Juan Agustin Castelléon Munita.
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio proyectosdechile.cl

Santiago, a 5 de septiembre de 2006.

VISTOS:

Primero: Que por oficio OF06118 de 1 de junio de 2006, el cual rola a fojas 1 de autos, el
suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la
inscripcion del nombre de dominio proyectosdechile.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto, Marcelo Mauricio Cancino Baier, domiciliado en Av. Pedro de Valdivia N® 048,
Temuco, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio
proyectosdechile.cl, el cual pidi6 a su favor el dia 16 de enero de 2006 a las 15:28:20
GMT vy Victor Manuel Ojeda Méndez, representada por Baker & Mckenzie, en la persona
de Rodrigo Marré Grez, todos domiciliados en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 21,
Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de
dominio proyectosdechile.cl, el cual pidié a su favor el dia 07 de febrero de 2006 a las
18:54:02 GMT.

Tercero: Que por resolucién de fecha 2 de junio de 2006, la cual rola a fojas 6 de autos, el
suscrito acepté el cargo y juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible,
fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia
09 de junio de 2006 de 2006 a las 09:30 horas.

Cuarto: Que la resolucién y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas por
carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 05 de junio de 2006, segun consta
de los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 8 de autos.

Quinto: Que con fecha 09 de junio de 2006, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don José Miguel Rivas, por el primer solicitante del
nombre de dominio, y de dofia Mercedes Valdivieso Prado por la segunda solicitante.

Sexto: Que, por escrito de fecha 23 de junio de 2006, el cual rola a fojas 16 de autos, el
primer solicitante, don Marcelo Mauricio Cancino Baier expuso sus argumentos de mejor
derecho en los términos siguientes: 1°) que se trata del impulsor y creador del nombre de
dominio; 2%) Alega en su favor el principio First come, first served, que sefala que tiene
prioridad el que primero registra un nombre de dominio; 3°) Que, se inscribié el dominio
www.proyectosdechile.cl porque le parecia ser un nombre adecuado para el proyecto que
tiene en mente por los siguientes puntos: desarrollarse profesionalmente como Ingeniero
Civil Industrial en proyectos que estén ligados a esta area, con el objetivo de realizar un
aporte a la comunidad e impulsar el crecimiento de la actividad productiva para asi crear
nuevos puestos de trabajo, obedeciendo a la mentalidad innovadora y constructiva
impulsada en la Universidad bajo los nuevos estandares de hoy; 4°) que, en ningun
momento pensd, al inscribir el dominio proyectosdechile, en valerse negativamente de



este, como pudiese plantear la contraparte, duefia del dominio www.proyectoschile.cl o
similares. El nombre de dominio proyectosdechile.cl le parecié original, llamativo y
adecuado para la organizacion que se pretende gestionar. Que, en dicho momento, al
consultar en NIC Chile, estaba libre, es decir, a libre disposicién de cualquier persona que
se interesara en él; 5% Que, en el mismo sentido, el nombre de dominio
proyectosdechile.cl abarca un ambito general, por lo que no responde a una marca,
producto, servicio ni institucién en particular. Que, al buscar en la red y en el DPI
(Departamento de Propiedad Industrial) no figuran asociaciones a esta denominacién. 6°)
Que los clientes o consumidores no estarian siendo de manera alguna confundidos por el
nombre del dominio inscrito, dado que si las marcas inscritas por el segundo solicitante
estuvieran bien posicionadas en el mercado, las personas las tendrian tan en mente que
no darian paso a equivocacion alguna. Que, por ejemplo: www.terrachile.cl pertenece a
Terra Networks y www.terradechile.cl, esta disponible para ser inscrito en NIC Chile; 7°)
Que, en el sentido gramatical del nombre, este suena, se escribe y se entiende de forma
distinta a los dominios ya inscritos por el segundo solicitante, por lo que no hay forma de
que, a través de error de escritura, el cibernauta pudiese llegar al dominio
proyectosdechile al escribir en el navegador web alguno de los dominios inscritos por el
segundo solicitante. En términos especificos, el dominio proyectosdechile incluye la
preposicion “de”, que lo constituye como frase, por lo que las posibilidades de error son
escasas. Que, de acuerdo al reclamo del segundo solicitante, tampoco se podrian
inscribir, por ejemplo, los dominios, proyectoporchile, proyectoparachile vy
proyectosenchile que se encuentran libres en NIC Chile, ya que afectarian a los que él
dispone; 8°) Que el dominio se inscribié con el objeto de ser utilizado en beneficio de la
comunidad, por lo tanto, bajo el principio de la buena fe, aportando desarrollo y nuevas
alternativas de cooperacién para quienes lo requieran. La idea fundamental es desarrollar
un proyecto que brinde un espacio de servicios, tanto para personas individuales como
agrupaciones y PYMES; 9°) Que, el segundo solicitante tiene mas de veintiséis dominios
inscritos en NIC Chile y a estos no da uso, lo que se puede comprobar al escribirlos en el
navegador web y ver que las paginas de los dominios estan bloqueadas por una pagina
principal que dice “Este dominio esta protegido”, que, si requiere informacién adicional con
relacion a este nombre de dominio, puede solicitarla al e-mail info@nameaction.cl. Estos
dominios se encuentran bloqueados o sin uso a la fecha del inicio del conflicto por
proyectosdechile.cl, de lo que se infiere una intencion de monopolio de dominios por el
segundo solicitante; estos abarcan las mas diversas actividades y limita a las demas
personas o instituciones poder hacer un uso constructivo de estas. Procede a enumerar
los referidos dominios: 1. www.chileproyectopais.cl; 2. www.proyectoschile.cl; 3.
www.chileproyectos.cl; 4. www.proyecto.cl; 5. www.desarrollocapacitacion.cl; 6.
www.desarrolloycapacitacion.cl; 7. www.cgestion.cl; 8. www.gestionet.cl; 9.
www.gestiondelnuevomilenio.cl; 10. www.gestioninmobiliaria.cl 11. www.gestiona.cl;

12. www.gestion-de-documentos.cl; 13. www.bygestion.cl; 14. www.e-gestion.cl; 15.
www.autogestion.cl; 16. www.atuogestioninmobiliaria.cl; 17. www.gestionydesarrollo.cl;
18. www.gestioninteligente.cl; 19. www.gestionltda.cl; 20. www.gestionpyme.cl; 21.
www.gestiontransportes.cl; 22. www.gestionidesarrollo.cl; 23. www.gestioniturismo.cl; 24.
www.masgestion.cl; 25. www.t-gestion.cl; 26. www.webgestion.cl; 27.
www.gestionglobal.cl.

Séptimo: Que, por escrito de fecha 23 de junio de 2006, el cual rola a fojas 19 de autos,
la parte del segundo solicitante, don Victor Manuel Ojeda Méndez, expuso lo siguiente:
Que don Victor Manuel Ojeda Méndez es el legitimo creador y duefio de los siguientes
registros y solicitudes de marca: a) Registro N%30.171, de marca “Proyectos”,
denominacion, clase 16; b) Registro N°702.392, de marca “Proyecto pais”, denominacion,



clase4l; c) Registro N°728.333, de marca “proyecto pais”, denominacion, clases 38 y 4l; d)
Registro N° 715.990, de marca “proyecto pais”, denominacion, clases 35, 39, 41 y 42; e)
Solicitud N° 626.280, de marca “Proyecto pais”, denominacion, clase 16. Que, asimismo,
la parte es titular de los siguientes nombres de dominio: a) “proyecto.cl”; b)
“chileproyectopais.cl”; c¢) “chileproyectos.cl”; d) “proyectoschile.cl”. Que ha invertido
tiempo y publicidad para posesionar la expresion Proyecto pais y su marca Proyecto
dentro del mercado, objetivo que ha sido cumplido segun sus expectativas. Que, segun
su criterio, es imposible una coexistencia entre los nombres de dominio de la parte, y en
especial el nombre de dominio “proyectoschile.cl” y el nombre de dominio
“proyectosdechile.cl” sin desviar a los usuarios que legitimamente quieren acceder a sus
sitios. Que, en efecto, la Unica palabra que diferencia la solicitud de autos con los
nombres ya registrados por la parte es la palabra “de”, la que, segun el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Espafola, es una preposicién que “manifiesta de donde son,
vienen o salen las cosas o las personas”. Que, de esta manera, la adicién de éste
elemento no puede considerarse como una diferencia determinante entre los nombres de
dominio en conflicto, ya que la unica funcién del elemento introducido por el primer
solicitante entre las palabras “proyectos” y “chile”, es la de unir esas dos palabras, sin que
ello constituya un conjunto novedoso que sea facil de distinguir por el usuario. De esta
manera, de reconocerse como titular del nombre de dominio en conflicto a una persona
distinta de Victor Manuel Ojeda Méndez, légicamente se producird en el usuario de
Internet una confusién respecto del origen de los servicios y productos que se ofrezcan a
través de la pagina web proyectosdechile.cl, ya que éste pensara que este nuevo dominio
pertenece a un mismo duefo, debido a la extrema semejanza que el nombre de dominio
de autos presenta con los nombres de dominio y marcas comerciales registrados por la
parte. Que, debido a la existencia de estos nombres de dominio es que se hace aun mas
perjudicial y peligrosa la aceptacion de la solicitud en conflicto, ya que el nombre de
dominio “proyectosdechile.cl” se agregara a la lista de los nombres de dominio de que ya
es titular la parte, ademas de la confusiéon y desviacidon que dicho nombre de dominio
producird. Que otra potencial confusion entre los nombres de dominio de la parte y
“proyectosdechile.cl” es que los usuarios de internet, al verse enfrentados a estos
nombres de dominio, pensaran que el primero de ellos, es decir, “proyectosdechile.cl”, es
el general o paraguas que da acceso a las demas direcciones que conforman la gran
familia de nombres de dominio de la parte, a través de los cuales se puede acceder a
informacién de las empresas del mismo y a los servicios y productos ofrecidos por ellas,
confusion que le producira un gran perjuicio. Que, asimismo, los usuarios creeran que el
dominio en conflicto corresponde a la especie, por medio de la cual se prestan servicios o
se provee una rama de informacion dentro de la linea que siguen los nombres de dominio
y marcas de la parte. Lo anterior permite suponer que, si la parte tiene registrado un
dominio general, como es “proyectoschile.cl”, para proveer de informaciéon u ofrecer
servicios, cualquier nombre de dominio mas especifico que contenga dicha expresion
también pertenecera, probablemente, al mismo propietario, especialmente si se considera
que la Unica diferencia que existe entre ellos es la preposicién “de”, y que la parte es
titular de numerosos nombres de dominio construidos en torno a éste. Hace presente
que, cuando se registra un nombre de dominio en internet, ese registro es universal, es
decir, no hay diferenciacién alguna de clase como sucede en el caso de las marcas
comerciales, y por lo tanto, si se le concede el registro al primer solicitante, se producira
irremediablemente confusién en el publico consumidor aunque la informacion que se
provea y los servicios que se presten sean totalmente distintos. Que, cuando existe
conflicto entre dos solicitantes de un nombre de dominio, la doctrina y jurisprudencia tanto
nacional como internacional han sefalado que se debera privilegiar a aquél que solicitd
con anterioridad el nombre de dominio. Dicho principio es conocido internacionalmente



como el “first to file system” o “first come, first served”. Que, sin perjuicio de lo anterior,
este principio cede ante aquel solicitante que, sin ser el primero en solicitar la inscripcién
de un nombre de dominio en disputa, sea capaz de demostrar que posee un mejor
derecho sobre el mismo. Que lo anterior acontece en el caso de autos, ya que la parte, a
pesar de ser segundo solicitante, funda su mejor derecho en la titularidad de una gran
serie de registros marcarios y nombres de dominio construidos en torno a los mismos
conceptos, “proyectos” y “chile” o “pais”, para distinguir una amplia gama de productos y
servicios. Que con respecto a las marcas “Proyecto pais” de las que es titular, hace
presente que los conceptos “Pais” y “Chile”, aluden a lo mismo, de manera que se podria
incluso sostener que dichas expresiones son sindnimos, ya que el pais en el que nos
encontramos se llama Chile. Es decir, las marcas de la parte y la expresién que conforma
el nombre de dominio en conflicto, comparten su significado conceptual, ya que ambas
aluden a “Proyectos” que se realizan en el “Pais” en que nos encontramos, es decir
“Chile”. Que, adicionalmente, la parte tiene registrado entre sus multiples nombres de
dominio, “proyectoschile.cl”, el cual esta construido en torno a la misma idea de las
marcas “Proyecto pais”, que ha posicionado en el mercado, la cual es la misma idea sobre
que se construye el nombre de dominio en conflicto, de manera que parece légico que el
usuario de internet, al enfrentarse al nombre de dominio “proyectosdechile.cl”, siguiendo
la misma linea conceptual de las marcas y nombres de dominio de la parte, lo relacione
con ellas, e identifique como su titular a don Victor Manuel Ojeda Méndez. Que, de esta
manera, una realidad como la Internet no puede, so pretexto de deficiencias de
concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del
actuar econémico, como es el caso de la iniciativa y esfuerzo de las personas en la
produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad. En este sentido, estima
que es inapropiado aplicar simplistamente el principio “first come, first served”, que en
muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala senal a los actores
economicos; sin embargo, los criterios que estan aplicando los arbitros para la solucién de
conflictos en materia de nombres de dominio en el mundo entero se han ido refinando, de
manera que los jueces han comprendido la necesidad de ir dejando de lado, poco a poco,
este criterio inicial para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del
Derecho y de la tesis del “mejor derecho”. Alega fama y notoriedad de la expresién
Proyecto pais a su favor, en todos los ambitos, por lo que el primer solicitante se
aprovecharia de una expresién que ya goza en el mercado de tales fama y notoriedad, lo
gue se relaciona inmediatamente con alta calidad y seriedad en la provisién de productos
y servicios, todo lo cual supone un esfuerzo que no se puede ignorar. Reitera los riesgos
de error y confusion en el mercado, e insiste en que posee un mejor derecho al nombre
de dominio en disputa, importando la pretension de la contraria una perturbacién a su
derecho de propiedad y a su identidad comercial. En mérito de todo lo anterior, solicita le
sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

Octavo: Que por resolucién de fecha 28 de junio de 2006, notificada a las partes con esa
misma fecha, la cual rola a fojas 40 de autos, el tribunal tuvo por interpuestos argumentos
de mejor derecho por ambas partes, confiriendo sendos traslados de los mismos.

Noveno: Que por escrito de fecha 03 de julio de 2006, el cual rola a fojas 41 de autos, la
parte de Marcelo Mauricio Cancino Baier evacu6 el traslado en los términos siguientes:
Que, entre los registros y solicitudes de marcas argumentados por la parte demandante;
Proyectos y Proyecto Pais, no hay relacion directa con el nombre de dominio
proyectosdechile, que pudiese provocar error de identificacion para los consumidores, por
lo que esta argumentacién de sindnimos entre proyecto pais y proyectosdechile no viene
al caso, menos aun la relacién con el dominio proyectos, ya que las personas buscan en



la Web palabras concretas y escriben en el navegador paginas o dominios concretos.
Que, al escribir en el navegador Web los dominios de la parte demandante, proyecto.cl,
chileproyectopais.cl, chileproyectos.cl y proyectoschile, las paginas asociadas a esto no
ofrecen productos ni servicios, sino que solamente muestran una pagina central que dice
Protected domain name o Dominio protegido. Por lo tanto, no hay punto de comparacién
entre los productos o servicios que pudiese ofrecer la pagina proyectosdechile, si le fuese
asignada, y los productos o servicios que ofrecen o pudiesen ofrecer los dominios
inscritos por la parte demandante. Que la supuesta confusién que se produciria en el
usuario de Internet con respecto al nombre del dominio es solamente en base al criterio
de la parte demandante. En el sentido gramatical del nombre, éste suena, se inscribe y se
entiende de forma distinta a los dominios ya inscritos por el segundo solicitante. Que, en
términos especificos, el dominio proyectosdechile incluye la preposicion “de”, que lo
constituye como frase, por lo que las posibilidades de error al escribirlo son escasas. De
acuerdo al reclamo del segundo solicitante, tampoco se podrian inscribir, por ejemplo, los
dominios proyectosporchile, proyectosparachile y proyectosenchile, que se encuentran
libres en Nic Chile, ya que afectarian a los que él dispone. Que no hay pruebas del
posicionamiento, fama y prestigio en el mercado nacional de la marca proyecto pais ni de
los dominios proyecto.cl, chileproyectopais.cl, chileproyectos.cl y proyectoschile.cl, pues,
de hecho, al buscar en la Web no se registran productos, servicios, personas ni
instituciones asociados a los nombres y marcas que acredita la parte demandante. Que
los clientes o consumidores de Internet no estarian siendo de manera alguna confundidos
por el nombre del dominio inscrito, dado que si las marcas o dominios inscritos por el
segundo solicitante, y en los que asegura haber gastado grandes sumas de dinero,
estuvieran bien posicionadas en el mercado en base a sus planes de marketing, las
personas las tendrian identificadas de tal forma que no darian paso a equivocacion alguna
o a elegir mal un producto o servicio ofrecido por otra persona o institucion. Siguiendo la
misma idea, las personas que buscan un producto o servicio, ofrecido por una persona o
institucion en particular, deberian diferenciar a esta persona o institucién sin mayor
problema, dandose cuenta de la diferencia entre estas u otras personas o instituciones.
Los usuarios que por primera vez necesiten un producto o servicio que pudiese verse
asociado a proyectosdechile, el cual en su nombre es tan general que podria abarcar en
base al significado de su palabra designio o pensamiento de ejecutar algo en Chile, estan
en su libre derecho de elegir y averiguar que personas o instituciones les pueden dar una
mayor satisfaccion a sus necesidades de productos o servicios. Que, si se examina desde
el punto de vista de la marca, no se esta violando este derecho, ya que las personas
identifican marcas y no los sin6bnimos de ellas, porque de otro modo ya no se estaria
hablando del mismo producto o servicio. Que la parte demandante deberia haber pensado
antes en inscribir todas las palabras y nombres que cree estan asociados a sus dominios
ya inscritos. Por su parte, alega haber hecho uso de su derecho de inscribir libremente un
dominio en la pagina de Nic Chile. La marca, empresa o producto proyectosdechile no
existia al momento y por esto no se vio problema al inscribirla. No hay pruebas de que por
su parte pudiese aprovecharse de la fama, marcas y dominios de la parte demandante
para promover algo, ya que éstas no ofrecen nada en la web. Alega que lo que intenta la
parte demandante es evitar que nuevas personas o empresas puedan ejercer liboremente
su derecho a promover sus productos o servicios en la Web y competir en un sistema de
libre mercado. Concluye invocando el argumento first come first served, reforzado por lo
dicho, y negando el mejor derecho que aduce la contraria

Décimo: Que por escrito de fecha 03 de julio de 20086, el cual rola a fojas 43 de autos, la
parte de Victor Manuel Ojeda Méndez evacué el traslado en los términos siguientes: 1)
Que con respecto al argumento de la contraparte en orden a que él seria el impulsor y



creador del nombre de dominio en conflicto, aduce ser él el legitimo creador, duefo y
titular del nombre de dominio proyectoschile.cl, el cual es cuasi idéntico al nombre de
dominio proyectosdechile.cl, existiendo como unica diferencia la inclusion de una
preposicion, “de”, que gramaticalmente cumple la funcién de unir las dos palabras,
proyectos y chile. Agrega que Marcelo Cancino Baier no podia desconocer la titularidad
de su parte respecto del dominio proyectoschile.cl, ya que esta informacion se encuentra
disponible en la pagina web de Nic Chile, y la misma contraria, en su libelo de
argumentos, sefala los nombres de dominio de los que Victor Manuel Ojeda Méndez es
titular, dentro de los cuales se encuentra el nombre de dominio proyectoschile.cl. 2) Con
respecto a los argumentos que la contraparte invoca en lo referido a al principio first
come, first served, aduce que en la especie dicho argumento cede ante el mejor derecho
comprobado de la parte. 3) Que, Con respecto a los argumentos que la contraparte invoca
en lo referido a que no ha querido valerse negativamente del nombre de dominio en
conflicto, similar a sus nombres de dominio, y sobre todo a proyectoschile.cl, y que el
nombre de dominio proyectosdechile.cl se encontraba libre al momento de solicitarlo,
manifiesta que, pese a que don Marcelo Cancino Baier no tuviera intenciéon de lucrar con
el nombre de dominio en conflicto, como lo afirma en su escrito de defensa, ello no obsta
a que de ser el nombre de dominio adjudicado a un titular distinto a Victor Manuel Ojeda
Méndez, éste se veria beneficiado por el prestigio que rodea a sus nombres de dominio y
marcas, sobre todo al nombre de dominio proyectosdechile.cl, ya que al ser los nhombres
de dominio cuasi idénticos, el usuario de internet seria inevitablemente inducido a error o
engafno respecto del origen empresarial de los servicios y productos que serian
publicitados por medio de la pagina web proyectosdechile.cl. Que, por otra parte, el hecho
de que el nombre de dominio en conflicto se encontrara disponible al momento de
solicitarlo, tampoco obsta a que dicho nombre de dominio, al pertenecer a un titular
distinto a la parte, induciria a error o confusion al usuario respecto de su origen
empresarial, viéndose la contraparte beneficiada del prestigio alcanzado por la parte. 4)
Que, con respecto a los argumentos que la contraria invoca en lo referido a que
proyectosdechile.cl abarca una expresién general sin corresponder a marca, producto,
servicio ni institucién en particular, reitera ser titular de numerosos registros de marca
Proyecto Pais, la cual, considerado que pais y Chile son expresiones que aluden a lo
mismo, toda vez que nos encontramos en el pais que se llama Chile, y que tanto los
servicios y productos cubiertos por dichos registros, como los que serian publicitados y
ofrecidos por medio de la pagina web proyectosdechile.cl, son y serian prestados y
ofrecidos en Chile, es conceptualmente idéntica a la expresiéon proyectosdechile.cl. Que,
de este modo, al ser las expresiones Chile y pais sin6nimas, es facil advertir que el
nombre de dominio en conflicto seria asociado inmediatamente por el usuario de internet
a las marcas que pertenecen a la parte, con las que se encuentra familiarizado, ya que se
construyen en torno a la misma idea, de modo que el usuario légicamente pensara a
través de la pagina proyectosdechile.cl, se ofrecen los servicios y productos que se
distinguen en el mercado bajo la marca Proyecto Pais. Que, en el mismo sentido,
respecto de lo que sefnala la contraparte en orden a que si las marcas inscritas por el
segundo solicitante estuvieran bien posicionadas en el mercado, las personas las tendrian
tan en mente que no darian paso a equivocacion alguna, es necesario sefalar que es
precisamente el hecho de que el consumidor se encuentre intimamente relacionado con
una marca comercial lo que hace que éste, al enfrentarse a otras marcas comerciales o a
nombres de dominio semejantes a ella, los asocie a la misma, creando todo tipo de
errores o confusiones respecto de la procedencia u origen de los productos y servicios
ofrecidos. Que las marcas comerciales y nombres de dominio de los que la parte es titular
son cuasi idénticos al nombre de dominio en conflicto, de manera que el usuario de
internet lo relacionara inmediatamente con sus marcas, con las que ya esta intimamente



relacionado. Que la contraparte sefiala como ejemplo de nombres de dominio semejantes,
y que no darian paso a confusiones, la existencia de terrachile.cl, perteneciente a Terra
Networks, y la disponibilidad, del dominio terradechile.cl. Al respecto es necesario
destacar que el hecho de que el nombre de dominio terradechile.cl se encuentre
disponible, no prueba que al ser asignado a un determinado titular, distinto de Terra
Networks, éste coexistiria pacificamente con el nombre de dominio terrachile.cl. Que, de
esta forma, para afirmar que dos nombres de dominio pueden coexistir sin generar
confusiones, no basta como argumentos el hecho de que uno de ellos se encuentre
disponible. Tampoco puede asegurarse que, de solicitarse el nombre de dominio
terradechile.cl, Terra Networks no presentaria una solicitud opositora en base a su
dominio ya inscrito, ya que se trata de hechos futuros que no es dable predecir, y mucho
menos asegurar. 5) Que, con respecto a los argumentos referidos a que el sentido
gramatical del nombre de dominio proyectosdechile.cl seria distinto al de
proyectoschile.cl, manifiesta que no existen diferencias sustanciales entre el nombre de
dominio proyectosdechile.cl, del que es titular, y el nombre de dominio en conflicto, ya
que, gramaticalmente, la funcién de la preposicion “de”, es la de unir las dos palabras que
componen los nombres de dominio en conflicto. Que, de esta forma, es facil notar que, si
el nombre de dominio en conflicto fuera asignado a la contraparte, mediante un simple
error de tipeo, es decir escribir proyectosdechile en vez de proyectoschile, el usuario se
desviaria de la pagina de la parte a la pagina web de la contraria, viendose ésta
beneficiada por este simple error, recibiendo publicidad gratuita. Que, en base a lo
anterior, y considerando que errores de tipeo de este tipo son frecuentes, existen grandes
posibilidades de error, por lo que de ser el nombre de dominio en conflicto asignado a una
persona distinta de Victor Manuel Ojeda Méndez, se perjudicarian notablemente sus
intereses. 6) Que, con respecto a los argumentos relativos a los nombres de dominio de
los que la parte es titular y no se encuentran en uso, expresa que, al igual que en el caso
de las marcas comercial, el uso no es un requisito para obtener o mantener la titularidad
de un nombre de dominio, de modo que el titular de un dominio es libre de decidir cuando
le dara uso al mismo, de acuerdo al desarrollo y evolucién que tengan sus actividades, o
bien de acuerdo a los motivos personales que cada titular considere. Que, en cuanto al
hecho de que la parte sea titular de dominios que actualmente no estan en uso lleva a
inferir una intencién de monopolio, argumenta que, al no ser el uso requisito para obtener
o mantener la titularidad de un nombre de dominio, el titular puede, por ejemplo, mantener
registros de nombres de dominio que no estén en uso como una reserva para proyectos
que tenga planificado desarrollar a futuro, o como una forma de proteger los dominios y
marcas comerciales de los que es titular, inscribiendo los que podrian confundirse con
ellos. Concluye negando tal intencién de monopolio.

Undécimo: Que por resolucion de fecha 10 de julio de 2006, notificada a las partes con
esa misma fecha, la cual rola a fojas 49 de autos, el tribunal recibié la causa a prueba,
fijando los siguientes puntos a probar: 1.- Derechos e interés de las partes en la
denominacién proyectos de chile, o en alguna de sus partes. 2.- Utilizacion efectiva que
las partes realizan o han realizado de la denominacion proyectos de chile o de alguna de
sus partes.

Duodécimo: Que durante el curso del juicio se rindieron las siguientes pruebas:

Por la parte de don Victor Manuel Ojeda Méndez, la documental consistente en copias de
registros N°630.171, de marca “Proyectos”, denominacién, clase 16; b) Registro N°
702.392, de marca “Proyecto pais”, denominacion, clase4l; c) Registro N°728.333, de
marca “Proyecto pais”, denominacién, clases 38 y 4l; d) Registro N° 715.990, de marca
“Proyecto pais”, denominacion, clases 35, 39, 41 y 42; e) Solicitud N° 626.280, de marca



“Proyecto pais”, denominacion, clase 16 (fojas 29 a 33); copias de registros de dominios
a) “proyecto.cl’; b) “chileproyectopais.cl’; ¢) “chileproyectos.cl”; d) “proyectoschile.cl” (fojas
34 a 37); copia de paginas del Diario Estrategia del dia viernes 20 de octubre de 2000,
con contenidos de la mesa redonda denominada “El proyecto pais que Chile debe
emprender” (fojas 58 a 62); copia del impreso “Proyecto Pais: Un nuevo desafio para
Chile”, consistente en el discurso presentado por don Victor Manuel Ojeda Méndez en la
mesa redonda “El proyecto pais que Chile debe emprender”. (fojas 63 a 69); copia del
discurso del Sr. Victor Manuel Ojeda Méndez “Proyecto Pais: las  grandes
modernizaciones pendientes de la economia chilena” (fojas 71 a 77); copia del discurso
del Sr. Victor Manuel Ojeda Méndez “Las grandes modernizaciones que el pais espera”
(fojas 79 a 87 vta.).

Por la parte de don Marcelo Mauricio Cancino Baier no se rindieron pruebas.

Décimo tercero: Que por resolucién de fecha 4 de septiembre de 2006, el cual rola a fojas
90 de autos, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompanados en tiempo y forma los documentos referidos en el acépite
duodécimo de la parte expositiva, éstos no fueron impugnados, debe tenérselos y se los
tiene por reconocidos.

Segundo: Que el objeto preciso de este juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, razon por la cual es menester
precisar la posicion que cada una de ellas ha sostenido y fundamentado en el curso del
juicio.

Tercero: La parte de don Marcelo Mauricio Cancino Baier invoc6 ser el primer solicitante
del nombre de dominio, lo cual le beneficia con la presuncién de mejor derecho y buena fe
en la inscripcion, conocida como principio “First come, first served”, el cual puede ser
perfectamente homologado a la presuncion de buena fe que impera en la Legislacion
chilena. Dicha presuncion es simplemente legal y puede ceder ante prueba contraria. La
misma parte invocé diversas consideraciones acerca de las caracteristicas del nombre de
dominio pedido, peculiarmente en torno a los nombres y marcas de su contraparte, las
cuales se expusieron latamente en la parte expositiva de esta sentencia. Manifesté
también haber solicitado el nombre de dominio con el propésito de desarrollarse
profesionalmente como Ingeniero Civil Industrial en proyectos que estén ligados a esta
area, asi como en ningun caso pretender valerse negativamente del dominio en relacién
con su contrario. Que dicha denominacién abarca un ambito general, por lo que no
responde a una marca, producto, servicio ni institucion en particular, que no se
encuentran comprometidos riesgos de error o confusion marcarios, y que las
denominaciones y marcas de su contraparte no se encuentran en uso, ni menos aun
gozan de fama ni notoriedad. Parte importante de su argumento se centro en la
preposicion “de”, que lleva el dominio sub lite, que lo constituye como frase, por lo que las
posibilidades de error respecto de los dominio de su contraparte, en especial del dominio
proyectoschile, son escasas.

Cuarto: La parte de don Victor Manuel Ojeda Méndez invocd tener mejor derecho al
nombre de dominio proyectosdechile.cl, pretensién que fundamenta en ser titular de
registros marcarios para las denominaciones “proyectos” y “proyecto pais”, y de los



dominios “proyecto.cl”, “chileproyectopais.cl”, “chileproyectos.cl y “proyectoschile.cl’, los
cuales son similares en su significado, y en ocasiones gramaticalmente, con el dominio
sub lite, situacidbn que se configura especialmente con su dominio “proyectoschile.cl”,
manifestando que la preposicion “de” no es definitoria en tal sentido. Agregé que se trata
de denominaciones que gozan de fama y notoriedad a su respecto, asociadas a
actividades en las que participa, si bien reconocié encontrarse inactivos los dominios,
situacion que, a su entender, no desmejora su pretensién de mejor derecho.

Quinto: Llamadas las partes a probar sus argumentos y pretensiones al tenor del auto de
prueba de fojas 49, sélo la parte de Victor Manuel Ojeda Méndez lo hizo, justificando ser
titular de las marcas y dominios que adujo poseer, todas anteriores a la solicitud
formulada por don Marcelo Mauricio Cancino Baier (fojas 29 a 37), y en lo referente a su
dominio proyectoschile.cl, éste data de 26 de agosto de 2005. Acredité también, con los
documentos rolantes de fojas 58 a 87 vta. haber realizado actividades durante el mes de
octubre del afo 2000 (unica fecha cierta de que dichos documentos dan cuenta)
consistentes en mesa redonda y discursos con el concepto “Proyecto pais”. No acredité —
antes bien, reconocié lo contrario- el uso de las marcas y dominios, ni la fama y
notoriedad que adujo a su respecto.

Por la parte de Marcelo Mauricio Cancino Baier so6lo resulté justificada su calidad de
primer solicitante.

Sexto: El arbitro estima necesario esclarecer una serie de puntos en controversia respecto
de la denominacion sub lite. El primero de ellos consiste en determinar si la conjuncién
“‘de” es lo suficientemente determinante para diferenciar a proyectosdechile de
proyectoschile, en especial para los usuarios de la red internet. El arbitro no lo estima asi,
pues es sabido que los usuarios de la red con frecuencia no prestan demasiada atencién
a la forma gramatical de los nombres, habiendo constantes errores al respecto. De alli
que considera justificado el riesgo de error y confusién apuntado por la demandante, en
cuanto a que buscadores del nombre proyectoschile.cl puedan intentar acceder a él a
travées de proyectosdechile.cl. En cuanto al supuesto caracter genérico de la
denominacién, el Tribunal lo estima asi, en efecto, lo cual queda demostrado con los
propios registros marcarios acompanados por el actor, que so6lo prestan proteccion al
conjunto; sin embargo, también considera que las palabras “proyecto Chile” y “proyecto
pais” designan hoy dia, entre otros significados, un concepto de caracter sociolégico,
relacionado con las gestiones e iniciativas que se llevan a cabo a través de diversos
frentes politicos, sociales, culturales, econémicos y religiosos, tendientes a conocer la
identidad y potencialidades del pais en todos sus aspectos, con el objeto de proyectarlas
en debida forma hacia el futuro. A este significado se vincula estrechamente el actor,
quien ha demostrado ser un agente de las iniciativas del “proyecto pais” asi considerado,
de lo que son prueba los documentos de fojas 58 a 87 vta.

Séptimo: La circunstancia de mantener el actor inactivos sus nombres y marcas genera
argumentos contra su posicién, pues con ello se desvirttan la fama y notoriedad
alegadas. Sin embargo, no puede desprenderse de ello que el actor no tenga derechos a
la denominacion, ni que el primer solicitante aumente sus argumentos de mejor derecho,
toda vez que no es requisito de subsistencia del nombre de dominio a favor de su titular la
activacion del mismo. Por otra parte, la existencia misma de este proceso se sustenta en
la circunstancia de que, dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde la primera
solicitud de un nombre de dominio, todos aquellos que tengan interés o a quienes la
misma pueda afectar puedan presentar sus propias solicitudes (art. 10 Reglamento para
el Registro de Nombres de Dominio .CL), de donde resulta no sélo licito sino también



previsto por la normativa el formular solicitudes de nombre de dominio aun cuando existan
solicitudes anteriores. De lo anterior se colige que, con la sola excepcion de las 3 ventajas
de que goza el primer solicitante, a saber, exencién del pago de los honorarios arbitrales,
posibilidad de activar provisoriamente un sitio web y presuncién legal de mejor derecho, la
reglamentacion aplicable no establece otras diferencias entre los varios solicitantes de un
mismo nombre de dominio.

Octavo: Aclarados los puntos anteriores, queda en pie la cuestion de dilucidar cual de las
partes en pugna ha justificado tener un mejor derecho al nombre de dominio
proyectosdechile.cl, o0 mas precisamente, si la presuncion de mejor derecho del primer
solicitante prevalece sobre los derechos marcarios y de dominio —inactivos- del segundo,
mas sus actividades relacionadas con la denominacion, o viceversa.

Noveno: Al efecto, el tribunal considera que lo que esta en discusion no es el mejor
derecho al nombre de dominio en si, sino a la denominacién que en él se contiene, en
este caso “proyectos de chile”, y para acertar en esa decision, recibié la causa a prueba al
tenor de los puntos de derechos e intereses de las partes en dicho nombre o en sus
partes, y de utilizacion efectiva en el presente o en el pasado respecto del mismo nombre
o de sus partes. Como queda dicho, s6lo el demandante don Victor Manuel Ojeda
Méndez rindi6 pruebas justificando tener derechos marcarios y de dominio relacionados al
menos con parte de la denominacion, a saber “proyecto”, y en un caso con un nombre de
dominio similar al sublite, proyectoschile, anteriores al de autos, y acreditdé haber
efectuado y participado en una mesa redonda, con difusién en un medio masivo como lo
es el Diario Estrategia, denominado “proyecto pais”. Esa actividad es coherente con los
dominios y marcas comerciales, de donde se prueba el fundamento para haberlas
solicitado en su momento, y representa una efectiva utilizacién de a lo menos parte de la
denominacion, siendo del caso observar que las palabras “pais” y “Chile” son sinénimas
en su significado para actividades que se efectian en este pais y a él referido.

Décimo: A juicio de este Juzgador, esas comprobaciones sustentan un mejor derecho al
nombre de dominio por sobre aquél que nace para el primer solicitante de su mera
primera solicitud, y hace presente ademas que, sin hacer cuestion de la buena fe del
demandado, que se estima inc6lume, de un modo indirecto el demandado reconocié los
derechos de su contraparte al dominio desde su primera presentacion, cuando en ella
menciond expresamente la titularidad que ella tenia en el dominio proyectoschile.cl, de
obvia e inequivoca similiud.

Undécimo: Por las consideraciones anteriores, este Tribunal de equidad dara lugar a la
demanda, en los términos que pasan a expresarse.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se acoge la demanda deducida por la parte de Victor Manuel Ojeda Méndez
en contra de Marcelo Mauricio Cancino Baier, y se asigna el nombre de dominio
proyectosdechile.cl a favor de Victor Manuel Ojeda Méndez.

Segundo: Que se exime de las costas al demandado, por estimarse que litigd con
fundamento plausible.



Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile; firmese la
presente resolucion por el Arbitro y por un Notario Pablico, en su calidad de Ministro de
Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion; comuniquese a las
partes y a Nic Chile por correo electronico para fines informativos y remitase el
expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofia Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.



