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

Santiago, martes trece de noviembre de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha catorce de marzo de dos mil doce, la sociedad Flex Media Inc,
con domicilio en Av. Vitacura 2939, piso 10, comuna de Las Condes, Santiago,
solicité la inscripcion del nombre de dominio “portilloautos.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, la sociedad
Inmobiliaria E Inversiones Tolhuaca Limitada, domiciliada en A. Vitacura 5555,
comuna de Vitacura, Santiago, representado por Blanche Molina Y Cia.,
domiciliados en El Bosque Norte 0177, Of. 803, Las Condes, Santiago, solicito
igualmente la inscripcidon del mismo nombre de dominio “portilloautos.cl”, dando
lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién 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? 16474 de 6 de julio de 2012 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
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su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
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 fijacién del procedimiento sefalada, 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 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.

A fs. 12, sélo el segundo solicitante durante esta etapa hizo valer sus
correspondientes derechos solicitando se le asigne en definitiva el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 21, se dio traslado respectivo por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual no fue evacuado.

A fs. 22, se recibid la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio portilloautos.cl”.

A fojas 23 se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha catorce de marzo de dos mil doce, la sociedad

Flex Media Inc, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “portilloautos.cl” ante
NIC Chile. Que posteriormente, con fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, la
sociedad Inmobiliaria E Inversiones Tolhuaca Limitada, solicitdé igualmente la
inscripciéon del mismo nombre de dominio “portilloautos.cl”, dando lugar al proceso
de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL”.
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.Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado 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, a la audiencia de conciliacion y/o de
fijacion del procedimiento, concurrié 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 N8 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 procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de
los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que en la etapa de discusion, s6lo el segundo solicitante hizo valer
sus derechos y al respecto alegb que es una sociedad nacida en el afio 2002, con
el objeto de compra, venta y adquisicion de bienes muebles e inmuebles
relacionados con el holding de empresas al que perteneceria, entre otras, la
sociedad Automotriz Portillo S.A. Agrega que esta ultima, habria comenzado a
forjarse en el afno 1988, cuando se constituy6 la sociedad Automotriz Farellones
Ltda., hoy Automotriz Portillo S.A., con el objeto de la compraventa, importacién,
comercializacién, distribucion y arrendamiento de toda clase de vehiculos
motorizados, repuestos, accesorios y equipos.

Senala que més de 27 afos en el mercado automotriz, lo habrian llevado a
consolidar su liderazgo dentro de la industria de vehiculos motorizados, tanto en la
venta de vehiculos nuevos, seminuevos, como en el servicio técnico. Agrega que
desde sus inicios en Av. Vitacura, se habria desarrollado exitosamente,
incorporando la marca Toyota en el afio 1997 y abriendo tres nuevos locales de
ventas y servicio técnico.

Expresa ademas, que en agosto del afo 2011, habria pasado a integrar parte de
la red Dercocenter a través de Automotriz Portezuelo, generando nuevos puntos
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de venta y anexando cinco nuevas marcas.

Luego argumenta, que seria duefio de la marca comercial “Portillo”, registros
654.779 y 662.670, para distinguir un establecimiento comercial para la
compraventa de productos de la clase 12, en la Region Metropolitana y que
ademas Automotriz Portillo, seria titular del nombre de dominio portillo.cl.

Que por lo senalado precedentemente, su marca registrada “Portillo”, resultaria
idéntica al elemento principal sobre el cual se estructura el nombre de dominio en
disputa, por lo que resefia que careceria de distintividad, novedad, cuestién que
inducira al publico consumidor a engafnos y confusiones respecto del origen y/o
servicios ofrecidos y que no procederia su registro a nombre del primer solicitante,
por constituir una apropiacién del nombre “Portillo”, una conducta contraria a los
principios de la competencia leal y ética mercantil.

Arguye también, que la adicion de la palabra “autos”, no permitiria una efectiva
diferenciacién con su marca registrada, ya que coincide con el rubro principal del
Holding de empresas constituido del cual forma parte y Automotriz Portillo S.A.
Afirma que en consecuencia, de concederse el nombre de dominio en disputa al
primer solicitante, que un tercero haga uso de una marca debidamente registrada,
que ademas distingue un establecimiento comercial de compraventa de vehiculos
motorizados.

Que en cuanto al derecho se refiere al rol de los nombres de dominio; sefiala
también que el nombre de dominio solicitado, infringiria el Art. 14 de la
Reglamentacion de Nic Chile y la ley 19.039, el art. 584 del Codigo Civil,
garantizado constitucionalmente por el art. 19 N° 25 de la Constitucién Politica, por
lo que no podria ser aplicado el derecho preferente de ser el primer solicitante.
También cita la “Politica Uniforme de Resoluciéon de Conflictos de Nombres de
Dominio”, desarrollada por la Icaan y las normas sobre revocacion de nombres de
dominio, contenidas en la Reglamentacién de Nic Chile, la ley 20.169 sobre
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competencia desleal y el Convenio de Paris.

Concluye solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.
TERCERO: Que en el periodo de prueba, sélo el segundo solicitante la rindi6 y
acompané al efecto los siguientes documentos: 1) Impresiones obtenidas de la
base de datos de INAPI que acreditan la propiedad sobre la marca “Portillo”,
registros 654.779 y 662.670. 2) Copia de escritura publica que dan cuenta de la
constitucion de la sociedad Inmobiliaria E Inversiones Tolhuaca Limitada de 25 de
noviembre de 2002 y su inscripciéon en el respectivo Conservador. 3) Copia de
escritura de modificacién de Automotriz Portillo Ltda. a Automotriz Portillo S.A., de
21-12-2001 y de su inscripcién en el Conservador. 4) Impresién obtenida de Nic
Chile del dominio portillo.cl, de 14-8-2012. 5) Impresiones obtenidas de la pagina
Web www.portillo.cl de 14-8-2012 y de la pagina web www.portilloautos.cl de 13-8-
12.

CUARTO: Que consta de autos que el primer solicitante, no hizo presentacién

alguna, ni tampoco rindié prueba.

QUINTO: Que se encuentra acreditado en autos, que el segundo solicitante, tiene
registrado a su nombre la marca comercial portillo.cl, pedida con anterioridad a la
fecha de la respectiva solicitud del primer solicitante, esto es el afio 2002.

SEXTO: Que ademas consta de la prueba rendida sélo por el segundo solicitante,
que desarrolla actividades econdémicas en el rubro de las compraventa,
distribucién, comercializacién de automoviles segun da cuenta su sitio web

www.portillo.cl y comprendido dentro del objeto social, segin consta de su

respectiva escritura de constitucién del ano 2002, cuya copia acompana.
SEPTIMO: Que lo anterior demuestra un uso anterior de dicha expresién por parte del
segundo solicitante, al menos once afos antes a la presentacion de su solicitud por parte
del primer solicitante, del nombre de dominio en conflicto.

OCTAVO: Que de lo anterior se colige, que si bien en esta clase de juicios no se

aplican las normas sobre propiedad industrial, a) “portillo”, es una marca registrada
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y usada con anterioridad por parte del segundo solicitante; b) que el nombre de
dominio solicitado, contiene una marca registrada del segundo solicitante, mas
una palabra que alude inequivocamente a su giro, el comercio de automéviles; y
d) a mayor abundamiento, el niumero 14 del Reglamento de Nic Chile, establece
que sera 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 validamente
adquiridos por terceros, cuyo es el caso, ya que la existencia del dominio en
disputa a nombre de un tercero distinto al segundo solicitante, vulnerara sus
derechos que tiene sobre su marca e inducird a error respecto del origen
empresarial del mismo.
NOVENO: 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 nombre de dominio en
conflicto por parte de la segundo solicitante “Inmobiliaria E Inversiones Tolhuaca
Limitada”, toda vez que logran formar en este arbitro arbitrador una conviccién en
tal sentido.
DECIMO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacién sobre la
materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacion de nombres de dominio.
UNDECIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “portilloautos.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante afectan la validez y prioridad de la 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
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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 Cédigo de Procedimiento Civil y Art.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “portilloautos.cl” al segundo solicitante

esto es a la sociedad Inmobiliaria E Inversiones Tolhuaca Limitada.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “portilloautos.cl” del primer
solicitante, la sociedad Flex Media Inc.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado y por correo
electrénico en su oportunidad, a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile, y devuélvanse los antecedentes.

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

ROL 25-2012.
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