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MAT: Asignacion de nombre de dominio “nextec.cl”

Santiago, trece de Diciembre de dos mil diez.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF12523 de fecha 19 de Julio de 2010, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de dominio
“nextec.cl”; entre Rodrigo Manuel Diaz Fassler, como primer solicitante,
y Nextel Communications Inc., como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"”, en
adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que
de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
“Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 28 de
Julio de 2010, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 16 de
Agosto de 2010 a las 17:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se noftificd a las partes por carta certificada, y via correo
electréonico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo
el dia 16 de Agosto de 2010, con la asistencia de ambas partes;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, el primer
solicitante don Rodrigo Diaz Fassler hizo valer ante este Tribunal Arbitral

sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio




20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

“nextec.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que se
dedica a la comercializacion e importacion de tecnologia de punta en
el pais, razdén por la cual inscribid el nombre de dominio nextec.cl, para
la comercializacion de diversos productos electronicos en general,
siendo éste un nombre de fantasia que usaba desde principios del ano
2009 en otros medios de la web, como deremate.cl y mercadolibre.cl;
b) Que este nombre de fantasia jamds ha tenido relacién con la
reclamante Nextel Communications Inc., ya que no se dedica al mismo
rubro, sino a proveer articulos tecnoldgicos. En general, el modo de
vender sus productos es por contacto por correo, ya sea por sitios de
ventas como deremate.cl o por la web. El cliente de cualquier lugar del
pais, se contacta por su interés en un producto, se le da la informacion
pertinente, y se le envia su producto; ¢) Que el nombre “Nextec” fue
creado en el ano 2009 en su afan de que se relacionara con
tecnologia. Es asi que juntd la palabra “next” de proximo, y “tec”,
diminutivo de tecnologia, y asi hacer un nombre facil de recordar por
sus clientes. Ninguna de las dos palabras son de creacion propia, sino
vocablos de uso comun en nuestra sociedad. Ademds verificd que este
nombre tampoco estuviera asociado a alguna marca comercial en el
INAPI; d) Que la marca Nextel del segundo solicitante, y todos los
dominios y marcas relacionadas, estdn enfocadas a un negocio de Ias
telecomunicaciones, principalmente en sectores de la Regidon
Metropolitana, Valparaiso, Concepcion y la Il Regidn, con preferencia a
clientes empresa. Por el contrario, Nextec se enfoca a servicios de
venta directa de productos tecnoldgicos en todo el pais y dedicado a
personas naturales. Esto hace que jamds pueda haber confusidon dentro
del publico consumidor; e) Ademdas, indica lo siguiente: i)Que existe
absoluta buena fe, puesto que estd usando el dominio en la actividad
que lleva a cabo, ii) Que tiene a favor el principio “first come, first

served”, iii) Que tiene el mejor derecho, pues corresponde al nombre
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con el cual ha sido conocido en la red; f) Que resulta ilégico pensar
que todos los nic que se inscriban de una empresa fransnacional,
también les sea adjudicado inmediatamente cualquier nombre que se
parezca o se acergue. Esto implicaria que Nic Chile estaria avalando
que el control de un nombre se ejerza por unos pocos en desmedro de
muchos. Acompana a su presentacion lo siguiente: i) Declaracion
escrifa de don Claudio Herndn Codoceo Arias, don Hugo Confreras
Cruces, y don Omar Alejandro Henriquez Ortega, quienes declaran
conocer a Rodrigo Diaz Fassler, ser clientes de Nextec tecnologia vy
haberlo conocido por esta marca; ii) Listado de productos que
comercializa a fravés de la web.

6.- Por su parte, el segundo solicitante Nextel Communications Inc.,
también hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral sus
pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
“nextec.cl”, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: a) Que Nextel
es una compania de origen estadounidense fundada en 1997 con sede
en la ciudad de Reston, Virginia, que actualmente cuenta con mds de
7.700 empleados y cuyo negocio se desarrolla principalmente en el
rubro de la felefonia movil; b) Que Nextel ofrece servicios de
comunicaciones inaldmbricas digitales orientadas principalmente a
satisfacer las necesidades de los clientes que operan a través de
empresas situadas en mercados seleccionados de América Latina. Las
principales operaciones se encuenfran en Argentina, Brasil, México,
PerU y Chile; ¢) Que considerando la fama y notoriedad que Nextel ha
alcanzado en Chile y el mundo, y con el fin particular de proteger su
prestigio e imagen, de modo que no exista posibilidad de que medie
algun tipo de error o confusidon en los clientes interesados en contratar
suUs servicios, es que Nextel ha inscrito con anterioridad a la solicitud de
autos, una serie de dominios, entre los cuales estan: “nextel.cl”, "nex-

tel.cl”, “nextelcelular.cl”, “nextelmovil.cl”, “nexteltelefonia.cl”,
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“nexttel.cl”, “imaginextel.cl”; d) Que el dominio solicitado por el
demandado, “nextec.cl”, es determinantemente similar al ya registrado
por su representada, pues la sola modificacion de la letra “"C" que se
ubica al final de la denominacién, no logra dotar al dominio solicitado
de la distintividad necesaria para que los usuarios de internet puedan
reconocer que se frata de servicios ofrecidos por una compania distinta
a la de su representada. Las posibilidades de confusion aumentan
ostensiblemente toda vez que los campos operativos de los dominios
de interés en conflicto se encuentran relacionados, por cuanto ambos
dominios ofrecen productos o servicios del rubro de la telefonia movil;
e) Que Nextel, adicionalmente de los nombres de dominio ya citados,
es fitular de mas de 40 registros en nuestro pais de la marca Nextel y sus
derivaciones, ademds de poseer 30 solicitudes de registro en tfradmite.
Las marcas Nextel se encuentran actualmente registradas para
distinguir principalmente productos y servicios relacionados con el rubro
de las comunicaciones, incluyendo entre sus registros marcas que
distinguen coberturas de las clases 9, 16, 35, 38 y 42, ademds de
registros marcarios para establecimientos comerciales de las clases 1
hasta la 21; f) Que un 91,37% de los usuarios que acceden a la pagina
www.nextel.cl corresponden a nuevos usuarios, lo cual implica que no
poseen un conocimiento total ni de los servicios, ni de las marcas
comerciales de su mandante, por lo cual son usuarios mds vulnerables,
ya gue son susceptibles de caer en error o confusion respecto de las
pdginas www.nextel.cl y www.nextec.cl , toda vez que las diferencias
entre éstas son prdcticamente inapreciables, ademds de ofrecer
productos y servicios del mismo campo operativo; g) Que la asignacion
del dominio en disputa a un tfercero distinto de la demandante,
produciria confusion en el publico consumidor, ya que los dominios en
conflicto poseen tanto campos operativos relacionados, asi como

carecen de distintividad para ser distinguidos entre ellos. Ademds,
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considerando la fama y notoriedad que tiene la expresion Nextel, es
indudable que la contraparte se veria beneficiada con la fama e
imagen reconocida de los servicios de primera calidad de Nextel; h)
Que, como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la
asignacion de un nombre de dominio, se han establecido, tanto en el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio .cl de NIC Chile y de la jurisprudencia de los jueces Arbitros,
diversos criterios, lo cuales se deben conjugar y analizar de manera de
dar solucién a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados estdn: i)
First come first served: en conformidad a este principio, en caso de no
existir otros principios o derechos que analizar al momento de resolver
una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante
tendriac un derecho preferente. Sin embargo este principio no es
absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios para la
asignacion de un dominio en disputa. Senala que el presente caso no
debe ser resuelto conforme a este principio porque concurren otros
requisitos que configuran un mejor derecho para su representada. ii
Teoria del mejor Derecho: en el caso de autos el demandado ha
solicitado un nombre de dominio sobre el cual su representada tiene
derechos preferentes y vdlidamente adquiridos en forma previa. En lo
que respecta a los registros marcarios, la doctrina extranjera como la
nacional, han considerado que la relacidn enfre las marcas
comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la
resolucion de los conflictos por nombres de dominio, debe ser resuelta
en estrecha atencion a la titularidad de los registros marcarios para el
signo pedido como dominio. iii) Legitimo interés: sus representados
cuentan con un legitimo interés en el nombre de dominio, lo que se
puede advertir del hecho de que actualmente poseen el registro de
nombres de dominio tales como “nextel.cl”, “nexttel.cl”, “nex-tel.cl”,

entre ofros. Ademdas, acredita el legitimo interés, el uso actual que
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realizan sus representados de la expresion Nextel. iv) Buena fe: en el
caso de la demandada, este principio se veria infringido al solicitar un
nombre de dominio determinadamente similar al ya registrado por su
representada; 1) Que, acompana los siguientes documentos: 1.- Reporte
de marcas de propiedad de Nextel; 2.- Homepage de la pdgina
nextel.cl, 3.- Homepage de la pdgina www.nextec.cl, 4.- Reporte de
dominios de propiedad de Nextel, 5.- Conjunto de afiches publicitarios
de la marca Nextel, 6.- Conjunto de afiches publicitarios virtuales de la
marca Nextel, 7.- Andlisis estadistico de la influencia que la publicidad
virtual de Nextel ha tenido en el alza de los nUmeros de visitantes de su
pdgina nextel.cl.

7.- Con fecha 3 de Septiembre de 2010 se dio fraslado a las partes de
las respectivas pretensiones o aseveraciones efectuadas por cada una
de ellas, para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones
efectuadas por la contraria;

8.- La parte de Nextel Communications Inc., haciendo uso del traslado
conferido, expuso lo siguiente: a) Que al revisar la lista de productos
acompanada por la contraparte, se puede apreciar qgue mds de un
75% de los productos que en ella se ofrecen corresponden a celulares
(aparatos de telefonia movil) o bien a accesorios para estos aparatos.
En este sentido resultaria evidente que los servicios ofrecidos por los
dominios en conflicto se encuentran relacionados, toda vez que éstos
gravitan sobre el uso o la venta de los aparatos moviles. Senala que en
este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en fallo N°
141395 de fecha 3 de Junio de 2008, al senalar que no se puede
acceder a los productos de la clase 38 sin que medie en éste un
producto de la clase 9, razén por la cual los servicios y productos de
éstas clases se encontrarian relacionados. Lo anterior, senala, refuerza
lo sostenido en su escrito de demanda en cuanto a que los nombres de

dominio en conflicto tienen campos operativos que se encuentran
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superpuestos, toda vez que, sus negocios comerciales se encuentran
relacionados, lo cual aumenta las posibilidades de confusion; b) Que la
aplicacion del principio “first come, first served” no es absoluta, ya que
deben tenerse en cuenta los ofros criterios para la asignacion de un
dominio en disputa, tesis que es apoyada tanto por la doctrina como
por la jurisprudencia nacional; ¢) Que el demandado inmiscuye
argumentos de cardcter politico, ahi donde sélo caben los legales.
Senala que la discusion sobre el contenido politico de una norma, en
relacion a la supuesta proteccion que Nic haria sobre las empresas
transnacionales, es una discusion que se presenta en el proceso de
discusion de la norma, y no en el momento de su aplicacion; d) Que se
desprende de la letra de la ley (19.039) que lo exigido como criterio de
iregistrabilidad no es la certeza de causar errores, o confusiones, sino
mas bien la posibilidad de que éstos se lleguen a producir. Acompana
a su presentacion fallo N° 141395 de fecha 3 de Junio de 2008.

9.- También dentro de plazo, comparece don Rodrigo Diaz Fassler,
haciendo uso del traslado conferido, quien expone lo siguiente: a) Que
la confraparte es una empresa de comunicaciones radiofrunking, esto
es, que se dedica a las radiocomunicaciones moviles, para
aplicaciones privadas, formando grupos y subgrupos de usuarios. El
trunking es un sistema de radio en el que todas las comunicaciones van
precedidas de un cdédigo de llamada, similar a una telefénica. Senala
que esto es a lo que se dedica la contraria, en el espectro de 800
megahercios, 1o cual tiene importancia ya que por las peculiaridades
de su sistema, éste solo estd disponible para su comercializacion a
empresas. Ademads, la empresa reconoce que solo utiliza moviles de la
marca Motorola, ya que solo éstos son acordes a esta tecnologia.
Tecnologia que por lo demas, senala, estd regulada por la resolucion
exenta N° 95 del ano 2001 de la Subsecretaria de Telecomunicaciones,

la cual adjunta; b) Que la fama y notoriedad que nombra la contraria
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es completamente menor a la presentada, ya que el nimero de sus
abonados no seria de 100.000 en Chile sino solo de 13.896 de acuerdo a
planilla de informaciéon estadistica de la Subtel, que adjunta; ¢) Que la
diferenciacion en internet estd vinculada al buscador que se use.
Senala que al ingresar varias palabras en el motor de busqueda
Google, siempre el dominio del segundo solicitante aparece en primer
lugar y su dominio nextec.cl no aparece en el listado de busqueda; d)
Que la conftraria jamds ha tenido inscrita la marca comercial Nextec,
por lo cual el principio first come first served se aplica a su favor; e) En
cuanto a la teoria del mejor derecho, senala que no existe un derecho
previo para el segundo solicitante, ya que no existe registro marcario de
Nextec en el INAPI registrado a nombre de la contraria; f) Que el tener
dominios con la palabra “next” no implica un legitimo interés en todos
los dominios que llevan esa expresion; g) Que en ningun momento el
segundo solicitante prueba su supuesta mala fe, en circunstancias que
de acuerdo al articulo 707 del Codigo Civil la mala fe debe probarse.
10.- Por resolucion de fecha 7 de Octubre de 2010, se tuvo por
evacuado el fraslado por ambas partes, y en consideracion a las
normas de las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud las
partes deben acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o
medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitid recibir la
causa a prueba, y se citd a las partes a oir sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “nextec.cl”, basado en argumentos de
hecho y de derecho, toda vez que la parte de Rodrigo Manuel Diaz
Fassler, presentd en primer lugar la solicitud del nombre de dominio; vy el
segundo solicitante Nextel Communications Inc. se ha fundado

esencialmente en la fitularidad de registros de la marca comercial
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“Nextel” y el nombre de dominio “nextel.cl”, y su uso como razén social
0 nombre comercial;

12-  Que, son hechos no controvertidos e indiscutidos en la presente
causa los siguientes:

Q) Que habiendo sido legalmente emplazadas ambas partes, estas
han demostrado un interés legitimo en la presente causaq,
apersondndose en la misma, y haciendo valer en distintas etapas
procesales sus derechos;

b) Que en armonia con lo expuesto en la lefra anterior, ambas
partes han hecho valer sus argumentaciones y consideraciones,
fundadas en argumentos objetivos, precisos y demostrables, por lo que
debe descartarse cualquier consideracion o argumentacion de mala fe
o intfencién de apropiacién de un signo ajeno;

13-  Que este Arbitro no puede dejar de mencionar también como
hecho relevante el que ambas partes se encuentran actualmente en
uso de las denominaciones “Nextec” y “Nextel” como signos distintivo e
identificatorios de similares servicios y productos del drea tecnoldgica,
particularmente las comunicaciones. De alli que no pueda discutirse o
plantearse una diversidad de dreas de identificacion o proteccion a
través del nombre de dominio en cuestion, mds todavia cuando el
sistema de registro de nombres de dominio impide segmentar o separar
la dreas de proteccion. Por lo mismo, frente al conflicto planteado entre
las partes por el nombre de dominio en disputa, necesariomente
corresponde resolver solo a favor de una de ellas, y para ello deben
considerarse también aquellos aspectos que involucran el interés de
terceros, tales como evitar la confusion del publico;

14- Que asi las cosas, este Arbitro en uso de sus facultades de
arbitrador, logré determinar que sélo el segundo solicitante detenta la
titularidad como marca comercial y nombre de dominio, de un signo

“nextel”, substancialmente similar al nombre de dominio en disputaq,
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“nextec”, entre los que sblo existe una letra de diferencia;

15- Que como consecuencia de lo expuesto, si bien ambas partes
han dado argumentos de distinta naturaleza para sostener un derecho
o pretension sobre el nombre de dominio ‘“nextec.cl”, resulta
determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el
hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien
primero lo solicitd, puede afectar efectivamente los derechos alegados
por el segundo solicitante, creando confusidon enfre los usuarios de
Internet al hacer uso de ese nombre de dominio, considerando que
estamos frente a signos substancialmente similares;

16.- Que lo expuesto en el considerando anterior tiene también
relevancia para este Arbitro, ya que se confirma que la fitularidad del

nombre de dominio “nextec.cl” en el primer solicitante tendrd un efecto
de inducir a error o confusion en el publico que accede a Internet, que
es la materia que se cuestiona y discute, y que corresponde al dmbito
al que se circunscribe esta discusion. Este Ultimo efecto en opinion de
este Arbitro, se configura desde el momento que el segundo solicitante
ya es ftitular del nombre de dominio “nextec.cl” y de la marca
comercial “Nextel” para distinguir productos de la clase 2 y 16; y
servicios de las clases 35, 38 y 42, lo que confirma y respalda un legitimo
derecho o pretension sobre el nombre de dominio en disputa, fundado
en la preexistencia a su favor de distintas formas de proteccion juridica,
o de distintas formas de transmisidon y publicidad al publico de similar
denominacion, suficientemente vinculante, identificatoria o)

representativa de esta parte como para provocar una asociacion

directa e inmediata en el publico respecto de un mismo y Unico origen;
17.-  Que a lo expuesto en el numeral anterior, debe sumarse ademdas

el hecho de que grdfica y fonéticamente, el nombre de dominio en

disputa —-nextec- con el ofro nombre de dominio registrado por el
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segundo solicitante, *nextel.cl”, no tienen diferencias substanciales, de
modo que puede crearse este Arbitro una concepcion de la
consistencia de los argumentos de asociatividad o relacidon que hace el
segundo solicitante;

18.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden publico
econdémico se consideran aquellos principios y normas tendientes a
impedir que tanta usuarios como consumidores, sean inducidos a error
O engano respecto al origen o procedencia de los servicios y productos
gue se identifican con determinadas denominaciones, armonizando asi
una sana vy leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este
darbitro la coexistencia de los nombres de dominio ‘“nextec.cl” vy
“nextel.cl”, bajo distintos fitulares no es posible, por que apuntan a
segmentos, usuarios, consumidores y servicios similares, todo lo cual
permite que se produzca la mentada confusion;

19.- En efecto, la efectiva y notoria similitud gr&fica y fonética entre
los nombres de dominio mencionados, permite presumir objetivamente
qgue su uso por distintos titulares interferird ostensiblemente entre sus
actividades, causando confusion en el publico usuario de Internet, mas
aun cuando estdn dirigidos a identificar sitios web con contenidos
dirigidos o enfocados a acftividades relacionadas, lo que afecta su
coexistencia pacifica en el mercado;

20- Que si bien este Arbitro ha sostenido reiteradamente en
sentencias anteriores que en materia de registros de dominio, la regla
general del principio de “first come, first served” es un principio
orientador, en este caso concreto no corresponde aplicarlo porque los
argumentos hechos valer por el segundo solicitante, constituyen
elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un
“mejor derecho” que supera el referido principio;

21- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han

sido otorgadas por el Reglamento, debe aqjustarse en su actuar a la
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calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base
de estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar su pretension,
credndose la conviccidon absoluta de que a este Ultimo corresponde el
mejor derecho sobre el nombre de dominio “nextec.cl”;

22.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla
en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre
de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
ferceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 y
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “nextec.c

a la parte de Nextel
Communications Inc. Rechdzase la solicitud presentada por el primer
solicitante, don Rodrigo Manuel Diaz Fassler.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
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no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Cdédigo de
Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorizacion de la

misma los testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Hans Weber Orellana
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 15.373.659-6
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