.cl, mi cliente se constituyó como el primer 
solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, lo cual se concretó a la brevedad redirigiéndola a 
su sitio giftymail.cl. Ello ya que giftycard es un producto de giftymail, tal como fue explicado. Lo anterior 
demuestra que las acciones que ha realizado mi cliente han evidenciado un comportamiento consecuente y 
su interés legítimo en el uso del nombre de dominio. 
 
IV.- Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por parte de mi 
representado. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha 
preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la 
intención de ofrecer sus servicios y ser identificado su nuevo producto bajo el nombre de giftycard. 
 

V.- Por otro lado, el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de 
dominio CL establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que “el 
asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una 
marca registrada con esa denominación”. 

Al aplicar esta norma al caso de autos, intentamos demostrar que si bien los nombres de dominio están 
relacionados con la propiedad industrial y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del 
nombre de dominio giftycard.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De 
este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden 
ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado. Ello 
puesto que si bien S.A.C.I. Falabella, posee como marcas registradas las expresiones “Take@ Gift Regala 
una GiftCard a tus amig@s”,en clases 9, 35 y 38, “Falabella GiftCard“ en clases 167, 35 y 36, éstas se 
encuentran otorgadas en su conjunto, sin consideración a cada palabra aisladamente considerada. Por tanto 
la contra parte no puede pretender tener un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión “GIFTYCARD”, 
ello al ser un término de uso común del cual nadie puede apropiarse, y es por ello que la contra parte ha 
agregado la expresión FALABELLA para otorgarle novedad. 

VI.- Nuestro cliente no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea 
abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, 
aunque mi representado no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión al ser un término 
genérico, esa no es razón suficiente para despojarla de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en 
disputa. 

De igual forma debemos indicar que mi representado posee el registro N° 1019345, de marca GIFTYMAIL, en 
clase 35, para proteger servicios de publicidad. La cual tiene directa relación con el dominio giftycard.cl 

 

 



ANTECEDENTES DE DERECHO 

Para avalar lo señalado en esta presentación, citaremos Jurisprudencia obtenida en casos similares y 
en tal sentido: willcom.cl, en cuyo caso actuaba Lorena Donoso como árbitro, expresando: “Es más, no siendo 
el nombre de dominio un signo distintivo típico, sino más bien un localizador derivado de la mecánica con que 
opera la Red, constituyéndose sólo en este aspecto en un signo distintivo atípico e instrumental, la simple 
inscripción de ellos, sin que se les de un uso efectivo, derivada de que en su utilización conduzcan a páginas 
Web vacías de contenido o con contenidos carentes de relación alguna con el dominio propiamente tal, tales 
como simples mensajes de bienvenida, paisajes, fotografías, etc., o incluso el mensaje "signo protegido" 
debilita la posibilidad de invocar a su respecto el derecho de marcas o nombres comerciales o cualquier otra 
cualidad identificatoria, por exigir este argumento por antonomasia, el uso de los signos invocados como 
distintivos de productos, servicios o actividades”. 

Asimismo, se ha expresado en sentencia del arbitraje multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba Gabriela 
Paiva como árbitro, expresando “Qué, la redacción establecida en el artículo 14 del reglamento de Nic, al 
establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros" debe entenderse en forma amplia y no sólo 
referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes 
en litigio”.   

En este mismo sentido se ha indicado por Doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje 
de dominio vaza.cl, en su considerando Nº 2: “Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el 
principio “First come First server”, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore 
prior in iure“, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento 
del registro  de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones 
cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que 
ninguna de ellas se encuentre de mala fe. 

Siguiendo la misma idea, en el considerando Nº 7 de la misma sentencia se indica: “Que siendo el 
nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer 
posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red 
Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación  entre los consumidores y 
público en general, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, 
debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es 
causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización. 

 
7.- Que por la parte del Primer Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos: 
 

1. Contrato de prestación de servicios tipo celebrado entre GIFTYMAIL y sus clientes. 
2. Contrato de prestación de servicios celebrado entre GIFTYMAIL y GIANFRANCO MARCONE 

OSORIO. 
3. Tarjeta de presentación de GIANFRANCO MARCONE OSORIO. 
4. Contrato de prestación de servicios celebrado entre GIFTYMAIL y Picnic Sur S.A. 
5. Contrato de prestación de servicios celebrado entre GIFTYMAIL y FERNANDA VILLAROEL 

CUEVAS. 
6. Contrato de prestación de servicios celebrado entre GIFTYMAIL y  ESTUDIO DE DANZA 

FRANCISCA GARCÍA. 
7. Afiche presentación ESTUDIO DE DANZA FRANCISCA GARCÍA. 
8. Contrato de prestación de servicios celebrado entre GIFTYMAIL y  CIFUENTES Y ALBERTO LTDA. 
9. Tarjeta de presentación SILVANA ALBERTO. 
10. Afiche publicitario ALBA SPA. 
11. Carta presentación GIFTYMAIL 
12. Comunicado GIFTYMAIL. 
13. Copia de publicación en diario EMOL de GIFTYMAIL con fecha 6 de Enero de 2013. 
14. Publicación en GIFTYMAIL. 
15. Copia de mail con regalo GIFTYMAIL “Masaje y relajación descontracturante”. 
16. Copia de correo electrónico donde se ha comprado de regalo una GIFTYCARD a Gabriel. 
17. Copia de correo electrónico donde se ha comprado de regalo una GIFTYCARD a Daniela Aranguiz. 
18.  Factura electrónica N° 9, entre GIFTYMAIL y CIFUENTES ALBERTO LIMITADA, con fecha 06 de 

Mayo de 2013. 
19. Factura electrónica N° 10, entre GIFTYMAIL y CIFUENTES ALBERTO LIMITADA, con fecha 06 de 

Mayo de 2013. 
20. Presentación de GIFTYMAIL y su producto GIFTYCARD. 
21. Publicidad GIFTYMAIL.CL 



22. Tarjeta de presentación de Elías Cassis Reig, Gerente General. 
23. Copia de página WEB https://www.giftycard.cl 
24. Copia de página WEB https://www.corpgift.cl, donde se acredita que segundo solicitante no otorga 

ningún tipo de información en dicho sitio.  
25. Copia de página WEB https://www.crmgift.cl, donde se acredita que segundo solicitante no otorga 

ningún tipo de información en dicho sitio. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de 

cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la 
República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y 
un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de 
las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado giftycard.cl, y si eventualmente una de las 
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante. 

2. Queda demostrado la relación que existe entre el Primer Solicitante y el nombre de dominio en conflicto, 
toda vez que el nombre solicitado giftcard.cl, cuyo significado es “Tarjeta de Regalo”, indica el producto 
que se está dando a conocer a través del sitio web  www.giftymail.cl cuyo titular es don Elias Cassis Reig 
Primer Solicitante. Que igualmente el Primer solicitante ha señalado que  posee el registro N° 1019345, 
de marca GIFTYMAIL, en clase 35, para proteger servicios de publicidad, la cual tiene directa relación 
con el dominio giftycard.cl 

3. Que el Segundo Solicitante no efectuó presentación alguna en autos. 
4. Que finalmente el Primer Solicitante acompañó abundante prueba documental acreditando su mejor 

derecho y el uso de buena fe que le está dando al dominio giftcard.cl 

 
SE RESUELVE: 
 
Se asigna el dominio giftycard.cl al Primer Solicitante, ELIAS CASSIS REIG 

 
 

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. 
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes. 

 
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 
7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9,  Ambas de mi mismo domicilio. 

 
 
 
 
 

GABRIELA PAIVA HANTKE 
Juez Arbitro Arbitrador 

 
 
Testigos.  
 
 
 
 

 
     ISABEL PAIVA HANTKE                                                                 TAMARA VERGARA PRADINE                                   

                  RUT: 7.287.246-0                                     RUT: 16.278.653-9 

https://www.giftycard.cl/
https://www.corpgift.cl/
https://www.crmgift.cl/
http://www.giftymail.cl/

