JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 9 de Octubre de 2009.

Juicio arbitral preveer.cl
Rol 47 — 2009.

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF11085 de Nic Chile, de fec ha 18 de Agosto de 2009,
se designd a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el

referido nombre de dominio preveer.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempeiiarlo fielmente, se
Cité a las partes, mediante resolucién de fecha 19 de Agosto de 2009, a una
audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 02 de
Septiembre de 2009, a las 11:30 horas, en la sede del Tribunal, notificAndoseles

la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y hora fijadas, se llevo a cabo la audiencia decretada con la
asistencia de don Diego Antonio Luque Barrios, estudiante de Derecho, con
poder delegado del Abogado Sr. Guillermo Carey Claro, del Estudio Carey y Cia.,
por el segundo solicitante Previsora S.A. ; don Juan Carlos Maulén Lazo , por si

como primer solicitante, y el &rbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levant6 acta, dandose por

notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en

relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes adjuntaron al proceso sus
antecedentes y probanzas en relacién al nombre de dominio disputado, lo cual
consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto

a fojas 51, se cit0 a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:
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1° Que a fojas 11, con fecha 15 de Sept. de 2009, don Sebastian Palacios
Cobo, abogado, en representacion de PREVISORA S.A., como segundo
solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignacion de
nombre de dominio, en la cual allega al procesos sus documentos y
argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa

a su representada.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

a. Que PREVISORA S.A. es una compafiia que hace como una alternativa
ofrecida a las personas, en temas relativos al fallecimiento de una
persona, protegiendo a ésta y a su familia ante dicha eventualidad,
ofreciendo servicios ajustados a diversas preferencias y realidades
economicas.

b. Que su representada es titular desde el dia 11 de Septiembre de 2007,
esto es, con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio disputado,
del nombre de dominio prever.cl . Ademas, sefiala ser duefia de los
siguientes registros marcarios:

- Marca PREVER, registro N° 740186, concedida el 29 de Noviembre de
2005, para distinguir servicios relacionados directa o indirectamente con el
deceso de las personas y servicios funerarios en general, clase 45.

- Marca PREVISORA, registro N° 773322, concedida el 15 de Mayo de
2006, para distinguir servicios relacionados directa o indirectamente con el
deceso de las personas y servicios funerarios en general, clase 45.

c. Que su representada ha inscrito el nombre de dominio ya sefialado con el
propésito que el publico cyber navegante pueda identificar a su empresa
en Internet. Asi, la asignacién del registro del nombre de dominio en
disputa, preveer.cl a un tercero distinto, produciria confusion en el publico
y consumidor, dado el crecimiento y notoriedad que ha logrado prever.cl
en el mercado, tomando ademas en cuenta el registro marcario. Dicha
confusién importa entonces una infraccibn a las normas que rigen la
asignacion de los nombres de dominio .cl y que configuran el mejor
derecho del cual gozan. En el particular, sefiala que el primer solicitante
ha incluido totalmente una expresion vinculada a su representada, a
saber, PREVER, agregando tan sélo la letra “e” a un dominio y a una
marca ya inscritos, lo cual no le otorga diferencia suficiente respecto a
dicho nombre de dominio y a dicha marca comercial, sefialando respecto
de esta ultima que dicha titularidad (con respecto a dicho registro) otorga
un derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada.

d. Como argumentos de derecho, el segundo solicitante hace una breve
referencia a los nombres de dominio y su significado e importancia.

Ademas menciona diversos criterios recogidos en la Reglamentacion de
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Nic Chile, como asimismo en jurisprudencia de Jueces Arbitros, todos
para la resolucion de conflictos de esta naturaleza. Asi, sefiala como
criterios aplicables al conflicto de autos, los siguientes: First come, first
served, Teoria del Mejor Derecho, Legitimo interés, Buena Fe, todos los
cuales configuran argumentos suficientes como para obtener le sea
asignado el nombre de dominio en disputa, en detrimento de la solicitud

de la parte contraria.

3°. Que acompafia los siguientes documentos al proceso, no objetados por la

parte contraria:

1.-Copia de la pagina de NIC CHILE, que acredita la vigencia del dominio
inscrito prever.cl.

2.- Copia de la pagina www.prever.cl , que acredita los servicios ofrecidos
por la demandante en Internet.

3.- Copia de la pagina del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
registro N° 740.816 , de la marca PREVER, concedido el 29 de
Noviembre de 2005, para distinguir servicios de la clase 45.

4.- Copia de la pagina del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de
registro N° 773322 , de la marca PREVISORA, concedido el 15 de mayo
de 2006, para distinguir servicios de la clase 45.

5. Copia de 6 planes ofrecidos en forma publicitaria a los consumidores,
en que se demuestra claramente el uso de la expresion PREVER por
parte de su representada.

5.- Copia de aviso publicitario, en que aparece la expresion PREVER,
asociado a PREVISORA S.A.

6.- Facturas emitidas por mis representados, en que consta el uso de la
expresion PREVER y PREVISORA por parte de su representada.

7.- Contratos en que aparece PREVISORA S.A. como parte, acreditando
el uso comercial de su representada de la expresion PREVER vy
PREVISORA.

4° Fotocopia legalizada de titulo universitario de Ingeniero en Prevencion de

Riesgos y Medio Ambiente, emitido por la Universidad Tecnolégica Metropolitana.

Correos enviados de empresas proveedoras de servicios, los cuales ya
tienen en sus registros el correo electronico del primer solicitante, signado

como proveer@vtr.net.

Fotocopia simple de factura electrénica, donde se paga la asignacion del

nombre de dominio en disputa.

5° Que a fojas 39, con fecha 15 de Sept. de 2009, don Juan Carcamo Poblete,
abogtado, en representacion de don JUAN CARLOS MAULEN LAZO, como
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primer solicitante, interpone demanda arbitral en donde sefiala sus argumentos y
defensas para obtener la asignacion definitiva del nombre de dominio disputado.

Sus argumentos, en sintesis, son los siguientes:

a. Que “Preveer” nace como un proyecto de una Consultora Independiente
enfocada al &rea de Servicios de Asesoria, Consultoria y Auditoria en el
rubro de Prevencion de riesgos laborales, seguridad industrial, medio
ambiente y proteccién civil, servicios que son de amplio dominio de su
representado por ser su especialidad profesional, adquirida por afios de
estudio y perfeccionamiento, dado su titulo profesional como Ingeniero en
Prevencién de Riesgos y Medio Ambiente, obtenido el 23 de julio de 2003,
conferido por la Universidad Tecnoldgica Metropolitana. Con la finalidad
de posicionarse en el mercado y dar a conocer sus servicios, se piensa en
la construccion de una péagina web, solicitando la inscripcion del dominio
preveer.cl, que a la fecha estaba vacante, y no habia sido solicitado
anteriormente.

b. Sefala que el concepto detras de dicha creacion (situaciones que puedan
afectar a presente o futuro, esencia de la prevencion de riesgos laborales)
se encuentra directamente relacionado con las actividades que su
representado desea desarrollar, y que actualmente no lo ha hecho puesto
que el dominio se encuentra en disputa, lo cual moralmente le impide
ocuparlo. Asimismo, impide ademés la tramitacion ante el Servicio de
Impuestos Internos, como la elaboracion de folleteria y papeleria de
oficina con el nombre respectivo, impidiendo el ejercicio del derecho
consagrado por la Constitucion Politica de la Republica de ejercer
actividades econémicas que no estén reflidas con la moral y las buenas
costumbres. Del mismo modo, se limita el libre ejercicio de la profesion.

c. Luego, el primer solicitante sefiala que el hecho de haber inscrito este
nombre de dominio con antelacibn a la contraparte, se basa en el
desarrollo de una consultora de servicios en un rubro muy diferente a la
contraria, no existiendo jamas el animo de copiar una marca registrada, u
obtener algun beneficio econdmico o de prestigio, aduciendo que incluso
se ignoraba la existencia de dicha marca comercial de propiedad de la
contraria. Incluso sefiala que la intencion de la contraparte es tener bajo
su control todas las posibilidades que su sitio quede resguardado de un
posible error de digitacion, lo que técnicamente se denomina “dominio
asociado” ya que anteriormente registr6 un nombre de dominio

denominado prever.cl.

6° Que el segundo solicitante adjunta al proceso en parte de prueba la tarjeta

de presentacién a nombre del primer solicitante, don Juan Carlos Maulén Lazo.,
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documento que se debe tener a la vista junto con los demés acompafados en
presentacion de fojas 42 y siguientes, a saber:

- Fotocopia legalizada de titulo universitario de Ingeniero en Prevencion de
Riesgos y Medio Ambiente, emitido por la Universidad Tecnoldgica Metropolitana.
- Correos enviados de empresas proveedoras de servicios, los cuales ya tienen
en sus registros el correo electronico del primer solicitante, signado como

proveer@vitr.net.

- Fotocopia simple de factura electrénica, donde se paga la asignacion del

nombre de dominio en disputa.

7° Que a fojas 49, y haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante
realiza las siguientes observaciones a la prueba rendida por el primero, a saber:
a. Con respecto a algunos de los documentos acompafnados, sefiala que
éstos no mencionan la denominacion “PREVEER”. Asi, el documento
signado con el N° 1, no aporta ningin nuevo anteced ente relevante al
juicio arbitral, sino que sélo acredita que el primer solicitante obtuvo el
titulo de Ingeniero en Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente otorgado
por la Universidad Tecnoldgica Metropolitana, mientras que el segundo
acredita el pago realizado por este mismo por los servicios realizados por
NEXTEL, pero no demuestran de modo alguno que exista una relacion
entre dicha persona y el nombre de dominio solicitado. Por consiguiente,
no se acredita un uso pasado ni presente de la expresion PREVEER, ni
proyectos futuros asociados a ésta.
b. En relacion con los documentos signados con el N° 2, son copias de

correos enviados a nombre de preveer@vtr.net a empresas proveedoras

de servicios. Dichos correos corresponden a los dias 11 y 18 de agosto
de 2009, es decir, fechas posteriores a la solicitud del presente dominio
de fecha 22 de Abril de 2009, e incluso después que su parte se opusiera
a la presente solicitud, el dia 27 de Abril de 2009. En consecuencia, dado
que los correos enviados datan de una fecha posterior a las solicitudes,
no pueden acreditar un mejor derecho de parte de la demandada ni un

derecho legitimamente adquirido.
8° Que, y atendido al mérito de los antecedentes, especialmente por las pruebas

aportada, con fecha 5 de Octubre de 2009, el Tribunal cita a las partes a oir

sentencia.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cudl
de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion

del nombre de dominio en disputa, preveer.cl .

SEGUNDO: Que don JUAN CARLOS MAULEN LAZO , es el primer solicitante
del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente
en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del primer
solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un mejor
derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien
primero solicitdé su inscripcion. Este principio debe considerarse como principio de
dltima ratio, debido a que su utilizacion es procedente sélo cuando no existan
antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignacién del

nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos comparece
PREVISORA S.A., debidamente representada, que para los efectos del presente
conflicto sefala ser una empresa que ofrece servicios destinados a la persona
del titular y su familia, al a época de su fallecimiento. Para los efectos de
potenciar dichos servicios, ha inscrito diversas marcas comerciales relacionadas
con la expresion “PREVER”, como asimismo el nombre de dominio prever.cl .
Dicho nombre de dominio asi como la marca comercial sefialada guardan
estrecha relacion con el nombre de dominio solicitado, toda vez que el primer
solicitante ha realizado tan sélo la adicién de la letra “e”, a los ya sefialados, con
lo cual no constituye una modificacion que revista caracteres de distintividad
necesarios para crear una nueva denominacion, o bien registrar una que se
distinga de las que posee el segundo solicitante, con lo cual este Ultimo advierte
el riesgo de error y confusién que se producird entre los usuarios de Internet, de

producirse la asignacion definitiva de dicho dominio al primer solicitante.

CUARTO: Que el primer solicitante, para los efectos de acreditar un mejor
dominio sobre el nombre de dominio en disputa, ha sefialado ser Ingeniero en
Prevencibn de Riesgos, titulo expedido por la Universidad Tecnoldgica
Metropolitana. Asi, ha creado un proyecto de una consultora independiente en
materias de Servicios de Asesoria, Consultoria y Auditoria en el rubro de
Prevencion de riesgos laborales, seguridad industrial, medio ambiente y
proteccion civil, para lo cual decide solicitar la inscripcién del dominio en disputa,
preveer.cl , atendida a la circunstancia que dicho nombre de dominio no se
encontraba registrado, por lo cual se encuentra de buena fe. Sefala que no ha
podido materializar dicho proyecto precisamente porque el dominio se encuentra

en disputa, lo cual reafirma entonces su buena fe al solicitarlo. Ademas, se ha
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visto impedido de realizar gestiones relacionadas con el proyecto ante el Servicio
de Impuestos Internos, como asimismo la confeccion de material alusivo, debido
a este conflicto. Sefala que los servicios prestados por su parte no guardan
relacion alguna con los ofertados por la contraria, no pretendiendo de modo
alguno inmiscuirse en dicho campo, por lo cual no advierte riesgo alguno de error
y confusién entre éstos y los ofrecidos por su parte, advirtiendo que el segundo
solicitante pretende dicha asignacion por la circunstancia de tener el “dominio

asociado” denominado prever.cl.

QUINTO: Que este Tribunal advierte entonces, con respecto a los dichos de la
segunda solicitante, que ésta efectivamente es el titular de un nombre de
dominio, como asimismo de marcas comerciales que conllevan la expresion
“PREVER”, la cual guarda una similitud estrecha con respecto al hombre de
dominio intentado. Que, sin embargo, este Tribunal no puede hacer lugar a los
dichos de esta parte, en relacion a que la expresion “PREVER” guarda un
derecho exclusivo y excluyente de uso, en atencidon a la marca comercial
registrada, puesto que es de suyo conocer que dicha proteccién opera bajo el
principio denominado de especialidad marcaria, en el sentido que no alcanza
entonces dicho resguardo a otras areas distintas a la clase o rubros respecto de
los cuales ha sido inscrita, por lo cual, al contrario de lo que pretende la parte
respectiva, dicha proteccion no posee efectos erga omnes, sino que se encuentra
limitada por lo sefalado anteriormente. Sin embargo, y pese a no ser aplicable en
la especie dicho criterio en los términos que pretende el segundo solicitante, es
un antecedente valido a tener en consideracion, tal y como se explicara a

continuacion.

SEXTO: Que este Tribunal expresa con respecto al nombre de dominio
registrado, y no obstante lo ya sefialado en atencion a las marcas comerciales,
que es el propio Reglamento de Nic Chile quien se encarga de dirimir la
controversia, en el sentido que en el caso de autos estamos en presencia de
causales que configuran una inscripcibn considerada como abusiva. Asi
entonces, dicho reglamento en su articulo 22, el cual si bien se encuentra
establecido para la Revocacion de un dominio ya inscrito, se aplica por analogia
al caso en cuestion, el que dispone: “Sera causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala
fe.
La inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes:
a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el

reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
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b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”

SEPTIMO: Que, expuesto lo anterior, este Tribunal considera que existe,
entonces, una relacion engafiosamente similar tanto a las marcas comerciales,
como al nombre de dominio esgrimido por la contraparte, del nombre de dominio
pedido por la primer solicitante, toda vez que la adicion de la letra “e€” no
constituye un elemento diferenciador valido con respecto a dichas
denominaciones. Luego, este Tribunal también considera que el primer solicitante
no ha demostrado en juicio poseer intereses legitimos con respecto al nombre de
dominio, basandose tan s6lo en un supuesto proyecto de consultorias, proyecto
que por lo demas no ha quedado demostrado su existencia, como se explicara
mas adelante. Por ultimo, el primer solicitante no ha logrado desvirtuar las
afirmaciones de la contraria en torno a que se encuentra de mala fe, ya que no
existen antecedentes que puedan demostrar que se pretenda hacer de dicho
proyecto un uso distinto que el de crear error y confusion entre los consumidores
de internet, por los motivos anteriormente expuestos, con lo cual queda en
evidencia que existe mala fe por parte del primer solicitante, maxime
considerando que ha presentado pruebas ante este Tribunal que carecen de
valor probatorio alguno, al haber sido producidas con posterioridad a la traba de
la litis, hecho que no hace sino demostrar que el primer solicitante tan soélo
pretende desvirtuar las alegaciones de la contraria, careciendo de una base
suficiente para acreditar sus dichos, y pretendiendo hacer creer que su
inactividad con respecto al proyecto que dice sustentar su mejor derecho en
relaciéon al nombre de dominio en disputa ha sido por causas ajenas a éste,

cuando ello no ha sido asi.

OCTAVO: Que, y en estrecha relacion con lo anterior, este Tribunal sefiala al
primer solicitante, que no es Obice para desarrollar su supuesta actividad
econdmica, el que se encuentre un litigio pendiente, puesto que el mismo sistema
de funcionamiento del Registro de Nic Chile, dispone una asighacion temporal al
primer solicitante del nombre de dominio, mismo plazo que se tiene en
consideracion para todo aquél que desee oponerse a dicha asignacion en razén
de poseer derechos legitimos distintos a los del solicitante originario, por lo cual
no existe limitacion alguna para que éste desarrolle los preparativos necesarios
para utilizarlo, e incluso disponga de dicho nombre de dominio alojando una
pagina web. Tampoco es admisible para este Tribunal alegar la circunstancia
gue, debido a este litigio, no ha sido posible realizar demas gestiones tendientes

a realizar dicho proyecto, puesto que la asignacion de un nombre de dominio no
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es obstaculo alguno para iniciar otras gestiones que no dicen relacion con este
conflicto, ya sea utilizando o no este nombre. Este Tribunal hace presente que la
no asignacion de este nombre de dominio no implica de modo alguno una
limitacion para desarrollar alguna actividad comercial, por lo cual tampoco hace
lugar a la observacion planteada de manera vaga y difusa, en torno a una
eventual vulneracion de la garantia constitucional establecida en el articulo 19 N°
21 de la Constitucion Politica de la Republica, para desarrollar cualquier actividad

econdmica.

NOVENO: Que en este orden de cosas, el Tribunal reconoce entonces los
argumentos y probanzas sefialados por el segundo solicitante, en razén de que
posee diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la
expresion “PREVER” de forma directa o indirecta, expresion que satisface lo
requerido por la norma, ya que reviste los caracteres requeridos por el
Reglamento de Nic Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI, como
organismos rectores en la materia para este tipo de conflictos. Entonces, este
Tribunal entiende que dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su
utilizacion por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirian a confusion y
error entre los usuarios de internet, y en ultimo término provocarian una
corrupcion de las bases sobre las cuales descansa el propio sistema de nombres
de dominio, y que dio origen entre otras al Reglamento que rige para tales
efectos, toda vez que no se reconoce criterio alguno de distintividad entre los

signos presentados por el segundo solicitante, y el nombre de dominio intentado.

DECIMO: Que entonces, el principio “first come, first served”, debera ceder ante
el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda
vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen
concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre
la expresion preveer.cl, ya que no existen antecedentes validos, que hagan
formar conviccion de que el primer solicitante posee motivos claros, mas alla de
meras especulaciones o apreciaciones en torno a un proyecto que aparece
difuso, y sin embargo aparecen antecedentes que obran a favor de un mejor
derecho en relacion al segundo solicitante, toda vez que ha logrado demostrar
poseer una relacién estrecha entre el nombre de dominio disputado, y sus

marcas y nombres de dominio.

UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su
actuar a la 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
gue se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios

es que este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes
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hechos valer por ambos solicitantes para respaldar sus pretensiones, creandose
la conviccion mas absoluta de que es al segundo solicitante a quien le
corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién
debe asignarsele el nombre de dominio preveer.cl , conviccion que no se basa
solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las
argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos

solicitantes.

DUODECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
del nombre de dominio preveer.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideracién en
el sentido de que se mantienen a salvo en relacidon al particular, las demas

facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

DECIMO TERCER: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 8°
Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraj e de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los

principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposicion interpuesta, y por ende asignar definitivamente
el nombre de dominio preveer.cl al segundo solicitante, a saber, PREVISORA
S.A., Rut 96.717.640-0

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autoriz6é don Pedro Sad4 Azar, Notario Titular de Santiago.
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