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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
inmobiliariafalabella.cl

Santiago, martes cuatro de diciembre de dos mil siete.-
VISTOS:

Con fecha 17 de abril de dos mil siete, don Diego José Gonzalez Castro con
domicilio en Aristides Del Solar N® 9055, Las Condes, Santiago, solicité la
inscripcién del nombre de dominio “inmobiliariafalabella.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 24 de abril de dos mil siete la sociedad S.A.C.I.
Falabella, domiciliada en Rosas N° 1665, Santiago, representada por el Estudio
Silva & Cia., domiciliado en Hendaya n°60, Piso 4°, comuna de Las Condes,
solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio
“inmobiliariafalabella.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 7676 de 25 de junio de 2007 se designé al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resoluciéon antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
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segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefalada, sélo la segunda solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones,
reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs.15 y 57, el primer y segundo solicitante respectivamente, hicieron valer
sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en
disputa. Se deja constancia que el segundo solicitante cumplié dentro de plazo la
obligacién de pagar los honorarios de este Juez Arbitro.

A fs.70, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs.71, se recibié la causa a prueba.

A fs.82, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se senal6 en la parte expositiva, con fecha 17 de
abril de dos mil siete, don Diego José Gonzdalez Castro solicité la inscripcion del
nombre de dominio “inmobiliariafalabella.cl” ante NIC Chile. Posteriormente, con
fecha 24 de abril de dos mil siete la sociedad S.A.C.I. Falabella, representada por
el Estudio Silva & Cia., solicitd igualmente la inscripcion del mismo nombre de
dominio “inmobiliariafalabella.cl’, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
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establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales seguin
lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL, concurrioé sélo el segundo solicitante a la audiencia
de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefalada, segun consta en autos.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacibn y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante, don Diego José Gonzéalez Castro, en el periodo de discusion solicit6 el
rechazd de las pretensiones del segundo solicitante y la asignaciéon definitiva del
dominio en disputa “inmobiliariafalabella.cl” a su favor. Funda su pretension en que
el uso de este nombre naceria de su “imaginario” y que hace alusién a los caballos
enanos conocidos como “Ponys” y que esta raza “Falabella”, seria la mas pequena
dentro del género de razas asociadas a las caracteristicas definidas para los pony.
Que el uso y explotacién del nombre en cuestion, lo habria definido para ser usado
como complemento a otra pagina que habria adquirido y que asi ambas pueden
complementarse con un efecto sinérgico asociado.

Agrega que el uso del nombre de dominio en disputa “inmobiliariafalabella.cl”, se
centraria en el desarrollo, compra y/o manufactura y venta de casas para
mascotas, la cual asociada con la otra pagina Web, complementaria un servicio
para mascotas, que seria unico en chile y en el mercado. Que por lo tanto, el uso
del nombre “inmobiliariafalabella.cl”, lo habria tomado con una asociacion logica y
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directa para quienes seran su publico, en la empresa que espera pronto
comenzar.

Afirma ademas, que la contraparte le habria ofrecido desistirse del uso del nombre
en disputa y que le ofrecid el pago de otro nombre de dominio, pero que el nombre
por el desarrollado, seria la mejor ejecucién posible ante lo que seria la definicién
de su negocio y que el usar otro nombre de dominio, no tendria el atractivo que le
quiere imprimir a su empresa.

Que ante esto y ademas por ser un nombre y/o apellido comun y ademas de ser
un concepto genérico, es que habria comprado el sitio y que espera se respete su
decisién, asi como su visidon en ver en este concepto de caballos enanos una
opciéon y oportunidad valida para explotar el desarrollo de casas y hogares para
mascotas, idea que jamas habria sido explotada antes por nadie y que debiera ser
aplaudida y no vilipendiada o truncada por una empresa que veria con malos 0jos
que alguien con iniciativa tome oportunidades de mercado y las trate de explotar.
Agrega que proseguir el alegato y quitarle su sitio, se sentaria jurisprudencia
respecto al uso de la palabra “Falabella” en todo orden, lo que a futuro
imposibilitaria su uso en nombres propios, apellidos, animales, circos, etc.

Por ultimo solicita se ratifique a su favor el sitio que por iniciativa, vision y equidad
le pertenecerian de justa y libre manera.

TERCERO: Que la parte del segundo solicitante, la sociedad S.A.C.I. Falabella, en
el periodo de discusion solicité el rechaz6é de las pretensiones de la parte del
primer solicitante y la asignacion definitiva del dominio en disputa
“inmobiliariafalabella.cl” a su favor en razén del mejor derecho que tendria.
Expresa que es el segundo solicitante y que ejercié su derecho como tal dentro
plazo.

Agrega, que en cuanto a los criterios aplicables a la asignacién de nombres de
dominio, ya habria quedado atras y en desuso la teoria que al primer solicitante se
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le debe otorgar en definitiva el registro respectivo y que rigen las materia otros
principios como la tesis del “mejor derecho”.

También afirma que es una destacada y ampliamente posicionada empresa. Que
dado el caracter que poseen los productos y servicios que entrega, se habria
preocupado de resguardar su imagen, lo que le habria posibilitado ser una de las
empresas lideres en Chile, Que en este sentido habria protegido como marcas
comercial el concepto “Falabella”, de acuerdo a los registros que senala, entre
otros, “Falabella”, registros 531.778 para clase 36; 538.235 para un
establecimiento comercial de toda clase productos; 699.222 para servicios de las
clases 35,36,37, 38, 39, 40, 41, 43 y 44. También sefala la frase propaganda
“Falabella garantiza el mejor crédito” adscrita al registro 745.645. “Falabella
Homestore”, registro 636.621, para establecimiento comercial de compraventa de
toda clase de productos. “Falabella Todo Hogar”, registro 601.317, para distinguir
un establecimiento comercial de productos de las clases 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27
y 28. “Falabella Casa Joven”, registro 516.848, para distinguir productos de la
clase 21.

Que afirma que el nombre de dominio en disputa “inmobiliariafalabella.cl”,
confundira a sus clientes, en el sentido que el publico asociarian la marca famosa
y notoria “Falabella”, cuestiéon que constituiria un hecho publico, con el contenido y
titular del nombre de dominio de autos.

Ademas agrega, que seria una de las empresas de mayor prestigio y presencia en
Chile y América Latina y que ha invertido ingentes sumas de dinero para
promocionar y construir durante décadas sus marcas “Falabella”. Que su
patrimonio se veria afectado de asignarse el nombre de dominio a la parte
contraria, la cual sin tener ningun derecho solicitaria un nombre de dominio que
sabria a ciencia cierta, que afectaria sus marcas famosas “Falabella”.

Que el primer solicitante, buscaria aprovecharse de su prestigio y reconocimiento
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publico, lo que seria injusto ya que el Sr. Gonzalez no habria invertido nada en
construir la marca, fama y prestigio de “Falabella”.

Afirma también, que la mala fe del primer solicitante seria evidente y que el
concepto que hay detras del nombre de dominio de autos, incluye el término
“‘inmobiliaria”, lo que implicaria que de otorgarsele el nombre de dominio, se veria
afectada su marca registrada en clase 36, “Falabella”, que incluiria entre otros, los
servicios inmobiliarios, segun registro N° 699.222, que acompanaria a los autos,
ademas de otros tantos registros que protegerian o0 estan relacionados,
especialmente con los servicios inmobiliarios. Agrega que por lo mismo, este tipo
de conductas serian perniciosas para el sistema econémico y no se avienen a los
principios econdmicos Yy juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico.

Que el nombre de dominio solicitado, no s6lo se estructuraria en base a sus
marcas comerciales, sino que se utilizaria una marca comercial debidamente
registrada, vulnerandose el derecho de propiedad sobre la expresién “Falabella”,
marca que ademas, seria notoria y famosa en Chile y América Latina.

A continuacion el segundo solicitante cita los articulos 14 y 22 de Ila
Reglamentacion del Nic, los cuales serian aplicables al caso en comento.

Luego argumenta en base al tema de la “dilucion marcaria”, en cuanto a que si en
el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a sus
dominios y marcas, para distinguir servicios ligados a élla, a nombre de un tercero,
comenzara un debilitamiento de su capital comercial y marcario.

Agrega, que de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben
poder distinguir adecuadamente el origen empresarial de los productos y servicios
que ofrece el mercado, lo que se veria afectado en caso de concederse el dominio
de autos a la contraria.

Por ultimo, sefala que el primer solicitante no poseeria un derecho equivalente al
suyo o derecho alguno sobre el nombre de dominio de autos y que por todo lo ya
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dicho solicita se le conceda el registro del nombre de dominio
inmobiliariafalabella.cl

CUARTO: Que soélo la parte del segundo solicitante S.A.C.I. Falabella, rindié
prueba y al efecto para probar sus pretensiones rindi6 prueba documental y
acompano a los autos en forma legal y sin objecion de contrario, 1) informe de
marcas de su propiedad, que contienen la palabra “Falabella”; 2) Impresos de la
pagina Web del Departamento de Propiedad Industrial de la marca “Falabella”,
registros 699.222, para distinguir entre otros, “servicios inmobiliarios” y de
construccién de la clase 36 y 649.920 que distingue entre otros, “servicios
inmobiliarios en general”, de la clase 36.

QUINTO: Que consta de la prueba rendida por la segunda solicitante, que tiene
registrada a su nombre la marca comercial “Falabella” en Chile segun la
documentaciéon acompafnada en autos, desde el 25 de Noviembre de 2002 para
distinguir entre otros servicios inmobiliarios de la clase 36.

SEXTO: Que ademas, la denominacién “Falabella” de acuerdo a la documentacion
acompanada y es un hecho conocido, que se identifica plenamente y es asociada
por los usuarios con el nombre de propiedad de la empresa del segundo
solicitante.

SEPTIMO: Que entre otros, tiene protegida su marca comercial para prestar
servicios inmobiliarios y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la
fecha de presentacion en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos
por parte de la primera solicitante.

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el
principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, ya
que lo afirmado precedentemente afecta la validez y prioridad de la primera
solicitud de autos, y acreditan un mejor derecho sobre el hombre de dominio en
conflicto por parte del segundo solicitante “S.A.C.l. Falabella”, toda vez que logran
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formar en este arbitro arbitrador una conviccién en tal sentido.

NOVENO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa “inmobiliariafalabella.cl”

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo

Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:
l.- Que se asigna el nombre de dominio “inmobiliariafalabella.cl” al segundo

solicitante esto es a S.A.C.I. Falabella.
Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “inmobiliariafalabella.cl” del
primer solicitante don Diego José Cristobal Gonzalez Castro.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile
en su oportunidad, por correo electronico.
Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacion de la Universidad de Chile.
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA

ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 29 - 2007.
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