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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

portalinmobiliarias.cl

Santiago, viernes siete de marzo de dos mil catorce .-

VISTOS:

Con fecha 25 de febrero de 2013, Gestidon Inmobiliaria SpA, (Dante Patricio Opazo
Arenas), con domicilio en calle Holanda N° 099, oficina 404, Providencia, Santiago,
solicité la inscripcion del nombre de dominio “portalinmobiliarias.cl”.
Posteriormente, con fecha 13 de marzo de 2013, la sociedad VMK S.A.,
representada por Francisco Carey, ambos domiciliados en Av. Isidora
Goyenechea 2800, of. 4201, piso 42, Las Condes, solicit6 igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “portalinmobiliarias.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 18418 de 22 de agosto de 2013, se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las partes a
una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion 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 segun
lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL, concurrio a la audiencia de conciliacion y/o de
fijacion del procedimiento sefialada, sélo el segundo solicitante, por lo que no se
produjo avenimiento, 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 Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 20, solo el segundo solicitante, hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 25, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
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respectivos descargos, el cual no fue evacuado por las partes.

A fs. 26, se recibié la causa a prueba y se fijj6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho
gue se reclama sobre el nombre de dominio “portalinmobiliarias.cl”.

A fojas 54, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 25 de febrero de 2013, Gestiébn Inmobiliaria SpA,
(Dante Patricio Opazo Arenas), solicitd la inscripcion del nombre de dominio
“portalinmobiliarias.cl”. Que posteriormente, con fecha 13 de marzo de 2013, la
sociedad VMK S.A., representada por Francisco Carey, solicitd igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “portalinmobiliarias.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun
lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL, concurrio a la audiencia de conciliacion y/o de
fijacion del procedimiento sefialada, solo el segundo solicitante, por lo que no se
produjo avenimiento, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién
y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, se procedio6 a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de
los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, solo la parte del
segundo solicitante en el periodo de discusion expres6 que VMK S.A., es una
reconocida empresa desarrolladora de software y de soluciones de Internet,
especializada en el mercado inmobiliario, poniendo a disposicion del publico
productos y servicios ampliamente probados por las principales inmobiliarias y
corredores de propiedades del pais y que dentro de las actividades desarrolladas,
creo el servicio de corretaje de propiedades via online, el que presta a través de
su marca Portalinmobiliario, los que ofrece a través de sus dominios
“portalinmobiliario.cl” y “portalinmobiliario.com”. Asimismo, ha procurado proteger
su marca Portalinmobiliario a través de los siguientes registros: 962.515
PORTALINMOBILIARIO.COM clase 38, 943.388 PORTALINMOBILIARIO.COM
clase 38 'y 897.299 WWW.PORTALINMOBILIARIO.CL, clase 38.
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Agrega que para apreciar de manera simple la similitud existente entre el nombre
de dominio solicitado y los nombres de dominio y las marcas “Portalinmobiliario”

de los que es titular, expone un breve analisis de los mismos:

PORTALINMOBILIARIAS.CL (dominio solicitado)
PORTALINMOBILIARIO.COM (dominio registrado)
PORTALINMOBILIARIO.CL (dominio registrado)
PORTALINMOBILIARIO.COM (marca registrada)

WWW.PORTALINMOBILIARIO.CL (marca registrada)

Y agrega que de esta perspectiva, se puede afirmar que los elementos que
componen los nombres de dominio y marcas de los que es titular, se encuentran
contenidos practicamente en su totalidad en el dominio solicitado en autos, siendo
la Unica diferencia existente entre estas expresiones, la modificacion de la letra
final O, en el dominio y marcas de los que es titular, por las letras AS en el dominio
en disputa, manteniendo estas expresiones una identidad conceptual indudable.
Que asi, el usuario de internet no podra distinguir de manera adecuada un dominio
del otro, llegando a pensar que los productos y/o servicios que se ofrezcan a
través de la péagina web portalinmobiliarias.cl, corresponderdn a productos y
servicios que ofrece el segundo solicitante, tal como lo hace actualmente a través
de los dominios portalinmobiliario.cl, portalinmobiliario.com y las marcas
portalinmobiliario.com y www.portalinmobiliario.cl, lo que indudablemente no sera
cierto.

Por otra parte, sefala, que al ser el nombre de dominio solicitado
portalinmobiliarias.cl, cuasi-idéntico a sus nombres de dominios registrados con
anterioridad y a las marcas Portalinmobiliario.com y www.Portalinmobiliario.cl,
previamente registradas, existe un alta probabilidad que, en el caso de asignarsele
dicho nombre de dominio al primer solicitante en autos, las personas que accedan
a dicho sitio Web asocien los servicios y productos que en dicho sitio se ofrezcan,
con la entidad que reconocen como creador y duefio de dichos dominios y marcas
del segundo solicitante, viéndose los lectores derivados a una pagina Web que no
tiene relacion alguna con él, creando con ello un dafio a sus intereses y al de los
cibernautas.

Que por lo anterior afirma, que la asignacién del nombre de dominio en disputa, el
cual es cuasi-idéntico a sus marcas y dominios, producira confusién entre los
cibernautas, confusiébn que soOlo es posible evitar mediante la asignacion del
dominio portalinmobiliarias.cl a VMK S.A.

Sefala que en cuanto al derecho, define en primer lugar los nombres de dominios
y que es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio

de comunicacién ofrece, tales como paginas web, correo electronico (e-mail),
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conversaciones instantaneas, etc., por lo que es esencial velar para que no sea
utilizado por terceros de mala fe, que pretendan apropiarse indirectamente a
través de este medio de marcas o nombres de dominio ya registrados con
anterioridad.

Agrega 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
como en la jurisprudencia de los Jueces Arbitros, diversos criterios que deben ser
analizados de manera conjunta para resolver dichos conflictos y menciona y
desarrolla: (i) el principio del “First Come First Served”, (ii) la Teoria del Mejor
Derecho, (iii) el Legitimo Interés y (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar
entre si al momento de resolver un conflicto de este caracter.

Concluye solicitando que el nombre de dominio portalinmobiliarias.cl, le sea
asignado, esto es a VMK S.A.

TERCERO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del segundo solicitante
acompafo a los autos en forma legal los siguientes documentos:

1) Impresiones obtenidas de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, que da cuenta de su titularidad sobre los siguientes registros:

962.515 PORTALINMOBILIARIO.COM clase 38, de fecha 13-9-2012;
943.388 PORTALINMOBILIARIO.COM 38, de fecha 13-9-2011 y 897.299
WWW.PORTALINMOBILIARIO.CL, clase 38, de fecha 8-8-2010.

2) Impresiones de la pagina web de NIC Chile que dan cuenta de su

titularidad sobre el dominio portalinmobiliario.cl.

3) Copia simple del registro de la marca PORTALINMOBILIARIO.COM,
registro N° 614800, para distinguir servicios en la clase 38, concedido con fecha
27 de Diciembre de 2001.

4). Copia simple del registro de la marca WWW.PORTALINMOBILIARIO.CL,
registro N° 573584, para distinguir servicios en la clase 38, concedida con fecha 8
de Agosto de 2000.

5) Impresién de la pagina web de whois.com, que da cuenta de su titularidad
sobre el dominio portalinmobiliario.com

6) Reporte con informacion acerca de los dominios de los cuales es titular.

7 Impresion simple de la busqueda realizada en google.cl al escribir la marca
“portalinmobiliario”.

8) Copias simples del sitio web de mis mandantes, www.portalinmobiliario.cl.
CUARTO: Que segun consta de la prueba rendida, por el segundo solicitante, la
sociedad VMK S.A., tiene registradas a su nombre en Chile, las marcas

comerciales 962.515 Portalinmobiliario.Com clase 38, de fecha 13-9-
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2012; 943.388 Portalinmobiliario.Com 38, de fecha 13-9-2011 y 897.299
www.portalinmobiliario.cl, clase 38, de fecha 8-8-2010 y portalinmobiliario.com.

Todos los cuales son anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud del
primer solicitante de autos ante Nic Chile, del nombre de dominio en disputa, que
es del 25-2-2013.

QUINTO: Que sumado a lo anterior, el nombre de dominio en disputa, es cuasi
idéntico a las marcas comerciales y nombre de dominio del segundo solicitante por
las cuales es conocido en el mercado y realiza su giro empresarial, siendo el
cambio al final del mismo, de dos letras: "as”, insuficiente, lo que no permite darle
al dominio solicitado, una vida propia, independiente e inconfundible con la
expresion “Portalinmobiliario”, sobre la cual tiene derechos el segundo solicitante y
ademas es asociado a sus servicios que ofrece a través de la pagina web

www.portalinmobiliario.cl y www.portalinmobiliario.com, de propiedad también del

segundo solicitante.

SEXTO: Que el primer solicitante no presento escritos, ni rindio prueba alguna.
SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno
de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first
served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa “portalinmobiliarias.cl”.

OCTAVO: Que respecto de las sentencias acompafiadas en parte de prueba por
el segundo solicitante, cabe sefalar que de acuerdo al principio legal imperante en
nuestro derecho, las sentencias sélo producen efecto respecto de las causas en
gue se dicten, por lo que esta prueba sera desestimada.

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 “portalinmobiliarias.cl”, ya que la prueba rendida por
el segundo solicitante afecta la prioridad de la primera solicitud de autos y
acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliaciéon y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cadigo
Organico de Tribunales, SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “portalinmobiliarias.cl” al segundo
solicitante esto es a la sociedad VMK S.A.
Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “portalinmobiliarias.cl” del

primer solicitante, Gestion Inmobiliaria SpA (Dante Patricio Opazo Arenas).
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[ll.- Cada parte pagara sus costas.
Notifiguese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile, por

correo electrénico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —

DICTADO POR HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 50 - 2013.



