TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
hosterialasbrisas.cl
Rol N° 071-2012

Santiago, quince de noviembre de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, veinticuatro de abril de dos mil once, don Hugo Osvaldo Romero Vivallos, a
su vez contacto administrativo, domiciliado en Panamericana Ruta Cinco Sur Kilémetro
cuatrocientos veinticuatro punto seis, Bulnes, Bulnes, solicité ante NIC Chile la inscripcion
del nombre de dominio “hesterialasbrisas.cl”; que con fecha treinta de abril de dos mil doce,
los sefiores Inversiones Golf VI Limitada, domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea
nimero tres mil seiscientos cuarenta y dos, piso cinco, Las Condes, Santiago, siendo su
contacto administrativo dofia Emiliana Barrera Prieto, domiciliada en Malaga namero
doscientos treinta y dos E, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la
inscripcion del nombre de dominio “hosterialasbrisas.cl” , dando lugar a este proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el
anexo 1, dela“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciséis mil seiscientos noventa y tres, de fecha
veinte de agosto de dos mil doce, se designo 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, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron los
sefores Inversiones Golf VI Limitada, 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, y un periodo de traslados.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones los
senores Inversiones Golf VI Limitada hicieron uso de dicho plazo.

Que habiéndose conferido traslado a don Hugo Osvaldo Romero Vivallos, éste no hizo uso de
¢l y no comparecio en oportunidad alguna en el proceso.

Se recibio la causa a prueba y se fijo 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 los sefores Inversiones Golf VI Limitada
hicieron uso del plazo, acompanando la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
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Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha siete de noviembre de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los sefiores Inversiones Golf VI Limitada, pagaron la
totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto alas argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Inversiones Golf
VI Limitada argumentan que presentaron su solicitud competitiva atendida la existencia
previa de los registros de las marcas “Las Brisas” y sus variaciones en diversas clases del
Clasificador Marcario Internacional, en la cual se incluyen los servicios de inversiones.
Senalan que esta marca goza de amplia proteccion, como se puede apreciar de sus registros en
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Hacen presente gque son conocidas sus
instalaciones, condominios y casas, que pueden ser también hosterias que han realizado en
relacion a “Las Brisas”, que corresponde a un proyecto inmobiliario y a los servicios
asociados a éste, que se utiliza en el mercado hace ya muchos afios. Indican que ella se
registro el afio mil novecientos noventa y nueve, habiendo sido solicitada el afio mil
novecientos noventa y ocho y, desde entonces, los consumidores la han asociado a proyectos
con seguridad para la vida familiar, exclusivos, privilegiando el contacto con la naturalezay la
practica de deportes al aire libre, entre otros. Sefialan que ello se puede apreciar en la pagina
Web “lasbrisas.cl”.  Consideran que una pagina Web denominada ‘“hosterialasbrisas.cl”
claramente inducira a los usuarios a errores o confusiones en relacion a los servicios o a la
procedencia de los mismos en caso de ser asignada al sefior Hugo Osvaldo Romero Vivallos.
Agregan que dicho solicitante no posee solicitud o registro marcario alguno en el cual
fundamente su solicitud y llama la atencion la coincidencia en la expresion “Las Brisas”.
Estiman que el senor Hugo Romero no puede pretender usar como nombre de dominio una
marca ya registrada y conocida hace muchos afios por los consumidores en relacion a l0s
sefores Inversiones Golf VI Limitada, no habiendo "creado" algin signo para identificarse.
Afirman tener un mejor derecho a nombre de dominio “hosterialasbrisas.cl”. Indican,
ademas, que no basta ser el primer solicitante de un dominio para tener mejores derechos
sobre é1 y menos cuando el sefior Romero no ha concurrido ni a la mediacion ante NIC Chile
ni alaaudienciafijada por el Sefior Arbitro, lo que demuestra su falta de interés. Explican que
Inversiones Golf VI Limitada ha cambiado su nombre a Inversiones Sodisa Limitada, lo que
se ha reflejado en los registros de marcas. Indican que al momento de presentar su solicitud
competitivaen NIC Chile con el RUT correspondiente senalaron el nombre del titular antiguo,
lo que solicitan corregir si se les asigna el dominio.  Solicitan ademas, que se protejan sus
intereses, adquiridos luego de arduos esfuerzos alo largo de afios de trabajo.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 872.816, “LAS BRISAS”,
denominativa, servicios, clases 36 y 37; Registro N° 693.039, “LAS BRISAS NORTE”,
mixta, servicios, clase 37; Registro N° 693.038, “LAS BRISAS NORTE”, mixta, servicios,
clase 36; Registro N° 621.631, “LAS BRISAS DE CHICUREO”, denominativa , Servicios,
clase 42; Registro N° 622.386, “LAS BRISAS DE CHICUREOQO”, denominativa, servicios,
clase 41; Registro N° 622.385, , “LAS BRISAS DE CHICUREQO?”, denominativa, servicios,
clase 37; Registro N° 669.440,, “LAS BRISAS DE CHICUREQO”, denominativa, Servicios,
clase 36 y Registro N° 922.157, “LLAS BRISAS SUR”, denominativa , servicios, clases 37 y
42. Mencionan, a modo de gemplo su titularidad respecto de los siguientes nombres de
dominio: “brisasdelnorte.cl”, “abiertolasbrisas.cl”.

En el Derecho citan las normas contenidas en los articulos 20. 21 y 22 del Reglamento de
NIC Chile; Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Names Dispute Resolution Policy "UDRP')  desarrollada por la Corporacion de
Nombres y Numeros asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and
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Numbers "ICANN"); Derecho Comparado y Jurisprudencia; Espiritu de la Normativa
Marcaria vigente.

Que en el periodo probatorio los sefiores Inversiones Golf VI Limitada acompafnaron en parte
de prueba los siguientes documentos: Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 872.816, “LAS
BRISAS”, denominativa, servicios, clases 36 y 37, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil
nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 693.039, “LAS BRISAS NORTE”, mixta, Servicios,
clase 37, de fecha catorce de mayo de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina Web
del Ingtituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
693.038, “LAS BRISAS NORTE”, mixta, servicios, clase 36, de fecha catorce de mayo de
dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial  www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 621.631, “LAS BRISAS DE
CHICUREQO”, denominativa, servicios, clase 42, de fecha siete de febrero de dos mil dos;
Solicitud de Renovacion de Marca N° 991.522, “LAS BRISAS DE CHICUREO”,
denominativa, servicios, clase 42, de fecha treinta de enero de dos mil doce; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 622.386, “LAS BRISAS DE CHICUREQO”, denominativa,
servicios, clase 41, de fecha trece de febrero de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
958.542, “LAS BRISAS DE CHICUREQO”, denominativa, servicios, clase 41, de fecha trece
de febrero de dos mil doce; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 622.385, “LAS BRISAS DE
CHICUREQO”, denominativa, servicios, clase 37, de fecha trece de febrero de dos mil dos;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 956.379, “LAS BRISAS DE CHICUREO?”,
denominativa, servicios, clase 37, de fecha trece de febrero de dos mil doce; Certificado de
Registro N° 956.379, “LAS BRISAS DE CHICUREQO”, denominativa, servicios, clase 37, de
fecha trece de febrero de dos mil doce; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 669.440, “LAS
BRISAS DE CHICUREQO”, denominativa, servicios, clase 36, de fecha veintitrés de julio de
dos mil tres; Set de tres folletos titulados: “Las Brisas de Chicureo” Club de Golf, “Las Brisas
de Chicureo” Club de Golf, “Descubre un lugar para disfrutar en familia...” y “Las Brisas de
Chicureo”, Barrio de Campo y Golf, que contienen fotografias e informacion; Plano de Loteo
de “Las Brisas de Chicureo”, Barrio de Campo y Golf, todos sin fecha

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que don Hugo Osvaldo Romero Vivallos tiene la calidad de primer
solicitante puesto que pidi6 el dominio en cuestion en estos autos, en forma previa a los
sefiores Inversiones Golf VI Limitada;

2.- Que de acuerdo alo dispuesto en el 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,


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

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 alo que su prudenciay 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 emitird 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 letrah) de laley 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 € 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,
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 para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida
la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, el interés de las partes
respecto del dominio en cuestion;

12.-  Querespecto del interés del primer solicitante, consta de los antecedentes que rolan en
el proceso, que habiendo sido notificado en tiempo y forma no comparecio a realizar gestion
alguna por lo que demuestra su interés con la sola presentacion de su solicitud;

13.-  Querespecto del interés de la segunda solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso, no objetados, que es una entidad con naturaleza juridica de Sociedad de
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Responsabilidad Limitada, cuyarazon social es Inversiones Golf VI Limitada; que es titular de
varios registros de marcas que incluyen la expresion “LAS BRISAS”, tanto individualmente
considerada como en conjunto con otras expresiones, para distinguir servicios de las clases
36, 37, 41y 42, del Clasificador Internacional de Productosy Servicios para el Registro de
Marcas, cuyos registros mas antiguos datan del afio 1992;

14.- Que asimismo Inspeccion personal realizada por esta Arbitro al sitio Web de NIC
Chile ha corroborado lo declarado por la segunda solicitante en el sentido que tiene asignado
los dominios brisasdelnorte.cl y abiertolasbrisas.cl;

15.-  Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen e dominio en
conflicto, es un hecho cierto que esta conformado por un conjunto de términos preexistentes
en lengua castellana, con un significado claro y preciso, por lo que no corresponden a una
creacion intelectual de ninguna de las partes en este juicio;

16.- Que, asimismo, en la inspeccion personal realizada por esta Arbitro, antes mencionada,
también ha constatado que se encuentran asignados a nombre de personas diferentes del
segundo solicitante, diversos dominios que incluyen la expresion “LASBRISAS”, tales son a
titulo de ejemplo, los dominios “alolasbrisas.cl”, “cofradialasbrisas.cl”,
“condominiolasbrisas.cl”, “constructoralasbrisas.cl”, “golflasbrisas.cl”, entre otros;

17.- Que lo anterior denota, en opinion de este sentenciador, que la expresion
“LASBRISAS”, no es de uso exclusivo del segundo solicitante, en materia de dominios en el
“cl”;

18.- Que, en consecuencia, dado los antecedentes antes citados se concluye que no existe
infraccion a derechos validamente adquiridos;

19.- 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;

20.- Que respecto ala mala fe, 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;

21.- Que respecto de los derechos e interés de las partes estos estan expresados en los
considerandos 12¢, 13* y 14%, anteriores;

22.- Que es dable considerar en la especie que el nombre del dominio, como signo
identificador, tienen una limitacion en el sentido que, por su naturaleza, un mismo nombre,
solo puede ser asignado a un usuario;

23.-  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;

24.- Que dadoslos hechosde lacausay lalimitacion expresada, esta sentenciadora estima
gue el dominio en cuestion en estos autos posee elementos suficientes de diferenciacion con
las marcas del segundo solicitante;

25.-  Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la conviccién 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 lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar;

26.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que estitular de otros dominios asignados y vigentes en NIC Chile;
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Que, POR ESTAS CONSIDERACIONES Yy visto en lo dispuesto en el Reglamento para e
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 “hosterialasbrisas”, al primer solicitante don Hugo
Osvaldo Romero Vivallos

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores Inversiones Golf VI Limitada

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 los Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta 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

Héctor Bertolotto V.
Testigo



