Fallo arbitral por dominio “ptovelero.cl”

MORALES PROPIEDADES (SOC. INMOBILIARIA'Y DE
INVERSIONES MORALES Y COMPANIA LIMITADA)

-V-

INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.
REP. por Silva & Cia.
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 21 de Noviembre de 2011
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 14.640, de 1 de Agosto de 2@&lLual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificalé su designacion como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcidiel nombre de dominio

“ptovelero.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas,sgne
partes en dicho conflicto MORALES PROPIEDADES (SOC.
INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y COMPANIA
LIMITADA), persona juridica dedicada al rubro de su denondnaci
RUT N° 76.145.420-k, domiciliada en Pedro Pablo dua82 oficina C
La Serena, Coquimbo, quien tiene la calidad de erisolicitante del
nombre de dominio “ptovelero.cl”, el cual pidi6 a favor el dia 14 de
Abril de 2011, a las 04:24:25 horas GMT INVERSIONES Y
ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.,persona juridica dedicada



al rubro de su denominacién, representada por Silv@ia., RUT N°
96.942.860-1, ambos domiciliados, para estos efeétendaya N°60 piso
4, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidasedeindo solicitante del
mismo nombre de dominio “ptovelero.cl”, el cualipid su favor el dia 06
de Mayo de 2011, alas 14:46:47, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 09 de Agosto de 2@ldual
rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptéaed@ y juré desempeifiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fjandooasguido una audiencia
para convenir las reglas de procedimiento parai@l2@ de Agosto de
2011, alas 12,00 horas.

CUARTO: Que la resoluciéon y la citacion referidas preceeimente
fueron notificadas por carta certificada a las gmrsegin consta de los
comprobantes de envio por correo certificado glenren los autos y, a

NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 22 de Agosto de 2011, tuvo lugar elparendo
decretado en rebeldia del primer solicitavi®@RALES PROPIEDADES
(SOC. INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES MORALES Y
COMPANIA LIMITADA) y con la asistencia de don JOSE
ALEJANDRO MONTT VASQUEZ, quien comparece en reprgaeion
de INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A,
representada por Silva y Cia., en virtud de patiogi delegaciéon de poder
gue el tribunal tuvo presente y por acompafiados dosumentos
respectivos. El arbitro procedié la consignaciércréimda estimandola
bastante y acto seguido el tribunal procedid ar flgs normas de
procedimiento a las que se cefiira la controveisim, ello segun consta del

acta levantada al efecto y que rola a fojas 1lutiesa



SEXTO: Que por resolucion de fecha 22 de Agosto de 264 hptificd a
las partes el comparendo y las resoluciones distadal, como consta en

autos.

SEPTIMO: Que por escrito que rola en autos, la parte dglrsio
solicitante INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELEROOB
S.A., representada por Silva y Cia., mediante itespresentado por la
abogado don Gonzalo Sanchez Serrano, solicitaigaason del nombre
de dominio “ptovelero.cl”, basado en los fundamentie hecho y de

derecho que se transcriben a continuacion:

En plano de los hechos sefiala que su contrapait#ds registro de la
expresion PTOVELERO.CL como dominio de Internet ante NIC Chile,
dentro del plazo legal de acuerdo al articulo delREglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Domirlip gtie se mandante
solicité el mismo nombre de dominio y al no prospela mediacion
contemplada en los articulos 1 y 2, del Anexo atina al Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje, se procedid a la desigiracdel arbitro
respectivo por NIC CHILE, dictdndose las normagieedimiento para el
presente arbitraje. Agrega, en este mismo sentgde, la marca comercial
puerto velero corresponde al proyecto inmobiliazom mayor extension
del norte de Chile. EI complejo dispone de un cetaplequipamiento
comercial, deportivo y entretencion, el que unideus departamentos,
casas Y sitios, conforman uno de los lugares deades y esparcimiento
mas importantes del pais. Que siendo esto asipsesentada ha buscado
proteger su capital intelectual, de esta maneree@iatrado una serie de
marcas comerciales con la denominadfERTO VELERO. Asimismo
tiene registrado su nombre de domiRIERTOVELERO.CL . Todo ello
da cuenta que mi representada tiene blindada stiddd comercial desde

el mundo marcario y de internet. Sefala tambiéa gunombre de



dominio en disputa ePTOVELERO.CL. , como lo puede apreciar el
tribunal arbitral incluye en forma principal y saistivala marca famosa y
renombrada de mi clienttPUERTO VELERO” . De esta forma, es facil

de advertir la presencia de estas palabras en fprimeipal en el nombre

de domino. Ahora bien, por el hecho que se solaite el acronimo de la
palabra “puerto” “PTO”, no le otorga el caracter distintividad y no
produce la diferenciacion que me mercado requiéee.lo tanto, en el
improbable caso que no se acoja nuestra demandarosecaranla
dilucion marcaria y la confusion en el mercadoEstima de acuerdo con

lo sefialado precedentemente que ante el hechta deualdad de

conceptos v anterioridad registrales antecedente suficiente para que el

dominio en cuestién sea asignado a mi mandantécalrakimismo, un
antecedente que no se puede dejar de mencionar sEsnkejanza de los
rubros de acuerdo a la informacion proporcionada\G Chile. EI primer
solicitante es SOC INMOBILIARIA 'Y DE INVERSIONES MRALES Y
COMPANIA LIMITADA, pues de dicho antecedente se geenferir que
se trata de un area de negocios similar a la mjesin lo cual es grado de
confusion aumenta mucho mas. Indica también eropdignlos hechos el
segundo solicitante que de otorgarse al primecitamiite el nombre de
dominio, se producird una eviderenfusion en el publico nacional pues
la marca famos®UERTO VELERO de mi representada porque, llevara
al publico a hacer una relacién conceptual direotala fama y prestigio
de mi cliente, que tanto le ha costado obtenerieanpb y dinero. Lo
anterior queda demostrado de la siguiente mankregrasar el nombre de

dominio www.ptovelero.cbodemos apreciar que nos arroja un error. El

explorador nos invita a ingresar a www.puertovet#grpagina de mi

representada. Mostrdndonos la evidente similitutteean nombre de
dominio y otro. Estima, en consecuencia, el segwualiitante que es

improcedente asignar el nombre de dominio al primelicitante, es



inseguro y contrario a derechos de propiedad indust a la fama y
prestigio de INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELEREDS
S.A.

En el plano juridico cita la nocion y funcién lde nombres de dominio
en elk mercado segun lo establecido por la ComBi@ventiva Central de
la Libre Competencia, en el caso “Avon Product®iporated” (denuncia)

contra “Comercial Lady Marlene S.A.” sefialandoesdpecto: “ Si bien la
funcién de un nombre de dominio es la de una dibacelectronica que

permite a los usuarios de Internet localizar teahtei®m informaticos

conectadas a la red, de manera simple y rapida dadoson faciles de
recordar, a menudo cumplen también funciones dectardistintivo en el

trafico virtual, pasando asi a adquirir una exisigercomplementaria como
identificadores comerciales o personales, por & can frecuencia se les
relaciona con el nombre o la marca de la emprésiartidel nombre de

dominio o con sus productos”.

También invoca diversa jurisprudencia arbitraldigando que los
nombres de dominio se relacionan con el caracteammotécnico siendo
cualidad esencial para contribuir a la localizacfiniente de los recursos
informativos disponibles en Internet por parte ake Usuarios. De ahi que
sea necesario y natural que en su configuraciérusosrios de la red
procuren acercarse en lo posible a la denominagi@nles identifique a
ellos o a sus productos en el mundo fisico tradalicEsta funcion impone
gque el uso de los nombres de dominio refleje deensamdecuada y
pertinente aquellos contenidos que se busca igemtifon el nombre de
dominio que se registra. Es en este sentido qhralsa de la distintividad
sobrevenida de los nombres de dominio.

Agrega el segundo solicitante, que por el hechteder su representada
una marca comercial, solicita que este caso selaga mas alla del
principio FIRST COME FIRST SERVED, actualizacion| dantiguo



aforismo juridico prior in tempore prior in iuré que en materia de
nombres de dominio se traduce egl primero que llega es el Unico
servidd por el administrador del sistema de nombres daidio en un
registro determinado, en base al cual se configneasuerte de derecho
preferente respecto del solicitante que primer@ahmgsentado su solicitud
de registro, situacion que en muchos casos inwluara profunda
injusticia. Aflade que afortunadamente los critegos estan aplicando los
arbitros de Internet se han ido refinando, de estaera los conflictos se
analizan a la luz de los principios generales @eécho y de la tesis del
"mejor derechd'. Es asi como la regulacion sobre nombres de doraim
la actualidad estd orientada a la asignacion “daudd las partes que
demuestre tener umejor derechd’, siendo esta coordenada la que en el
caso de autos permitiria dilucidar el conflictor fms sélidos fundamentos
de la pretension de este segundo solicitante.

Se funda también en los articulos 19 N° 24 y 25Casistitucion Politica
de le Republica y en los articulos 582,582 y 5@i@4 Cddigo Civil dado el
hecho que su representada es titular de marcasra@ales registradas y
ese se estaria vulnerando en caso de asignamddreale dominio en
conflicto al primer peticionario.

Toma asimismo como fundamento reimero 14 del reglamento NIC
CHILE, sefala: “Sera de responsabilidad excluseisolicitante que su
inscripcidn no contrarie las normas vigentes sabresos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la éticagaetil, como asimismo,

derechos validamente adquiridos por_terceros” Agrega que la

jurisprudencia se ha encargado de desentrafiaeldejue entender por una
posible infraccién a derechos validamente adgutidsi se ha entendido
gue una solicitud de registro de nombres de domaiexta derechos
validamente adquiridos cuando concurren copulatardaenlos siguientes

presupuestos, a saber:



a) Que una de las partes sea titular de un deasbiparido sobre un
nombre, marca u otra designacion o signo distintreproducido,
incluido o aludido en los nombres de dominio diadot y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derechoiddgula que
puede verificarse de diversos modos, puesto qu®iaa en analisis
recurre a la expresion «contrariar», la cual, dadamplitud, comprende
cualquier tipo de afectacion a un derecho, sea sgudrate de una
perturbacién, afectacion o perjuicio, sea en rélacil derecho en si 0 a
su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de to@oedho o interés
legitimo en un nombre, marca u otra designacioérigoosdistintivo
reproducido, incluido o aludido en los nombres dmidio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulatisafaladas
precedentemente debe verificarse, ademas, al mordenpresentacion
de la solicitud respectiva, ya que de otro mod@aodrian contrariarse
derechos adquiridos mediante la solicitud mismanfian el segundo
solicitante cita ehumero 22 del aludid Reglamento, que se refiere a
la revocacion, pero que contiene el mismo princguie abona la tesis
de su mandante.

Por ultimo, afirma su pretension aludiendo adidution” de la imagen
comercial o marcaria, en cuanto a que si en eladergen la publicidad
comienza a circular una expresion identificatodéntica a las marcas,
dominios y razén social de mi representada, conemteralmente podria
ocurrir, que identifigue servicios que no corresfan a ella,
indudablemente empezard a generar un debilitamieiedo capital
comercial y marcario asociado a los signos regisrgor mi mandante.
Esta situacion ademas de ser injusta resulta c@nfralerecho ya que se
estd afectando el derecho de propiedad que mi mentlane sobre su

imagen y signos, y respecto de los cuales poséecpion de rango legal



y constitucional. Sefiala que lo anterior se tradem un importante
atentado a la "identidad comercial”, un concep® egireconocido como
uno de los activos mas importantes de la empregaeyamerita por
tanto, la maxima proteccion juridica y en este dasmarca notoria y
conocida, PUERTO VELERO esté incluida en el domde autos.
Concluye, en merito de los argumentos sefaladdgitaodo se le
asigne el nombre de dominio materia de esterajdit

Se insertan a continuacion en este fallo los negisie los nombres de
dominio ya asignados del segundo solicitante, c@siotambién las
marcas comerciales registradas ante el INAPI, gqoeeditan su

pretension en esta causa:



Infarme de Mombres de Dominia de Internct

Clienta:
Inwveralones y Azosarlas Puarto Velero Dos 5.4

N MNambre de Daminia d Expiracion Status
1 |casaprrtnvalan iocl : Ua 02012 Asignzade
2 |jgnLrrnvelenn al 2r2011 Asignaco
A Jnnptowelenn [ CUpO47201 2 Asignaco

Silva Cia.



Gougle iVaya! Google Chrome no ha podido
establecer conexion con la pagina

www.ptovelero.cl.
Quizas quisiste decit. www prertevelero ol

Sugerencias adicionales:

® Accede a una copia abmacenada en caché de www._ptovelero.cl.

* Veawwwprovelerecl

* Prucba a volver a cargar: www, ptovelero,of

* Duscar en Google: plowsleru ©l Buscar con Google
Ayuda de Google Chrome - (Por qué aparcce csta pagina?

@2011 Google: Pagina principal de Google
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OCTAVO: Que por resolucién de fecha 05 de Septiembre 0dé,Zon
fecha 06 de Septiembre de 2011 fue notificadauge por presentada
demanda de asignacion de nombre de dominio por dee pde
INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., g s
confirid traslado al primer solicitanteEste Ultimo no contesto la demanda
ni formuld ninguna solicitud de asignacion del noende dominio objeto

de esta causa

NOVENO: Con fecha 22 de Septiembre de 2011, se reciboausa a
prueba, fijando como hechos substanciales y patgsecontrovertidos los
siguientes: “Derechos y/o interés de las partesl @mmbre “ptovelero.cl”
y utilizacidon efectiva que las partes han hechiondenbre “ptovelero”.

Esta resolucidon fue notificada a las partes porecoelectrénico en la

misma fecha en que se dicto.
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DECIMO: Que el segundo solicitante INVERSIONES Y ASESARI
PUERTO VELERO DOS S.A., acompafidé documentos proioato
conjuntamente con su demanda por la asignaciématabre de dominio
materia de este arbitraje, con citacion de pasteraria. El tribunal tuvo
presente los documentos en la forma solicitadaptéco a las partes por
correo electrdnico su providencia y los documentofueron objetados en

tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que con fecha 07 de Octubre del presente afio && ldic
resolucion que fija el plazo de cinco dias pareehabservaciones a la
prueba rendida y al proceso en general. Esta @8aolse notificd a las

partes por correo electronico en la misma fechguense dicto.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante,
INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., grpa
documentacion acompafiada oportunamente a los gutos objetada,
resulta ser que se trata de una empresa que halizagio su trayectoria
comercial protegiendo sus marcas comerciales medgninscripcion en

el Departamento de Propiedad Industrial, en lassguacluye la expresion
“PTOVELERQO”, como se detalla en el acapite séptide las parte

expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciadowddil si
los derechos marcarios del segundo solicitantestitopen por si mismos
un mejor derecho al nombre de dominio “ptovelefo.cl

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombreshénib se
aplica por regla general el principio “FIRST COMERST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dichaiwim tiene su excepcién
en la acreditacion de un mejor derecho por la padaien le corresponde

la probanza en contra del mismo. El valor absotlgl este principio se
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verifica en aquellas oportunidades en las cualeguma de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estastaesduivalentes en su
valoracién, de modo tal que el Unico modo rompehaliigualdad de
derechos es con la aplicacién no de una regla el objetivo, sino del
principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el casobslite la parte
de INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.,
presentd prueba completa respecto de su mejor ldereomo segundo
solicitante, del nombre de dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneial para
este sentenciador no sélo la invocacion del priadpRST COME FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hebcreditado su
mejor derecho mediante una prueba convincenteuéoen el hecho no
ocurrié, toda vez que estuvo en rebeldia duramte &b juicio y sin rendir
prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de domini
“ptovelero.cl” por parte del primer solicitante stituye una amenaza a la
marca comercial del segundo solicitante, que pwedse afectada por la
confusion y por la dilucion marcaria, toda vez qgakconcebir el primer
solicitante nombre de dominio en conflicto en fdmcide la marca
PUERTO VELERO, que identifica las marcas registsactan la expresion
PTOVELERO, puede entenderse que el dominio “ptyeet!”, forma
parte de las de marcas “PUERTO VELERO” e inducoreer que existe
union entre el dominio asi configurado y las mareUERTO VELERO.
SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derechooahbre de
dominio “ptovelero.cl” corresponderia al segundlicgante, no perjudica,
en absoluto, al primer peticionario, quien comdipalar no tiene rubro ni
actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articuloss®yyientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, d€ IThile,
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RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “ptoveleroall”
segundo solicitante, esto es, INVERSIONES Y ASESCGRPUERTO
VELERO DOS S.A.,RUT N° 96.942.860-1, persona juridica dedicada al
rubro de su denominacion, domiciliada para estestes en Hendaya N°
60 Piso 4, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitamtdgoer

antecedentes en los autos que permitan hacerlo.

Notifiquese por correo electronico a las partes lg Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucion por el Adojtidos testigos. Remitase

el expediente a NIC Chile, una vez vencido el pléz@ventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N°7.189.578-5

Testigo Testigo



