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Fallo arbitral por dominio “ptovelero.cl” 

MORALES PROPIEDADES (SOC. INMOBILIARIA Y DE 

INVERSIONES MORALES Y COMPAÑÍA LIMITADA) 

-v- 

 

INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.  

REP. por Silva & Cía.  

Juez Arbitro 

Ricardo Sandoval López 

--------------------------------------------------------------------------------- 

En Santiago, a  21 de Noviembre de 2011 

VISTO: 

PRIMER0:  Que por oficio 0F. 14.640, de 1 de Agosto de 2011, el cual 

rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como 

Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio  

“ptovelero.cl”;  

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son 

partes en dicho conflicto: MORALES PROPIEDADES (SOC. 

INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y COMPAÑÍA 

LIMITADA), persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, 

RUT Nº 76.145.420-k, domiciliada en Pedro Pablo Muñoz 282 oficina C 

La Serena, Coquimbo, quien tiene la calidad de primer solicitante del 

nombre de dominio “ptovelero.cl”, el cual pidió a su favor el día 14 de 

Abril de 2011, a las 04:24:25 horas GMT y INVERSIONES Y 

ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., persona jurídica dedicada 
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al rubro de su denominación, representada por Silva y Cía., RUT N° 

96.942.860-1, ambos domiciliados, para estos efectos, Hendaya Nº60 piso 

4, Las Condes,  Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del 

mismo nombre de dominio “ptovelero.cl”, el cual pidió a su favor el día 06 

de Mayo de 2011,  a las 14:46:47, horas GMT. 

TERCERO:  Que por resolución de fecha 09 de Agosto de 2011, la cual 

rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo 

fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia 

para convenir las reglas de procedimiento para el día 22 de Agosto de 

2011, a las  12,00 horas. 

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente 

fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los 

comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a 

NIC Chile, en la forma correspondiente. 

QUINTO:  Que el día 22 de Agosto de 2011, tuvo lugar el comparendo 

decretado en rebeldía del primer solicitante MORALES PROPIEDADES 

(SOC. INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y 

COMPAÑÍA LIMITADA)  y con la asistencia de don JOSE 

ALEJANDRO MONTT VASQUEZ, quien comparece en representación 

de INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., 

representada por Silva y Cía., en virtud de patrocinio y delegación de poder 

que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos 

respectivos. El árbitro procedió la consignación decretada estimándola 

bastante y acto seguido el tribunal procedió a fijar las normas de 

procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del 

acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos. 
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SEXTO: Que por resolución de fecha 22 de Agosto  de 2011, se notificó a 

las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en 

autos.  

SÉPTIMO:  Que por escrito que rola en autos, la parte del segundo 

solicitante INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS 

S.A., representada por Silva y Cía., mediante  escrito presentado por la 

abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, solicita la asignación del nombre 

de dominio “ptovelero.cl”, basado en los fundamentos de hecho y de 

derecho que se transcriben a continuación: 

En plano de los hechos señala que  su contraparte solicitó registro de la 

expresión  PTOVELERO.CL  como dominio de Internet ante NIC Chile, 

dentro del plazo legal de acuerdo al artículo del 10 Reglamento para el 

funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que se mandante 

solicitó el mismo nombre de dominio y al no prosperar la mediación 

contemplada en los artículos 1 y 2, del Anexo 1 relativo al Procedimiento 

de Mediación y Arbitraje, se procedió a la designación del árbitro 

respectivo por NIC CHILE, dictándose las normas de procedimiento para el 

presente arbitraje. Agrega, en este mismo sentido,  que la marca comercial 

puerto velero corresponde al proyecto inmobiliario con mayor extensión 

del norte de Chile. El complejo dispone de un completo equipamiento 

comercial, deportivo y entretención, el que unido a sus departamentos, 

casas y sitios, conforman uno de los lugares de descanso y esparcimiento 

más importantes del país. Que siendo esto así su representada ha buscado 

proteger su capital intelectual, de esta manera ha registrado una serie  de 

marcas comerciales con la denominación PUERTO VELERO . Asimismo 

tiene registrado su nombre de dominio PUERTOVELERO.CL . Todo ello 

da cuenta que mi representada tiene blindada su identidad comercial desde 

el mundo marcario y de internet.  Señala también que el nombre de 
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dominio en disputa es PTOVELERO.CL . , como lo puede apreciar el 

tribunal arbitral incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y 

renombrada de mi cliente “PUERTO VELERO” . De esta forma, es fácil 

de advertir la presencia de estas palabras en forma principal en el nombre 

de domino. Ahora bien, por el hecho que se solicite con el acrónimo de la 

palabra “puerto” “PTO”, no le otorga el carácter de distintividad y no 

produce la diferenciación que me mercado requiere. Por lo tanto, en el 

improbable caso que no se acoja nuestra demanda se provocarán la 

dilución marcaria y la confusión en el mercado. Estima de acuerdo con 

lo señalado precedentemente que  ante el hecho de la igualdad de 

conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el 

dominio en cuestión sea asignado a mi mandante. Indica asimismo, un 

antecedente que no se puede dejar de mencionar es la semejanza de los 

rubros de acuerdo a la información proporcionada por NIC Chile. El primer 

solicitante es SOC INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y 

COMPANIA LIMITADA, pues de dicho antecedente se puede inferir que 

se trata de un área de negocios similar a la nuestra, con lo cual es grado de 

confusión aumenta mucho más. Indica también en plano de los hechos el 

segundo solicitante que de otorgarse al primer solicitante el nombre de 

dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues 

la marca famosa PUERTO VELERO de mi representada porque, llevará 

al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio 

de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Lo 

anterior queda demostrado de la siguiente manera, al ingresar el nombre de 

dominio www.ptovelero.cl podemos apreciar que nos arroja un error. El 

explorador nos invita a ingresar a www.puertovelero.cl página de mi 

representada. Mostrándonos la evidente similitud entre un nombre de 

dominio y otro. Estima, en consecuencia, el segundo solicitante que es 

improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es 
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inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y 

prestigio de INVERSIONES Y ASESORÍAS PUERTO VELERO DOS 

S.A. 

En el plano  jurídico  cita  la noción y función de los nombres de dominio 

en elk mercado según lo establecido por la Comisión Preventiva Central de 

la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) 

contra “Comercial Lady Marlene S.A.” señalando al respecto: “ Si bien la 

función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que 

permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos 

conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de 

recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el 

tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como 

identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les 

relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de 

dominio o con sus productos”. 

También invoca  diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los 

nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo 

cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos 

informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que 

sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red 

procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a 

ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone 

que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y 

pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de 

dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad 

sobrevenida de los nombres de dominio. 

Agrega el segundo solicitante, que por el hecho de tener su representada 

una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del 

principio FIRST COME FIRST SERVED, actualización del antiguo 
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aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de 

nombres de dominio se traduce en “el primero que llega es el único 

servido” por el administrador del sistema de nombres de dominio en un 

registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho 

preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud 

de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda 

injusticia. Añade que afortunadamente los criterios que están aplicando los 

árbitros de Internet se han ido refinando, de esta manera los conflictos se 

analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del 

"mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en 

la actualidad está orientada a la asignación “aquella de las partes que 

demuestre tener un mejor derecho”, siendo esta coordenada la que en el 

caso de autos permitiría dilucidar el conflicto, por los sólidos fundamentos 

de la pretensión de  este segundo solicitante.  

Se funda también en los artículos 19 Nº 24 y 25 del Constitución Política 

de le República y en los artículos 582,582 y 5984, del Código Civil dado el  

hecho que su representada es titular de marcas comerciales registradas y 

ese se estaría vulnerando  en caso de asignar el nombre de dominio en 

conflicto al primer peticionario. 

Toma asimismo como fundamento el número 14 del reglamento NIC 

CHILE, señala: “Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su 

inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los 

principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, 

derechos válidamente adquiridos por terceros”. Agrega  que la 

jurisprudencia se ha encargado de desentrañar lo que debe entender por una 

posible infracción a derechos válidamente adquiridos, así se ha entendido 

que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos 

válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes 

presupuestos, a saber:   
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a) Que una de las partes sea  titular de un derecho adquirido sobre un 

nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, 

incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y  

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que 

puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis  

recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende 

cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una 

perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a 

su libre ejercicio.   

c) Que la otra parte del litigio  carezca de todo derecho o interés 

legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo 

reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.  

Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas 

precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación 

de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse 

derechos adquiridos mediante la solicitud misma. También el segundo 

solicitante  cita  el número 22  del aludid Reglamento,  que se refiere a 

la revocación, pero  que contiene el mismo principio que abona la tesis 

de su mandante. 

Por último,  afirma  su pretensión aludiendo a la “dilución”  de la imagen 

comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad 

comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, 

dominios y razón social de mi representada, como eventualmente podría 

ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, 

indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital 

comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. 

Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se 

está afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre su 

imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal 
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y constitucional.  Señala que lo anterior se traduce en un importante 

atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como 

uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por 

tanto, la máxima protección jurídica y en este caso la marca notoria y 

conocida,  PUERTO VELERO está incluida en el dominio de autos. 

Concluye, en merito de los argumentos señalados, solicitando se le 

asigne  el nombre  de dominio materia de este arbitraje.  

Se insertan a continuación en este fallo los registros de los nombres de 

dominio ya asignados del segundo solicitante, como así también las 

marcas comerciales registradas ante el INAPI,  que acreditan su 

pretensión en esta causa: 
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OCTAVO:  Que por resolución de fecha 05 de Septiembre  de 2011, con 

fecha 06 de Septiembre de 2011 fue notificada, se tuvo por presentada 

demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de 

INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., y se 

confirió traslado al primer solicitante.  Este último no contestó la demanda 

ni formuló ninguna solicitud de asignación del nombre de dominio objeto 

de esta causa. 

NOVENO:  Con fecha 22  de Septiembre de 2011, se recibió la causa a 

prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los 

siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en el nombre “ptovelero.cl” 

y  utilización efectiva que las partes han hecho del nombre “ptovelero”. 

Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico  en la 

misma fecha en que se dictó. 
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DÉCIMO:  Que el  segundo solicitante  INVERSIONES Y ASESORIAS 

PUERTO VELERO DOS S.A., acompañó documentos probatorios  

conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio 

materia de este arbitraje,  con citación de parte contraria. El tribunal tuvo 

presente los documentos en la forma solicitada, se notificó a las partes por 

correo electrónico su providencia  y los documentos no fueron objetados en 

tiempo ni forma. 

UNDECIMO. Que con fecha 07 de Octubre del presente año se dictó la 

resolución que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la 

prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las 

partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, 

INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., y por la 

documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, 

resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria 

comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en 

el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión 

“PTOVELERO”,  como se detalla en el acápite  séptimo de las parte 

expositiva del presente fallo. 

 SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si 

los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos 

un mejor derecho al nombre de dominio “ptovelero.cl”.   

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se 

aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el 

mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción 

en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde 

la probanza  en contra del  mismo. El valor absoluto del este principio se 
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verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde 

probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su 

valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de 

derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del 

principio “FIRST COME,  FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte 

de INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., 

presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo 

solicitante, del nombre de dominio en cuestión. 

CUARTO:  Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para 

este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST 

SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su 

mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no 

ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir 

prueba de ninguna especie. 

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio 

“ptovelero.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la 

marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada  por la 

confusión y por la dilución marcaria,  toda vez que  al concebir el primer 

solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca 

PUERTO VELERO, que identifica las marcas registradas con la expresión 

PTOVELERO, puede entenderse  que el dominio “ptovelero.cl”, forma 

parte de las de marcas “PUERTO VELERO” e inducir a creer que existe 

unión entre  el dominio así configurado  y las marcas PUERTO VELERO. 

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de 

dominio “ptovelero.cl” correspondería al segundo solicitante, no perjudica, 

en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene rubro ni 

actividad que se vincule con el dominio aludido. 

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, 

sobre procedimiento de  Mediación y Arbitraje, de NIC Chile, 
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RESUELVO: 

 

PRIMERO:  Que se asigna el nombre de dominio “ptovelero.cl” al 

segundo solicitante, esto es, INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO 

VELERO DOS S.A.,  RUT Nº 96.942.860-1, persona jurídica dedicada al 

rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en  Hendaya  Nº 

60 Piso 4, Las Condes, Santiago. 

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber 

antecedentes en los autos que permitan hacerlo. 

Notifíquese por correo electrónico a las partes  y a la Secretaría de NIC 

Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase 

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos. 

 

 

 

Ricardo Sandoval López 

Juez Arbitro 

 

 

 

Julia Valenzuela del Valle                         Marcy Navarro Puentes 

   R.U.T. Nº4.831.827-4                            R.U.T. Nº 7.189.578-5 

            Testigo                                                  Testigo 


