portalinmobiliariodelnorte.cl

Santiago, 16 de Abril de 2014.-

VISTOS:

l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 09 de Septiembre de 2013 fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF18554/2013, denominada “Arbitraje dominio
portalinmobiliariodelnorte.cl ", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunico al
suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en
relacion con la inscripcion del referido nombre de dominio. Dicha designacion fue
notificada al Juez Arbitro por carta y via e-mail con fecha 09 de Septiembre de 2013. Lo

anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 13 de Septiembre de 2013 dirigida a NIC Chile,
atencion dofia Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el
suscrito manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juro
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia Viernes 04 de Octubre de 2013, a las 18:15 horas,
en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacién por carta certificada

de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.



[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA.,
Rol Unico Tributario nimero N° 76.092.951-4, domiciliado en Pasaje Félix Duran 163,
comuna de Antofagasta, ciudad de Antofagasta, Teléfono: 77764816, e-mail:

imb.darcangeli@gmail.com; soporte@avixweb.cl; soporte@avixweb.cl;

info@chilemarcas.com quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de
demandado; y, VMK S.A, Rol Unico Tributario N° 96.934.820-9, domiciliado en Av.

Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, piso 42, comuna de Las Condes, ciudad de

Santiago, Teléfono: 29282600, e-mail: careydomain@carey.cl; fcarey@carey.cl; quien

para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante.

.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 04 de Octubre de 2013, siendo las 18:20 horas, se llevo a
efecto el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la
asistencia del primer solicitante Inmobiliaria Darcangeli Ltda., representada por don
Carlos Campbell Vilches de ChileMarcas, del segundo solicitante VMK S.A,,
representado por Mercedes Valdivieso de Carey vy del Juez arbitro don Felipe Barros
Tocornal. Se llamé a las partes a conciliacion sin que se produjera, y se acordo el
procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada
expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la
fecha del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs.
15 afs. 20 del expediente arbitral.

.4.- Periodo de discusion.

1.4.1.- Demanda: De fs. 21 a fs. 25 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que VMK S.A., representado por Mercedes Valdivieso de C  arey dedujo en contra de
Inmobiliaria Darcangeli Ltda., representada por don Carlos Campbell Vilches de

ChileMarcas, con el objeto que la asignacion del nombre de dominio

“portalinmobiliariodelnorte.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se



funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes de

hecho y de derecho:

- Comienza la actora seflalando 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.

- Luego sefala que dentro de las actividades que desarrolla, estéa el servicio de
corretaje de propiedades via online el que presta a través de sus dominios

“portalinmobiliario.cl” y “portalinmobiliario.com”.

- Indica la actora que también ha procurado proteger su marca “portalinmobiliario”
a través de los siguientes registros: Registro N° 962.515,
“portalinmobiliario.com”, clase 38; Registro N°943.388, “portalinmobiliario.com”,

clase 38; Registro N°897.299, “www.portalinmobilia rio.cl”, clase 38.

- Expresa que los elementos que componen los nombres de dominio y marcas de
los que es titular, se encuentran integramente contenidos en el dominio solicitado
en autos, siendo la Unica diferencia existente la incorporacion de la expresion
“del norte” que indica que se trata de un dominio idéntico al suyo, que esta
orientado a las propiedades situadas en el norte del pais.

- A continuacion indica que 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 pagina web “portalinmobiliariodelnorte.cl”
corresponderan a productos y servicios ofrecidos por ella, tal y como lo hace
actualmente a través de los dominios “portalinmobiliario.cl”,
“portalinmobiliario.com” 'y de las marcas ““portalinmobiliario.cl” 'y

“portalinmobiliario.com”.



Adicionalmente la actora sefala que atendida la titularidad por parte suya de
nombres de dominio y marcas construidas en torno a la expresion
“portalinmobiliario” y el reconocimiento de que goza entre el publico en general,
es posible deducir que se trata de un término que es asociado por los
cibernautas directa y exclusivamente a ella. En este sentido el nombre de
dominio solicitado es cuasi-idéntico a los nombres de dominio registrados por

ella con anterioridad y a sus marcas.

Indica que en el caso de asignarsele dicho nombre de dominio al primer
solicitante en autos, las personas que accedan a dicho sitio web asociaran los
servicios y productos que en dicho sitio se ofrezcan con la entidad que
reconocen como creador y duefio de los dominios “portalinmobiliario.cl”,
“portalinmobiliario.com” y de las marcas que utilizan la misma expresion,

generando con ellos un dafio a sus intereses y de los cibernautas.

Indica la actora que el nombre de dominio es una “direccion electronica” o mas
bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido
e identificado dentro de la red, siendo el nombre dominio un elemento esencial

para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece.

Luego sefiala que son criterios aplicables al presente conflicto los siguientes: a)
el principio de “First Come First Served”, indicando que si bien es cierto que este
principio rige de manera general, en este caso se configura claramente una
excepcion a dicho principio de manera tal que debiera obviarse su aplicacion
ante la existencia del mejor derecho que detenta, lo que le otorga una especial
proteccién sobre expresiones idénticas o confusamente similares a la expresion
“portalinmobiliario”; b) Teoria del Mejor Derecho, sefialando que detenta un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, derivado de su titularidad previa
sobre nombres de dominio y marcas comerciales que son cuasi-idénticos al
dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl”; c) Legitimo Interés, agregando que cuenta
con un actual, efectivo y legitimo interés en el nombre de dominio solicitado, el
gue se configura por su intencion de proteger los derechos que emanan de los
nombres de dominio y marcas de los que es titular, en especial el dominio

“portalinmobiliario.cl”; y, d) Buena Fe, sefialando que actia de buena fe al



solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa, toda vez que dicha
solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de
eventuales errores y/o confusiones, evitando ademas el desvio de potenciales
consumidores y velando por el ejercicio legitimo de los derechos que emanan de
su calidad de titular de derechos recaidos sobre bienes inmateriales como lo son

los nombres de dominio y marcas comerciales de los que es titular.

[.4.2.- Traslado demanda : A fs. 33 de autos figura la resolucion que provee el escrito

de demanda, y por la cual se confirié traslado a la demandada por el término de diez
dias héabiles y se tuvo por acompafnados los documentos con citacion de la contraria. El
comprobante de notificacion a las partes por correo electronico de dicha resolucion rola

afs. 34 de autos.

|.4.3.- Contestacion de la demanda : De fs. 35 a fs. 40 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA. Rep. por don

Carlos Campbell Vilches, solicita se le otorgue el nombre de dominio

“portalinmobiliariodelnorte.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su

contestacion, y que dice relacion, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- Sefiala la demandada que Inmobiliaria Darcangeli Ltda. se cre6 en el mes de
Marzo del afio 2010 dedicandose esencialmente al arriendo, adquisicion y
enajenacion de bienes raices, desempefiandose rigurosamente logrando
afianzarse de un prestigio en su rubro que le ha permitido consolidarse entre sus

clientes, principalmente en el Norte de Chile.

- Indica que por su crecimiento y con el objeto de explorar nuevas ventajas para
insertarse a mayor escala en el area que se desarrolla es que solicitd la
inscripcion del nombre de dominio en disputa, para apoyar su empresa, Su

actividad comercial y expandirse en el rubro.



Luego expresa que lo que buscé fue un nombre de dominio genérico, de facil
recordacion, que estuviera disponible y que ademas no correspondiese a una

marca registrada en Chile, en clase 36, la cual cubre los servicios inmobiliarios.

Adicionalmente la demandada indica que al momento de solicitar la inscripcion
del dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl” se constituyé como primera solicitante
y segun lo que dispone el Reglamento Nic Chile, tuvo derecho a subir una pagina
web lo cual concret6 a la brevedad dandose a conocer por sus servicios, lo que
demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciado un
comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de
dominio, evidenciando ademas la buena fe y justo motivo para solicitar el dominio
en disputa, resultdndole una herramienta esencial para dar a conocer de mejor

manera sus servicios del area inmobiliaria .

Continta seflialando que la segunda solicitante basa todo su supuesto mejor
derecho en el registro de una marca solicitada apara proteger la Clase 38 del
Clasificador de Marcas, es decir, para proteger de manera exclusiva servicios
gue no tienen relacion directa e inequivoca con el area inmobiliaria la cual

corresponde a la Clase 36.

Por otro lado indica que resulta innegable que existe una clara identidad y
relacion entre la primera solicitante, su rubro y el nombre de dominio solicitado,
ya que si se revisa su objeto social este dice relacion con el area inmobiliaria, y
por el contrario, si se revisa la actividad econdmica de la segunda solicitante,
esta dice relacion con “servicios integrales de informatica” lo cual no tiene una
vinculacion directa e inequivoca con el area inmobiliaria ni con el nombre de

dominio en disputa.

Expresa la demandada que la segunda solicitante no puede pretender abarcar
todos los nombres de dominio que contengan la frase “portal inmobiliario” o
similares ya que ello efectivamente importaria una actitud que podria constituir
un atentado a la competencia leal y ética mercantil, maxime si se trata de una

expresion genérica.



- Luego sefala que existen otros nombres de dominio validamente registrados en
Chile a nombre de terceras personas que contienen la frase “portalinmobiliario” o
similares, indicando a modo ejemplar: portalinmuebles.cl registrado a nombre de
SLM Servicios Limitada; wwwportalinmobiliario.cl registrado a nombre de
Servicios y Asesorias Computacionales Offpaper Limitada;
portalinmobiliariovregion.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera;
portalinmobiliariostockerhouse.cl registrado a nombre de Monica Elizabeth
Stocker Gonzélez; portalinmobiliarioquintaregion.cl registrado a nombre de
Sergio Patricio Feliu Aguilera; fullportalinmobiliario.cl registrado a nombre de
Jhonny Patricio Manzur Tala; portalinmobiliarioSregion.cl registrado a nombre de
Sergio Patricio Feliu Aguilera.

- Por dltimo indica que es necesario tener en consideracion la aplicacion del
principio “First Come, First Served” que se aplica preferentemente cuando ambas
partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en
disputael cuél cede sdlo en casos excepcionales en que un primer solicitante

haya hecho una inscripcion abusiva o de mala fe, lo que en la especie no ocurre.

[.4.4.- Resolucion.  Por resolucion de fecha 20 de Noviembre de 2013 y que rola a fs.
98 de autos, se proveyd el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la
demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por

correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 100 y 101 de autos.

|.5.- Prueba.

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resoluciéon dictada con fecha 20 de Noviembre

de 2013, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl’.- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta

en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 100 y 101 de autos.



[.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompafio con

citacion, en su escrito de demanda y en escrito de fs. 102, documentos que no fueron
objetados por la parte demandada, los que rolan de fojas 26 a 32 y de fs. 106 a 127 de
autos, segun el siguiente detalle: 1° Impresion de la pagina web www.inapi.cl, en los
que se indica que VMK S.A. es titular de los siguientes registros marcarios: Registro N°
962.515, “portalinmobiliario.com”, mixta, clase 38, de fecha 13 de Septiembre de 2012;
Registro N° 943.388, “portalinmobiliario.com”, palabra o denominacion, clase 38, de
fecha 27 de Diciembre de 2011; Registro N° 897.299, “www.portalinmobiliario.cl”,
palabra o denominacion, clase 38, de fecha 08 de Agosto de 2010; Registro
N°614.800, “portalinmobiliario.com”, palabra o den ominacion, clase 38, de fecha 27 de
Diciembre de 2001, renovada por solicitud N° 977.800; Registro N° 573.584
“www.portalinmobiliario.cl”, palabra o denominacion, clase 38, de fecha 08 de Agosto de
2000, renovada por solicitud N° 977.800; 2° Impresion simple de la pagina web de Nic
Chile en relacion a la titularidad de VMK S.A. del siguiente nombre de dominio “.cl”:
portalinmobiliario.cl; 3° Impresion simple de la pagina web “Whois.com” en relacion a la
titularidad de VMK S.A. del siguiente nombre de dominio “.com”: portalinmobiliario.com;
4° Reporte de dominios “.cl” elaborado por Carey y Cia. Ltda; 5° Impresion simple de la
basqueda realizada en google.cl de la expresion “portalinmobiliario”. 5° Impresiones de

la pagina web “www.portalinmobiliario.cl”.

[.5.3.- Prueba documental: Parte demandada .- La parte demandada acompafié los

siguientes documentos probatorios no objetados por el demandante, los que rolan de
fojas 41 a 36 y de fojas 131 a 138 de autos, segun el siguiente detalle: 1° Copia
autorizada de la escritura publica de Constitucion de la sociedad Inmobiliaria Darcangeli
Ltda. de fecha 15 de Marzo del afio 2010; 2° Copia autorizada del Diario Oficial de
fecha 24 de Marzo de 2010 en el que consta la publicacion del extracto de la escritura
publica de constitucion de la sociedad Inmobiliaria Darcangeli Ltda.; 3° Certificado de
vigencia de la sociedad Darcangeli Ltda.; 4° Impresion simple de la pagina web de Nic
Chile en relacion a la titularidad de los siguientes nombre de dominio “.cl”
1) “portalinmuebles.cl” registrado a nombre de SLM Servicios Limitada; ii)
“wwwhportalinmobiliario.cl” registrado a nombre de Nexus Internet Ltda.; iii)

“portalinmobiliariovregion.cl” registrado a nombre de Sergio Patricio Felii Aguilera; iv)



“portalinmobiliariostockerhuose.cl” registrado a nombre de Médnica Stocker Gonzélez; v)
“portalinmobiliarioquintaregion” registrado a nombre de Sergio Patricio Felit Aguilera; vi)
“fullportalinmobiliario.cl” registrado a nombre de Jhonny Patricio Manzur Tala;
“portalinmobiliario5region” registrado a nombre de Sergio Patricio Felid Aguilera; 5°
Copia autorizada ante Notario de cotizacion por servicios de desarrollo de sitio web
para la sociedad Darcangeli Ltda.; 6° Correo electrénico enviado por la empresa
Avixweb por el cual se remite a la empresa Darcangeli la dltima version del sitio web
que se ha construido bajo el nombre de dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl”; 7°
Ejemplar de iman identificatorio que utilizan diversos vehiculos de inmobiliaria
Darcangeli Ltda. en el ejercicio de su actividad; 8° Set de fotografias de diversos
vehiculos utilizados por Darcangeli Ltda. en el ejercicio de su actividad; 9° Impresién de
la pagina web www.sii.cl en relacion a la actividad econdmica de la sociedad VMK S.A.;
10° Impresion simple de la pagina web de Nic Chile en relacion a la titularidad de los
siguientes nombre de dominio “.cl”: “portalinmobiliaria.cl” registrado a nombre de VMK
S.A; “youportalinmobiliario.cl” registrado a nombre de VMK S.A;
“portalinmobiliariochile.cl” registrado a nombre de VMK S.A.; “tuportalinmobiliario.cl”
registrado a nombre de VMK S.A.; 10° Impresion simple de la pagina web
“youportalinmobiliario.cl”; Impresion simple de la pagina web “tuportalinmobiliario.cl”;
11° Impresion simple de la pagina Web www.portalinmobiliariodelnorte.cl; Oficio
remitido por Nic Chile relativo a los nombres de dominio “.cl” inscritos a nombre de VMK
S.A..

[.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formulé observaciones a la

prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 09 de Abril de 2014 y atendido al mérito de autos, se citd
a las partes para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La
referida resolucion rola a fs. 148 del expediente arbitral, la que fue notificada por e-mail
a las partes con fecha 11 de Abril de 2014, de acuerdo a comprobante que rola a fojas
149 de autos.



[I.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad
de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio

“portalinmobiliariodelnorte.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA. ha
tenido el caracter de demandado y VMK S.A. el caracter de demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquia que los

de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros, que: 1° VMK S.A. es una reconocida empresa
desarrolladora de software y de soluciones de Internet, especializada en el mercado
inmobiliario, poniendo a disposicién del publico productos y servicios ampliamente
probados por la principales inmobiliarias y corredores de propiedades del pais; 2°
Dentro de las actividades que desarrolla, esta el servicio de corretaje de propiedades
via online el que presta a traves de sus dominios “portalinmobiliario.cl” vy
“portalinmobiliario.com”; 3° Ha procurado proteger su marca “portalinmobiliario” a través
de los siguientes registros: Registro N°962.515, “ portalinmobiliario.com”, clase 38, que
incluye servicio de comunicaciones a través de internet, servicios de mensaje e
imagenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros; Registro N° 943.388,
“portalinmobiliario.com”, clase 38, que incluye servicio de comunicaciones a través de
internet, servicios de mensaje e imagenes asistidas por terminales de ordenador, entre
otros; Registro N° 897.299, “www.portalinmobiliario.cl”, clase 38, que incluye los
servicios ya sefialados; 4° Los elementos que componen los nombres de dominio y
marcas de los que es titular, se encuentran integramente contenidos en el dominio

solicitado en autos, siendo la Unica diferencia existente la incorporacién de la expresion



“del norte” que indica que se trata de un dominio idéntico al suyo, que esta orientado a
las propiedades situadas en el norte del pais; 5° 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 traves de la pagina web
“portalinmobiliariodelnorte.cl” corresponderan a productos y servicios ofrecidos por ella,
tal y como lo hace actualmente a través de los dominios “portalinmobiliario.cl”,
“portalinmobiliario.com” y de las marcas “portalinmobiliario.cl” y
“portalinmobiliario.com”; 6° El reconocimiento de que goza entre el puablico en general,
es posible deducir que se trata de un término que es asociado por los cibernautas
directa y exclusivamente a ella. En este sentido el nombre de dominio solicitado es
cuasi-idéntico a los nombres de dominio registrados por ella con anterioridad y a sus
marcas; 7° En el caso de asignéarsele dicho nombre de dominio al primer solicitante en
autos, las personas que accedan a dicho sitio web asociaran los servicios y productos
gue en dicho sitio se ofrezcan con la entidad que reconocen como creados y duefio de
los dominios “portalinmobiliario.cl”, “portalinmobiliario.com” y de las marcas que utilizan
la misma expresion, generando con ellos un dafio a sus intereses y de los cibernautas,
y, 8% Que son criterios aplicables al presente conflicto los siguientes: el principio de
“First Come First Served”, la Teoria del Mejor Derecho, el Legitimo Interés, y la Buena
Fe.

CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales
para ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: 1°
Inmobiliaria Darcangeli Ltda. se cre6 en el mes de Marzo del afio 2010 dedicandose
esencialmente al arriendo, adquisicion y enajenacibn de bienes raices,
desempefidndose rigurosamente logrando afianzarse de un prestigio en su rubro que le
ha permitido consolidarse entre sus clientes, principalmente en el Norte de Chile; 2° Por
su crecimiento y con el objeto de explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor
escala en el &rea que se desarrolla es que solicito la inscripcion del nombre de dominio
en disputa, para apoyar su empresa, su actividad comercial y expandirse en el rubro; 3°
Busco un nombre de dominio genérico, de facil recordacion, que estuviera disponible y
que ademas no correspondiese a una marca registrada en Chile, en clase 36, la cual
cubre los servicios inmobiliarios; 4° Al momento de solicitar la inscripcion del dominio



“portalinmobiliariodelnorte.cl” se constituyd como primera solicitante y segun lo que
dispone el Reglamento Nic Chile, tuvo derecho a subir una pagina web lo cual concretd
a la brevedad dandose a conocer por sus servicios, lo que demuestra que las acciones
que ha realizado han evidenciado un comportamiento consecuente y su interés legitimo
en el uso del nombre de dominio, evidenciando ademas la buena fe y justo motivo para
solicitar el dominio en disputa, resultdndole una herramienta esencial para dar a
conocer de mejor manera sus servicios del area inmobiliaria; 5° La segunda solicitante
basa todo su supuesto mejor derecho en el registro de una marca solicitada apara
proteger la Clase 38 del Clasificador de Marcas, es decir, para proteger de manera
exclusiva servicios que no tienen relacion directa e inequivoca con el area inmobiliaria
la cual corresponde a la Clase 36; 6° Que existe una clara identidad y relacion entre la
primera solicitante, su rubro y el nombre de dominio solicitado, ya que si se revisa su
objeto social este dice relacion con el area inmobiliaria, y por el contrario, si se revisa la
actividad econdémica de la segunda solicitante, esta dice relacion con “servicios
integrales de informética” lo cual no tiene una vinculacion directa e inequivoca con el
area inmobiliaria ni con el nombre de dominio en disputa; 7° Que la segunda solicitante
no puede pretender abarcar todos los nombres de dominio que contengan la frase
“portal inmobiliario” o similares ya que ello efectivamente importaria una actitud que
podria constituir un atentado a la competencia leal y ética mercantil, maxime si se trata
de una expresion genérica; 8° Que existen otros nombres de dominio validamente
registrados en Chile a nombre de terceras personas que contienen la frase
“portalinmobiliario” o similares, indicando a modo ejemplar: portalinmuebles.cl
registrado a nombre de SLM Servicios Limitada; wwwportalinmobiliario.cl registrado a
nombre de Servicios y Asesorias Computacionales Offpaper Limitada;
portalinmobiliariovregion.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera;
portalinmobiliariostockerhouse.cl registrado a nombre de Monica Elizabeth Stocker
Gonzalez; portalinmobiliarioquintaregion.cl registrado a nombre de Sergio Patricio Feliu
Aguilera; fullportalinmobiliario.cl registrado a nombre de Jhonny Patricio Manzur Tala;
portalinmobiliarioSregion.cl registrado a nhombre de Sergio Patricio Feliu Aguilera; y, 9°
Es necesario tener en consideracion la aplicacion del principio “First Come, First
Served” que se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener

intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en disputa el cual cede sélo en



casos excepcionales en que un primer solicitante haya hecho una inscripcién abusiva o

de mala fe, lo que en la especie no ocurre.

QUINTO: Que la parte demandante acompafiéo documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular de la marca comercial “portalinmobiliario.com”,
mixta y denominacion, en Chile para la clase 38, que dice relacién con servicios de
comunicaciones a traves de Internet; servicios de mensaje e imagenes asistidas por
terminales de ordenador, entre otros; i) que el actor es titular de la marca comercial

“www.portalinmobiliario.cl”, palabra o denominacion, en Chile para la clase 38, que dice

relacion con servicios de comunicaciones a través de Internet; servicios de mensaje e
imagenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros; iii) que el actor es titular

de los siguientes nombres de  dominio:  www.portalinmobiliario.cl y

www.portalinmobiliario.com; 'y, iv) que a través de su péagina web

www.portalinmobiliario.cl presta servicios al publico de busqueda de bienes raices.

SEXTO: Que la parte demandada acompafié documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.3 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que es una empresa que se dedica al arriendo, adquisicion y
enajenacion de bienes raices; ii) que existen personas naturales y juridicas distintas
del demandante que son titulares de nombres de dominio que utilizan la expresion
“portalinmobiliario”; iii) que se encuentra en pleno funcionamiento y operacion la pagina

web  www.portalinmobiliariodelnorte.cl; iv) que hace uso de la expresion

“portalinmobiliariodelnorte” para publicidad a través de diversos medios.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentacién para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo
Cuarta que: “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente

adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este



Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripcion del nombre de dominio en
disputa por parte de la demandada, no contraviene a priori las normas vigentes sobre
abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como

asimismo, derechos validamente adquiridos por el actor.

OCTAVO:. Que en estos autos, si bien puede estimarse que la actora tiene un

legitimo interés en el uso del nombre de dominio controvertido y un derecho asociado a

dicho uso, toda vez que es titular de la marca comercial www.portalinmobiliario.cl y

www.portalinmobiliario.com, expresion similar al nombre de dominio objeto de autos, no

se puede desatender el hecho que su marca comercial recibe proteccién Unicamente
para la clase 38, que incluye servicios de comunicaciones a través de Internet; servicios
de mensaje e imagenes asistidas por terminales de ordenador, entre otros. Que
asimismo, en este juicio, la demandada también ha invocado tener un legitimo interés,
acompafando a este proceso arbitral prueba que permite acreditar dicho legitimo
interés al demostrar que desarrolla un proyecto empresarial bajo el nombre de dominio
en disputa, el que se condice de forma directa con su objeto social, cual es el prestar

servicios inmobiliarios.

NOVENO: Que la aplicacion del principio del “First come, First served” se da
generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o
interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual
valor o que merecen igual proteccion juridica, lo que en la especie, ocurre en estos

autos.

DECIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial que: (i) la parte demandada es el primer solicitante; (ii) la
actora no ha podido acreditar tener mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl”, (iii) que ambas partes acreditaron tener un
legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa; y, (iv) que el demandado
acredité que desarrolla un proyecto empresarial bajo el nombre de dominio en disputa,

proyecto que se condice de forma directa con su objeto social, cual es el prestar



servicios inmobiliarios, este Sentenciador llega a la conclusion, que en el caso que nos
ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por

aplicacion del principio del “First Come, First Served”.

[I. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1. Asignese el nombre de dominio “portalinmobiliariodelnorte.cl” a
INMOBILIARIA DARCANGELI LTDA., Rol Unico Tributario nimero N°
76.092.951-4.

2. Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran

pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3. Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.



Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolucién es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete,
cédula nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Nicolas Lucero Letelier, cédula
nacional de identidad N° 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291,

piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolas Lucero Letelier



