REALDREAMS.CL

Santiago, 15 de Abril de dos mil nueve.-

VISTOS:

l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Octubre de 2008, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF09883, denominada “Arbitraje dominio realdreams.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 24 de Octubre de 2008 dirigida a NIC Chile, atencion
dofla Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia martes 11 de Noviembre del afio 2008, a las 17:00
horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Regién
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por carta certificada
de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: INMOBILIARIAS EMPRESARIALES
REALDREAMS LIMITADA, RUT:76.024.512-7; contacto administrativo Beatriz Olivares
Medina; Email: inmobiliariarealdreams@gmail.com, b.olivares@realdreams.cl,
mangelicavidal@vtr.net, ambos domiciliados en Avenida 11 de Septiembre N° 1881,
Oficina N° 1823, comuna de Providencia, Santiago; quien para efectos de este
procedimiento ha tenido el caracter de demandado; y HOLDING INMOBILIARIO S.A.
REP. SARGENT & KRAHN , RUT: 97.080.000 - K; representada por el abogado Matias
Somarriva Labra y por la egresada de derecho dofia Carolina Saez Tapia, todos
domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Comuna de Las Condes, Santiago;
Email: csaez@sargent.cl; elobos@sargent.cl, cencalada@sargent.cl,
sargent@sargent.cl, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el caracter de
demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 11 de Noviembre del afio 2008, siendo las 17:00 horas, se llevo a
efecto el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la
asistencia de la apoderado de la primera solicitante, Inmobiliarias Empresariales
Realdreams Limitada, dofia Beatriz Olivares Medina, y con la asistencia del segundo
solicitante Holding Inmobiliario S.A. Rep. Sargent & Krahn, dofia Carolina Saez Tapia.
En dicho comparendo, se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral.
Se efectud llamado a conciliacion, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por
notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el
expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de
comparendo rola de fs. 18 a fs. 23 del expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 24 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que HOLDING INMOBILIARIO S.A. dedujo en contra de INMOBILIARIAS
EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA, con el objeto que la asignacion del
nombre de dominio “realdreams.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en
que se funda la demanda, y que dice relacién, entre otros, con los siguientes
antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- El actor en su demanda como antecedente de hecho, relata una breve historia del
HOLDING INMOBILIARIO S.A., indicando que se trata de una empresa dedicada a
distintos ambitos de accion inmobiliaria, ubicada en el sur de Chile, cuya creacion data
del afio 1992, en Puerto Montt, destacandose en el rubro de la inmobiliaria para
posteriormente sobresalir en otros ambitos, tales como edificios de oficinas, locales
comerciales, casas, turismo, etc. De esta forma sobresale el Casino de Juegos de
Puerto Varas y su préoximo Hotel, y reposicionar el Hotel Pedro Valdivia y Hosteria
Coyhaique, ademéas ha desarrollado otros proyectos, como la Torre Campanario y
actualmente participa en diferentes proyectos para la creacion de Casinos en ciudades
de Chile.

- A fin de reforzar la posicion del demandante destaca el actor que es titular de diversos
nombres de dominio de Internet, a saber, DREAMSRESTOBAR.CL, DREAMSSOCKS.CL
DREAMTEAM.CL, DREAMCHILE.CL, SPEEDREAMS.CL, SWEET-DREAMS.CL.

- Asimismo, el demandante es titular de diversos registros marcarios a saber Registro
N° 820.576, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 43, fecha 26 de
Junio 2008; Registro N° 830.951, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 44, fecha 23 de Octubre 2008; Registro N° 830.952, “DREAMS”, denominativa,
para distinguir servicios en clase 45, fecha 23 de Octubre 2008. Ademas destaca tener
en trAmite diversas solicitudes antes el Departamento de Propiedad Industrial, Solicitud
N° 801.101, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 35, fecha 27 de
Diciembre de 2007; Solicitud N° 801.102, “DREAMS”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 36, fecha 27 de Diciembre de 2007; Solicitud N° 801.103, “DREAMS”,
denominativa, para distinguir productos en clase 28, fecha 27 de Diciembre de 2007;



Solicitud N° 801.105, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 41,
fecha 27 de Diciembre de 2007; Solicitud N° 801.106, “DREAMS”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 39, fecha 27 de Diciembre de 2007; Solicitud N° 801.298,
“DREAMS”, denominativa, para distinguir productos en clase 16, fecha 28 de Diciembre
de 2007; Solicitud N° 806.494, “DREAMS”, denominativa, para distinguir productos en
clase 3, fecha 07 de Febrero de 2008.

- Por otra parte, el demandante de autos hace presente el hecho, del registro de las
marcas comerciales y las solicitudes de nombre de dominio, demostrarian su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, “REALDREAMS.CL”, toda vez que el
elemento distintivo es idéntico a la marca del demandante.

- Ahora, en cuanto a la vinculacibn entre el nombre de dominio solicitado
REALDREAMS y las marcas inscritas de su representado, el actor argumenta que tiene
registrada la marca “DREAMS”, encontrandose ademas en tramite otras solicitudes de
registro de marca basadas en la misma expresion. Efectuando una comparacion de la
misma. De esta forma destaca que el nombre de dominio en disputa tiene como
elemento principal y mas destacado la marca de su representado DREAMS;
REALDREAMS.CL;DREAMSRESTOBAR.CL; DREAMSSOCKS.CL; DREAMTEAM.CL;
DREAMCHILE.CL; SPEEDREAMS.CL; SWEET-DREAMS.CL.

- En este mismo orden de cosas, el demandante hace presente que, la contraria
simplemente se ha limitado a tomar la expresion que lo identifica, anteponiéndole la
expresion “REAL”, lo cual no puede ser considerado como un elemento diferenciador
suficiente y adecuado, ya que dicha expresion se define como “que tiene existencia
verdadera y efectiva”.

- De esta forma, segun el actor cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de
dominio REALDREAMS.CL para difundir actividades y servicios inmobiliarios, pensara
con toda logica que podria tratarse de un sitio de su representado. Asimismo, en este
sentido, el actor sefiala que el principal objetivo de un nombre de dominio es identificar
correctamente a su titular en Internet.

- Razona el actor que corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del
nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitira que un tercero haga
uso de una marca comercial que esta debidamente registrada ante el Departamento de
Propiedad Industrial, con la consecuencial confusion que se producira en el mercado.

- En cuanto a los argumentos de derecho el explosivo desarrollo y masificacion de la
red de interconexidbn mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos
afos a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido
relacion con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Asi, el
nombre de dominio consiste en una “direccion electrénica” o bien una “denominacion”
por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta
red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de
comunicacion ofrece, tales como paginas Web, correo electronico, conversaciones
instantaneas, etc.



- De esta forma, expresa el actor que el concepto de nombre de dominio lleva implicita
la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifigue como, por ejemplo, SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo contrario, el concepto de la
red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso,
cadtico y de escaso valor comercial.

- El actor para fundamentar su demanda, cita el Criterio de la titularidad sobre marcas
comerciales y su relacién con los nombres de dominio. En este sentido, segun él cabe
sefalar que en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la
uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y ldgica
relacién entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

- En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de aspectos,
caracteristicas y propdsitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten
sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcién técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o
servicios que se ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en
errores o confusion con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Finalmente,
manifiesta el demandante que se puede agregar que han pasado a constituir un medio
de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y
fortaleciéndose asi la marca.

- En razon de lo anterior, el demandante ha sefialado que la resolucion de los conflictos
por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencién a la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

- A fin de fundamentar su criterio, el actor cita diversas normas legales que apoyan el
criterio sostenido en la presente demanda, ICANN en este contexto, cabe tener
presente que con fecha 1° de Enero del afio 2000, entr0 en vigencia la denominada
Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y
Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
“ICANN”). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de
dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En
efecto, en su titulo preliminar dicha normativa sefiala que se considerardn como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de
dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o
servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.” ICANN es, a nivel
mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la
reunion de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como
asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc; OMPI El Informe
Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las
Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO
Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de
revocacion de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como
que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el
titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha



registrado el dominio de mala fe; finalmente NIC — CHILE A mayor abundamiento,
dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-
Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento, en su primer parrafo, letra a),
sefala: “Art. 22.- Serd causal de revocacion de un nombre de dominio el que su
inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcién de un
nombre de dominio se considerara 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.” En este caso en particular,
efectivamente segun el actor, el elemento principal del nombre de dominio en conflicto
seria idéntico a la marca “DREAMS”, y precedido ademas con la expresion “REAL” que,
en definitiva, no permite desvincular la marca del demandante con dicho dominio, sino
por el contrario, aumenta el grado de confusion.

- Ademas el actor cita el criterio de la plena coincidencia entre las actividades
comerciales que desarrollan las partes. De esta forma, el demandante hace hincapié en
gue no sélo se trata de un simple tercero que pretende registrar un nombre de dominio
gue se estructura sobre una marca comercial registrada por su representado, sino que
se trata evidentemente de competidores directos, cuyos servicios estan dirigidos a los
mismos consumidores.

- En efecto, el primer solicitante corresponde a “INMOBILIARIAS EMPRESARIALES
REALDREAMS LIMITADA" y, el actor es el “HOLDING INMOBILIARIO S.A.”. En ambos
casos se trata de empresas INMOBILIARIAS, lo cual confirma no solo la confusion que
se producira en los usuarios de Internet, sino que también la intencion de la contraria de
confundir y aprovecharse de un prestigio logrado durante afios en el mercado
inmobiliario.

- Otro criterio utilizado por el actor es la notoriedad del signo pedido, este criterio
postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a
los mismos fama, notoriedad y prestigio. De acuerdo al juicio del actor, resulta
fundamental en el caso de autos considerar la fama y notoriedad alcanzada por la
marca DREAMS por parte de su representado.

- Hace presente que no solo debe aplicarse a las marcas comerciales, sino que también
a las expresiones que se solicitan como nombres de dominio. En el caso de autos la
situacion es mas evidente si consideramos que, como ya sefialamos, su representado
utiliza efectiva y profusamente la expresion DREAMS en el mercado. Concluye que por
lo tanto, corresponde la aplicacion de este principio a la resolucion del conflicto
suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio “realdreams.cl” al actor.

- A mayor abundamiento el actor cita como fundamento legal el Convenio de Paris
promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su articulo 6
Bis establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacién del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica 0 de comercio que constituya la
reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca



que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse
del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca
notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.” Infiere
el actor que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de su
marca correspondiente a la expresion “DREAMS”, han de protegerse especialmente por
los paises miembros de la Union, toda vez que de su explotaciébn no autorizada se
deriva, por un lado la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro,
el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios
que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes
perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

- Asimismo, el articulo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre competencia
desleal, prescribe lo siguiente: 1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar
a los nacionales de los paises de la Unidn una proteccion eficaz contra la competencia
desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3)En particular deberan
prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; 3. las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Por lo
sefialado precedentemente es evidente la confusion que se produciria de otorgarse el
nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con mi
representada. Asimismo, debemos considerar especialmente que, como ya hemos
sefalado, la expresion “DREAMS”, se asocia directamente con mi mandante al
constituir el unico elemento de la marca del mismo nombre.

- Finalmente cita el criterio de la Identidad el cual establece que correspondera asignar
el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro
derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo
anterior, el nombre de dominio en conflicto, a juicio del actor se le debe asignar, ya que
es titular de una serie de registros marcarios y solicitudes, compuesta por la
denominacion “DREAMS”. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional
como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl™
“El criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar
a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo...".

- El actor finalmente concluye en su escrito de demanda, que de acuerdo a lo expuesto
en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, asi
como la titularidad de una serie de registros marcarios vigentes en Chile, solicitudes en
tramitacion, la fama y notoriedad de éste, la vinculacion de esa marca con los productos
y servicios que ofrece el actor y la titularidad de nombres de dominios afines, considera
que ella es la titular del mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en
disputa. Hace presente los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan



a su juicio que ha sido su el demandante quien ha conferido fama, notoriedad y
distintividad al signo “DREAMS” en el mercado nacional.

- Agrega que los nombres de dominio son la herramienta que permitira continuar con el
creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada
uno de los usuarios de dicha red, la asignacion del dominio “REALDREAMS.CL” al
demandado de autos, constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario
y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables
proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de su
representada.

[.4.2.- Resoluciones y traslado : A fs. 92 de autos figura la resolucion que provee el
escrito de demanda, y por la cual se confiri¢ traslado de la misma por el término de diez
dias habiles; teniéndose por acompafiados los documentos probatorios, con citacion
por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las partes, rolan a fs.93 y a fs.
94 de autos.

1.4.3.- Contestacion de la demanda : De fs. 95 a fs. 99 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, Mauricio Duque Gonzalez, en representacion de
Inmobiliarias Empresariales Realdreams Limitada., solicita se le otorgue el nombre de
dominio “realdreams.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestacion, y
que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Como primer argumento el demandado sefiala que su representada en su calidad de
primer solicitante para el dominio “REALDREAMS.CL” goza de la presuncion de mejor
derecho y buena fe en su inscripcidn y tiene el derecho prioritario conforme al principio
de preferencia temporal “FIRST COME, FIRST SERVED”, el cual se encuentra
sustentado con justificaciones plenas para la presentacion y utilizacion del dominio
solicitado toda vez que no existe dominio alguno que se haya solicitado o asignado con
estas caracteristicas ni marca registrada o solicitada para distinguir los servicios a que
alude dicho dominio y que en consecuencia puedan ser afectados.

- Es asi como consta del historial de Dominios inscritos y solicitudes de NIC Chile, el
nombre de dominio “DREAMS.CL” nace de un requerimiento de fecha 23 de
Septiembre de 1997 por parte de la sociedad ADMINISTRADORA CMR FALABELLA
LTDA. que ha mantenido su condicion de asignataria hasta hoy. Asimismo, sefiala el
demandando, consta en los registros de NIC Chile se han requerido numerosos y
diversos nombres de dominio que incluyen la porcion “DREAM” o “DREAMS” que han
sido asignados a distintos actores y que no tienen relacién alguna con el demandante
de autos HOLDING INMOBILIARIO S.A.



- A mayor abundamiento, lo anterior evidencia a juicio de la parte demandada la natural
y logica existencia de numerosos nombres de dominio que incorporan en sus
estructuras porciones o denominaciones que se corresponden con otros ya asignados o
que puedan aparecer como coincidentes con marcas comerciales, cual es el caso del
vocablo “DREAMS”.

- De esta forma, indica el demandado que de acuerdo a la iniciacién de actividades del
actor de fecha 13 de Noviembre de 1995 ante el Servicio de Impuestos Internos es
“sociedad de inversion y rentistas de capitales inmobiliarios en general y otras
actividades auxiliares de la intermediacion financiera” resultando, a juicio de éste,
insostenible pretender tal grado de exclusividad en el ambito de los nombres de dominio
en Internet que impida a terceros utilizar esta denominacion en la medida que no
tengan relacién con el ambito o cobertura de que da cuenta su giro social.

- En otro orden de ideas, la sociedad INMOBILIARIAS EMPRESARIALES
REALDREAMS LIMITADA, fue constituida con fecha 23 de Mayo de 2008 ante Notario
Publico de Santiago sefiora Maria Soledad Santos Mufioz, con nombre de fantasia
‘REALDREAMS LTDA” y cuyo objeto social es “Compra, venta, arrendamiento y
subarrendamientos de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales, la prestacién por cuenta propia o ajena de todo tipo de servicios y la
explotacién y administracion de todo tipo de establecimientos ya sean hoteles, moteles,
residenciales y otros tipos de hospedaje temporal, como camping, albergues, posadas,
refugios y similares, y playas de estacionamientos, entre otros”. Asi, con fecha 7 de
Julio de 2008, el demandado inicia actividades ante el Servicio de Impuestos Internos
para distinguir las actividades econdémicas de “Compraventa y alquiler (excepto
amoblados) de inmuebles propios o arrendados; corredores de propiedades y
actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestion”.

- De lo anterior, el demandado infiere que bajo los criterios de la demandante no podria
existir en Internet ningin nombre de dominio asignado a un tercero que incluya la
palabra o porcion “DREAM” o “DREAMS” lo cual a todas luces es ilusorio, costoso y
materialmente imposible si se considera la amplia gama de dominios que conforman las
direcciones de Internet tales como los TLD (Top Level Domain) .COM, .NET, .ORG,
.INFO, .BIZ, .NAME y los correspondientes a los registros especificos de los 244 paises
entre los que se incluye el dominio .CL.

- Hace presente que en los registros de NIC Chile la demandante de autos solo es
asignataria de los nombres de dominio “DREAMSRESTOBAR.CL", “SWEET-
DREAMS.CL” y “SPEEDREAMS.CL", que no se encuentran activos y que constituyen
variaciones de los dominios “SWEETDREAMS.CL” y “SPEEDDREAMS.CL” que se
encuentran asignados a terceros, lo que constituye una evidencia mas de que en la
practica la demandante no los utiliza.

- Como fundamento de derecho el demandado comienza citando el Reglamento de NIC
Chile en su Articulo 14 sefala claramente que “Sera responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros”. Finalmente cita el articulo 22, inciso



primero, de dicho Reglamento establece que: “Sera causal de revocacion de un nombre
de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala
fe”. Este mismo Articulo, en su inciso segundo, viene en explicitar estos requisitos,
estableciendo que: “La inscripcion de un nombre de dominio se considerara 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 reclamantes o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio; c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y
se utilice de mala fe. Asimismo, su inciso tercero, establece que “La concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira
para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) (...); b)
Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre
de dominio, esta pauta de conducta. ¢) Que se haya inscrito el nombre de dominio con
el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d) Que
usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de
lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en linea, creando
confusién con la marca del reclamante.

- Destaca el demandado, que REALDREAMS LTDA., ya es asignataria del nombre de
dominio “REALDREAMSINMOBILIARIA.CL” y titular de la marca comercial
“INMOBILIARIA REALDREAMS” para distinguir los servicios de agencia de alquiler
(propiedades inmobiliarias), agencias inmobiliarias, corretaje de propiedades,
administracion y arrendamiento de bienes inmuebles, evaluacidn/tasacion de bienes
inmuebles, administracion de capitales, cobros de alquiler, seguros, factoring,
operaciones financieras incluidos en la Clase 36 del Clasificador Internacional de
productos y servicios, de manera tal que también goza de un derecho prioritario en su
pretension de obtener el privilegio de marca registrada para este signo en la distincion
de servicios inmobiliarios; y de la marca comercial “REALDREAMS” para distinguir los
servicio de hotel, motel, restaurante, fuente de soda, procuracién de alimentos para
servir y llevar, cafeteria, hospedaje temporal para viajeros, casa de vacaciones
incluidos en la Clase 43 del Clasificador Internacional de productos y servicios.

- Asimismo, hace hincapié en el hecho que la demandante de autos es titular de la
marca comercial “DREAMS” para distinguir servicios de la Clase 36, la cual fue
rechazada de oficio por el Departamento de Propiedad Industrial con fecha 23 de Julio
de 2008 en atencidn a la existencia previa de la marca “EDREAMS”, Registro N°
577.607, de fecha 27 de Septiembre de 2000, para distinguir servicios de la Clase 36,
de propiedad de los sefiores EDREAMS, INC. (U.S.A.). Esta Ultima empresa es también
duefia de la marca “EDREAMS” para distinguir clases 9, 16, 35, 38, 39, 41y 42; y de la
marca “DREAMS MADE REAL”, Registro N°561.162, de fecha 10 de Febrero de 2000,
para distinguir servicios de la Clase 36, de propiedad de los sefiores AGILENT
TECHNOLOGIES, INC. (U.S.A.). Esta ultima empresa es también duefia de la marca
“DREAMS MADE REAL” para distinguir clases 16, 35, 37, 41y 42.



- A mayor abundamiento, sefala el demandando que la actora de autos es titular de las
solicitudes N°801.298, 801.101, 801.107, 801.106 y 801.105 para la marca “DREAMS”
para distinguir respectivamente las clases 16, 35, 38, 39 y 41 rechazadas de oficio por
el Departamento de Propiedad Industrial en atencién a la existencia previa de las
marcas “EDREAMS” y “DREAMS MADE REAL” o con oposiciones de terceros.

- Concluyendo, segun el demandado de lo sefalado es del todo relevante si se
considera que de los antecedentes proporcionados por la demandante de autos
HOLDING INMOBILIARIO S.A. a juicio del demandado, ella no es duefia de privilegio
alguno respecto de la marca comercial “DREAMS” o “REALDREAMS” en la distincion
especifica y determinada de servicios incluidos en la Clase 36, ni menos de servicios
inmobiliarios, y que so6lo ha acreditado ser titular de requerimientos para la marca
‘DREAMS” para distinguir diversas clases que como se ha sefialado han sido
rechazados por el Departamento de Propiedad Industrial. De esta forma carece de
derecho alguno para la marca “DREAMS” y menos para la marca “REALDREAMS”, y
tampoco es asignataria de nombres de dominio para dichos signos, circunstancias que
son del todo relevantes para una correcta apreciacion de la legitima pretension de la
parte demandada.

- Como fundamento legal positivo, cita el Articulo 1 de la Ley sobre Propiedad Industrial
sefala que “Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de
propiedad industrial, se regiran por la presente ley. Los derechos comprenden las
marcas, las patentes de invencion, los modelos de utilidad, los dibujos y disefios
industriales, los esquemas de trazado o topografias de circuitos integrados,
indicaciones geograficas y denominaciones de origen y otros titulos de proteccién que
la Ley pueda establecer”. A tal efecto, el Articulo 2 de la Ley 19.039 dispone que
“Cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los
derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitucion Politica, debiendo
obtener previamente el Titulo de proteccién correspondiente de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley”. El Articulo 30 del Reglamento de la Ley 19.039 sefiala que
“La facultad para requerir un privilegio industrial perteneceréa a su verdadero creador o
inventor”, por ende, en este caso el derecho le corresponde solo a INMOBILIARIAS
EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA, atendida la circunstancia que el nombre
de dominio, marca y nombre comercial “REALDREAMS” corresponde exactamente al
que distingue a la sociedad en sus actividades econémicas.

- A mayor abundamiento, cita el Articulo 8 del Convenio de Paris para la proteccion de
la Propiedad Industrial, promulgado como Ley de la Republica con fecha 30 de
Septiembre de 1991, dispone que: “El nombre comercial serd protegido en todos los
paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de una
marca de fabrica o de comercio”.

- Finalmente concluye que la sociedad HOLDING INMOBILIARIO S.A. carece de titulo
alguno para las marcas comerciales “DREAMS” y/o “REALDREAMS” como asimismo
sus requerimientos ante el Departamento de Propiedad Industrial han sido rechazados.
Del mismo modo, carece de nhombre de dominio que se pueda en grado alguno asimilar
a la solicitud del demandado.



- De esta manera, el demandado sustenta su legitimidad y el derecho prioritario en su
calidad de primer solicitante, principio de preferencia temporal “FIRST COME, FIRST
SERVED” y en su derecho prioritario de la marca comercial “INMOBILIARIA
REALDREAMS”, de fecha 3 de Septiembre de 2008, cuyo extracto ha sido publicado
con fecha 28 de Noviembre de 2008 en el Diario Oficial para la distincion de servicios
de la Clase 36 y que dicha denominacién corresponde al nombre de fantasia y nombre
comercial que la distingue como sociedad comercial, justificaciones todas plenas para
la presentacion y utilizacion del dominio solicitado toda vez que no existe dominio
alguno de idénticas caracteristicas ni marca que aplique en la cobertura especifica y
determinada de los servicios inmobiliarios y que sean afectados y ante la evidencia
indiscutible que en su actuacién no existe mala fe alguna.

[.4.4.- Resolucion _Por resolucién de fecha 6 de Enero y que rola a fs. 179 de autos, se
proveyo el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por
acompafados los documentos probatorios, con citacion. Los certificados de la empresa
de correos que acreditan la notificacién por correo certificado de dicha resolucién a las
partes, rolan a fs. 180 y a fs. 181 de autos.

.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria _de Prueba : Esta resolucion dictada con fecha 6 de Enero de
2009, recibi6 la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “realdreams.cl”.- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta en los certificados
de la empresa de correos que rolan a fs. 180 y a fs. 181 de autos.

[.5.2.- Prueba documental: _ Parte demandante . La parte demandante acompafid con
citacion, en su escrito de demanda, y en su escrito de fojas 182 de autos los siguientes
documentos probatorios no objetados por la contraria: Uno.- Impresiones del sitio web
NIC Chile, que dan cuenta que es titular de los siguientes nombres de dominio
DREAMSRESTOBAR.CL; DREAMSSOCKS.CL; DREAMTEAM.CL; DREAMCHILE.CL;
SPEEDREAMS.CL; SWEET-DREAMS.CL; Dos.- Impresion del sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial del Registro N° 820.576, “DREAMS”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 43, fecha 26 de Junio 2008; Tres.-
Impresion del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del Registro N°
830.951, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 44, fecha 23 de
Octubre 2008; Cuatro.- Impresion del sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial Registro N° 830.952, “DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 45, fecha 23 de Octubre 2008; Cinco.- Impresién del sitio web del Departamento
de Propiedad Industrial de la Solicitud N° 801.101, “DREAMS”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35, fecha 27 de Diciembre de 2007; Seis.- Impresion del
sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la Solicitud N° 801.102,
“DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, fecha 27 de Diciembre
de 2007; Siete.- Impresion del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la
Solicitud N° 801.103, “DREAMS”, denominativa, para distinguir productos en clase 28,




fecha 27 de Diciembre de 2007; Ocho.- Impresion del sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial de la Solicitud N° 801.105, “DREAMS”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 41, fecha 27 de Diciembre de 2007; Nueve.- Impresion del
sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la Solicitud N° 801.106,
“DREAMS”, denominativa, para distinguir servicios en clase 39, fecha 27 de Diciembre
de 2007; Diez.- Impresion del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de la
Solicitud N° 801.298, “DREAMS”, denominativa, para distinguir productos en clase 16,
fecha 28 de Diciembre de 2007; Once.- Impresion del sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial de la Solicitud N° 806.494, “DREAMS”, denominativa, para
distinguir productos en clase 3, fecha 07 de Febrero de 2008; Doce.- Copia simple del
fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de
mayo de 2006; Trece.- Cuatro impresiones del sitio web www.holdingpasur.cl.;
Catorce.- Impresion de la pagina web www.proaraucania.cl, donde se publicé un
articulo sobre el funcionamiento del casino “Dreams” un moderno casino de juegos para
la  ciudad de  Temuco; Quince.- Impresion de la pagina web
http://djaudiopadrelascasas.blogspot.com, con fecha 14 de Enero de 2009, en la cual se
comenta la apertura del casino “Dreams — Casino Hotel y Spa”; Dieciséis.- Copia
simple del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “webdreams.cl” de fecha 12
de Enero de 2009.

[.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompafié, en su
escrito de contestacion, y en su escrito de fojas 202 de autos, los siguientes
documentos probatorios no objetados por la contraria: Uno.- Impresion de la pagina
web NIC Chile, del titular del dominio “DREAMS.CL” a ADMINISTRADORA CMR
FALABELLA LTDA; Dos.- Impresion de la pagina web NIC Chile del historial dominio
“DREAMS.CL”; Tres.- Impresion de la pagina web NIC Chile de la consulta de dominio
“INMOBILIARIAREALDREAMSCL"; Cuatro.- Impresion de la pagina web del sitio NIC
Chile de la asignacion de dominio “REALDREAMSINMOBILIARIA.CL” asignado a
INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA,; Cinco.- Impresion de
la pagina web de NIC Chile de los dominios inscritos que contienen palabra “DREAMS”;
Seis.- Impresion de la pagina web del sitio NIC Chile de la asignacion de los dominios
“dreamsrestobar.cl”, “sweet-dreams .cl” y “speedreams.cl” asignados a HOLDING
INMOBILIARIO S.A; Siete.- Impresion de la pagina web del sitio NIC Chile de la
asignacion de los dominios “sweetdreams.cl” y “speeddreams.cl” a terceros distintos de
HOLDING INMOBILIARIO S.A.; Ocho.- Impresion de la pagina web del Departamento
Industrial de la Solicitud N°835.803 de la marca “INMOBILIARIA REALDREAMS”, para
la Clase 36.; Nueve.- Impresion de la pagina web del Departamento Industrial de la
Solicitud N°835.804 de la marca “REALDREAMS?”, para la Clase 43; Diez.- Impresion
de la pagina web del Departamento Industrial de la Solicitud N°801.102 de la marca
“DREAMS”, Clase 36, HOLDING INMOBILIARIO S.A.; Once.- Impresiones de la pagina
web del Departamento Industrial de las solicitudes N° 801.298, 801.101, 801.107,
801.106 y 801.105 de la marca “DREAMS”, para las clases 16, 35, 38, 39 y 41.
HOLDING INMOBILIARIO S.A.; Doce.- Impresiones de la pagina web del
Departamento de Propiedad Industrial de los registros N°577.605, 577.606, 630.752,
577.607, 577.608, 577.609, 577.610 y 577.611 de la marca “EDREAMS”, para las
Clases 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, y 42; Trece.- Impresiones de la pagina web del
Departamento de Propiedad Industrial de los registros N°612.471, 561.163, 561.162,
561.039, 561.040 y 561.041 de la marca “DREAMS MADE REAL”, para las Clases 16,




35, 36, 37, 41 y 42; Catorce.- Impresion del sitio Web del Servicio de Impuestos
Internos de la consulta situacion tributaria de HOLDING INMOBILIARIO S.A. con detalle
de actividades econdmicas e iniciacion de actividades; Quince.- Impresion del sitio Web
del Servicio de Impuestos Internos de la consulta de la situacion tributaria de
INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA con detalle de
actividades econdmicas; Dieciséis.- Copia simple de la escritura de Constitucion de
sociedad INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA; Dieciocho.-
Copia simple de la inscripcién social en el registro de comercio del conservador de
bienes raices de la sociedad INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS
LIMITADA; Diecinueve.- Copia simple de la publicacion del extracto de la sociedad
EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA.; Veinte.- Fotocopia de la patente
comercial de sociedad INMOBILIARIAS REALDREAMS LIMITADA.; Veintiuno.-
Fotocopia de diversas Facturas de la sociedad INMOBILIARIAS REALDREAMS
LIMITADA.; Veintidos.- Fotocopia de Boleta de sociedad INMOBILIARIAS
REALDREAMS LIMITADA; Veintitrés.- Impresiones de la portada del sitio web
www.realdreams.cl de sociedad INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS
LIMITADA; Veinticuatro.- Impresion de la solicitud N° 801.102 de fecha 27 de
Diciembre del afio 2007 para la marca “Dreams” , clase 36 y su estado administrativo,
obtenida del sitio oficial del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

|.5.4.- Observaciones a la prueba.

La parte demandante formulé observaciones a la prueba.

|.6.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 30 de Marzo de 2009 y atendido al mérito de autos, se
cito a las partes para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver.
La referida resolucion rola a fs. 95 del expediente arbitral. Los certificados de la
empresa de correos que acredita la notificacion por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rolan a fs. 96 y fs. 97 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad
de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio
“realdreams.cl”.

SEGUNDO.- Que en este proceso arbitral, HOLDING INMOBILIARIO S.A. REP.
SARGENT & KRAHN, ha tenido el caracter de parte demandante e INMOBILIARIAS
EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA, ha tenido el caracter de parte
demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante
probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte
demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquia
que los de su contraparte.



TERCERO.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, que: 1° Que es titular de diversos nombres de dominio de Internet, a
saber, DREAMSRESTOBAR.CL, DREAMSSOCKS.CL DREAMTEAM.CL, DREAMCHILE.CL,
SPEEDREAMS.CL, SWEET-DREAMS.CL.; 2° Que es titular de diversos registros
marcarios “DREAMS”, clase 43, 44, 45, y diversas solicitudes de la marca “DREAMS”,
en tramite para la clase 35, 36, 28, 41, 39, 16, 3, fecha; 3° Que el registro de las marcas
comerciales y las solicitudes de nombre de dominio, demostrarian su mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, “REALDREAMS.CL", toda vez que el elemento
distintivo es idéntico a la marca del demandante; 4° Que en cuanto a la vinculacién
entre el nombre de dominio solicitado REALDREAMS vy las marcas inscritas de su
representado, el actor argumenta que tiene registrada la marca “DREAMS”,
encontrandose ademas en tramite otras solicitudes de registro de marca basadas en la
misma expresion; 5° Que efectuando una comparacion del dominio en disputa tiene
como elemento principal y mas destacado la marca del actor DREAMS;
REALDREAMS.CL; DREAMSRESTOBAR.CL; DREAMSSOCKS.CL; DREAMTEAM.CL;
DREAMCHILE.CL; SPEEDREAMS.CL; SWEET-DREAMS.CL.; 6° Que en este mismo
orden de cosas, el demandante hace presente que, la contraria simplemente se ha
limitado a tomar la expresion que lo identifica, anteponiéndole la expresion “REAL”, lo
cual no puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado,
ya que dicha expresion se define como “que tiene existencia verdadera y efectiva”; 7°
Que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio REALDREAMS.CL
para difundir actividades y servicios inmobiliarios, pensaréd con toda légica que podria
tratarse de un sitio de su representado; 8° Que corresponde rechazar la solicitud de la
demandada respecto del nombre de dominio en disputa, de lo contrario se permitird que
un tercero haga uso de una marca comercial debidamente registrada ante el
Departamento de Propiedad Industrial, con la consecuencial confusion que se producira
en el mercado; 9° Que el nombre de dominio consiste en una “direccion electrénica” o
bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se
identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que
dicho medio de comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo electronico,
conversaciones instantaneas, etc.; 10° Que el concepto de nombre de dominio lleva
implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien
se identifigue como, por ejemplo, SAVORY, APPLE o PANASONIC, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacibn o empresa; 11° Que el Criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio en el
derecho comparado, y en los ultimos afios la uniforme jurisprudencia en nuestro pais,
se ha efectuado una inmediata y l6gica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales; 12° Que los nombres de dominio comparten un sinnimero de
aspectos, caracteristicas y propositos con las marcas comerciales, de tal entidad que
permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcion técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos
bienes o servicios que se ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores
caigan en errores o0 confusion con respecto a ellos, facilitando asi el comercio.
Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad
donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose asi la



marca; 13° Que la resolucién de los conflictos por asignaciéon de nombres de dominio
debe ser resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el
signo pedido como nombre de dominio; 14° Que de acuerdo a la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y
Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
“ICANN"). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de
dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En su
titulo preliminar dicha normativa sefala que se considerardn como fundamentos para
iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) “El nombre de dominio otorgado
es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la
cual la parte demandante tiene derechos.” ICANN es, a nivel mundial, la entidad con
mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunién de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales,
legales, de usuarios, proveedores, etc; OMPI El Informe Final de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI
Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected
UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de
dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala
fe; finalmente NIC — CHILE A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos
por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; 15° Que en este caso en
particular, efectivamente el elemento principal del nombre de dominio en conflicto es
idéntico a la marca “DREAMS”, y precedido ademas con la expresion “REAL” que, en
definitiva, no permite desvincular la marca del actor con dicho dominio, sino por el
contrario, aumenta el grado de confusion; 16° Que en cuanto al criterio de la plena
coincidencia entre las actividades comerciales que desarrollan las partes, el
demandante hace hincapié en que no solo se trata de un simple tercero que pretende
registrar un nombre de dominio que se estructura sobre una marca comercial registrada
por ella, sino que se trata evidentemente de competidores directos, cuyos servicios
estan dirigidos a los mismos consumidores; 17° Que el primer solicitante corresponde a
“INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA” vy, el actor es el
“HOLDING INMOBILIARIO S.A”. En ambos casos se trata de empresas
INMOBILIARIAS, lo cual confirma no sélo la confusion que se producird en los usuarios
de Internet, sino que también la intencién de la contraria de confundir y aprovecharse
de un prestigio logrado durante afios en el mercado inmobiliario; 18° Que en cuanto al
criterio de la notoriedad del signo pedido, postula que el titular de un nombre de dominio
debe ser la parte que le ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio. De
acuerdo al juicio del actor, resulta fundamental en el caso de autos considerar la fama y
notoriedad alcanzada por la marca DREAMS; 19° Que no solo debe aplicarse a las
marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se solicitan como
nombres de dominio de esta forma su representado utiliza la expresion DREAMS en el
mercado; 20° Que el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su articulo 6 Bis establece
que: “Los paises de la Unidn se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o



traduccidn, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion
susceptible de crear confusién con ésta.”; 21° Que en el caso de su marca corresponde
a la expresion “DREAMS”, y por ello ha de protegerse especialmente por los paises
miembros de la Union, 22° Que su explotacion no autorizada se deriva, por un lado la
dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento
de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido
a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al
titular de la marca famosa y notoria; 23° Que, el articulo 10 bis del mismo Tratado
Internacional, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: 1) Los paises de la
Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Union una
proteccion eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia
desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial. 3)En particular deberan prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una
confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones falsas, en el
ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones
cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.; 24° Que el criterio de la ldentidad, establece que
correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya
marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo;
25° Que el nombre de dominio en conflicto, a juicio del actor se le debe asignar, ya que
es titular de una serie de registros marcarios y solicitudes, compuesta por la
denominacion “DREAMS”; 26° Que los nombres de dominio son la herramienta que
permitird continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras
constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignacion del
dominio “REALDREAMS.CL” al demandado de autos, constituiria una causal de error y
confusion en el pablico usuario y consumidor.

CUARTO.- Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales
para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: 1° Que el demandado
sefiala que en su calidad de primer solicitante para el dominio “REALDREAMS.CL”
goza de la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcion y tiene el derecho
prioritario conforme al principio de preferencia temporal “FIRST COME, FIRST
SERVED”. El cual se encuentra sustentado con justificaciones plenas para la
presentacion y utilizacion del dominio solicitado toda vez que no existe dominio alguno
que se haya solicitado o asignado con estas caracteristicas ni marca registrada o
solicitada para distinguir los servicios a que alude dicho dominio y que en consecuencia
puedan ser afectados; 2° Que consta del historial de Dominios inscritos y solicitudes de
NIC Chile, el nombre de dominio “DREAMS.CL” naciendo de un requerimiento de fecha
23 de Septiembre de 1997 por parte de la sociedad ADMINISTRADORA CMR
FALABELLA LTDA. que ha mantenido su condicibn de asignataria hasta hoy.



Asimismo, sefiala el demandado, consta en los registros de NIC Chile se han requerido
numerosos y diversos nombres de dominio que incluyen la porcion “DREAM” o
“DREAMS” que han sido asignados a distintos actores y que no tienen relacion alguna
con el demandante de autos HOLDING INMOBILIARIO S.A.; 3° Que de acuerdo a la
iniciacion de actividades del actor de fecha 13 de Noviembre de 1995 ante el Servicio
de Impuestos Internos es “sociedad de inversion y rentistas de capitales inmobiliarios
en general y otras actividades auxiliares de la intermediacion financiera” resultando, a
juicio de éste, insostenible pretender tal grado de exclusividad en el dmbito de los
nombres de dominio en Internet que impida a terceros utilizar esta denominacion en la
medida que no tengan relacion con el dmbito o cobertura de que da cuenta su giro
social; 4° Que la sociedad INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS
LIMITADA, fue constituida con fecha 23 de Mayo de 2008 ante Notario Publico de
Santiago sefiora Maria Soledad Santos Mufioz, con nombre de fantasia
‘REALDREAMS LTDA” y cuyo objeto social es “Compra, venta, arrendamiento y
subarrendamientos de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales, la prestacién por cuenta propia o ajena de todo tipo de servicios y la
explotacion y administracion de todo tipo de establecimientos ya sean hoteles, moteles,
residenciales y otros tipos de hospedaje temporal, como camping, albergues, posadas,
refugios y similares, y playas de estacionamientos, entre otros”. Asi, con fecha 7 de
Julio de 2008, la parte demandada inicia actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos para distinguir las actividades econdmicas de “Compraventa y alquiler (excepto
amoblados) de inmuebles propios o arrendados; corredores de propiedades y
actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestion”; 5° Que el
demandado infiere bajo los criterios de la demandante no podria existir en Internet
ningin nombre de dominio asignado a un tercero que incluya la palabra o porcién
“DREAM” o “DREAMS” lo cual a todas luces es ilusorio, costoso y materialmente
imposible si se considera la amplia gama de dominios que conforman las direcciones de
Internet tales como los TLD (Top Level Domain) .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ,
.NAME vy los correspondientes a los registros especificos de los 244 paises entre los
gue se incluye el dominio .CL.; 6° Que en los registros de NIC Chile la demandante de
autos solo es asignataria de los nombres de dominio “DREAMSRESTOBAR.CL”",
“SWEET-DREAMS.CL” y “SPEEDREAMS.CL”, que no se encuentran activos y que
constituyen variaciones de los dominios “SWEETDREAMS.CL"” y “SPEEDDREAMS.CL”
que se encuentran asignados a terceros, lo que constituye una evidencia mas de que
en la préactica la demandante no los utiliza; 7° Que en lo que respecta para el
fundamento de derecho del demandado comienza citando el Reglamento de NIC Chile
en su Articulo 14 sefala claramente que “Sera responsabilidad exclusiva del solicitante
que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros”. Finalmente cita el articulo 22, inciso primero, de
dicho Reglamento establece que: “Sera causal de revocaciéon de un nombre de dominio
el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe”. Este
mismo Articulo, en su inciso segundo, viene en explicitar estos requisitos, estableciendo
que: “La inscripcion de un nombre de dominio se considerara 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 reclamantes o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b) Que
el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con



respecto del nombre de dominio; ¢) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se
utilice de mala fe. Asimismo, su inciso tercero, establece que “La concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira
para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) (...); b)
Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre
de dominio, esta pauta de conducta. ¢) Que se haya inscrito el nombre de dominio con
el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d) Que
usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de
lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en linea, creando
confusion con la marca del reclamante; 8° Que la demandada es asignataria del
nombre de dominio “REALDREAMSINMOBILIARIA.CL” y titular de la marca comercial
“‘INMOBILIARIA REALDREAMS” para distinguir los servicios de agencia de alquiler
(propiedades inmobiliarias), agencias inmobiliarias, corretaje de propiedades,
administracion y arrendamiento de bienes inmuebles, evaluacion/tasacion de bienes
inmuebles, administracion de capitales, cobros de alquiler, seguros, factoring,
operaciones financieras incluidos en la Clase 36 del Clasificador Internacional de
productos y servicios, de manera tal que también goza de un derecho prioritario en su
pretensién de obtener el privilegio de marca registrada para este signo en la distincion
de servicios inmobiliarios; y de la marca comercial “REALDREAMS” para distinguir los
servicio de hotel, motel, restaurante, fuente de soda, procuracién de alimentos para
servir y llevar, cafeteria, hospedaje temporal para viajeros, casa de vacaciones
incluidos en la Clase 43 del Clasificador Internacional de productos y servicios; 9° Que
la demandante de autos es titular de la marca comercial “DREAMS” para distinguir
servicios de la Clase 36, la cual fue rechazada de oficio por el Departamento de
Propiedad Industrial con fecha 23 de Julio de 2008 en atencién a la existencia previa de
la marca “EDREAMS”, Registro N°577.607, de fecha 27 de Septiembre de 2000, para
distinguir servicios de la Clase 36, de propiedad de los sefiores EDREAMS, INC.
(U.S.A.). Esta ultima empresa es también duefia de la marca “EDREAMS” para
distinguir clases 9, 16, 35, 38, 39, 41 y 42; y de la marca “DREAMS MADE REAL",
Registro N°561.162, de fecha 10 de Febrero de 2000, para distinguir servicios de la
Clase 36, de propiedad de los sefiores AGILENT TECHNOLOGIES, INC. (U.S.A)). Esta
altima empresa es también duefia de la marca “DREAMS MADE REAL” para distinguir
clases 16, 35, 37, 41 y 42.; 10° Que a mayor abundamiento, sefiala el demandado que
la actora de autos es titular de las solicitudes N° 801.298, 801.101, 801.107, 801.106 y
801.105 para la marca “DREAMS” para distinguir respectivamente las clases 16, 35, 38,
39 y 41 rechazadas de oficio por el Departamento de Propiedad Industrial en atencion a
la existencia previa de las marcas “EDREAMS” y “DREAMS MADE REAL” o con
oposiciones de terceros; 11° Que la demandante de autos HOLDING INMOBILIARIO
S.A. a juicio del demandando, ella no es duefia de privilegio alguno respecto de la
marca comercial “DREAMS” o “REALDREAMS” en la distincion especifica y
determinada de servicios incluidos en la Clase 36, ni menos de servicios inmobiliarios, y
que soélo ha acreditado ser titular de requerimientos para la marca “DREAMS” para
distinguir diversas clases que como se ha sefialado han sido rechazados por el
Departamento de Propiedad Industrial. De esta forma, carece de derecho alguno para
la marca “DREAMS” y menos para la marca “REALDREAMS”, y tampoco es asignataria
de nombres de dominio para dichos signos, circunstancias que son del todo relevantes



para una correcta apreciacion de la legitima pretension de mi representada; 12° Que el
Articulo 1 de la Ley sobre Propiedad Industrial sefiala que “Las normas relativas a la
existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regiran por la
presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invencion, los
modelos de utilidad, los dibujos y disefios industriales, los esquemas de trazado o
topografias de circuitos integrados, indicaciones geograficas y denominaciones de
origen y otros titulos de proteccion que la Ley pueda establecer”. A tal efecto, el Articulo
2 de la Ley 19.039 dispone que “Cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, podra gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la
Constitucién Politica, debiendo obtener previamente el Titulo de proteccion
correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta Ley”. El Articulo 30 del
Reglamento de la Ley 19.039 sefala que “La facultad para requerir un privilegio
industrial pertenecerd a su verdadero creador o inventor”, por ende, en este caso el
derecho le corresponde so6lo a INMOBILIARIAS EMPRESARIALES REALDREAMS
LIMITADA, atendida la circunstancia que el nombre de dominio, marca y nombre
comercial “REALDREAMS” corresponde exactamente al que distingue a la sociedad en
sus actividades econdmicas; 13° Que a mayor abundamiento, cita el Articulo 8 del
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, promulgado como Ley
de la Republica con fecha 30 de Septiembre de 1991, dispone que: “El nombre
comercial sera protegido en todos los paises de la Union sin obligacién de depdsito o
de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”; 14° Que la
sociedad HOLDING INMOBILIARIO S.A. carece de titulo alguno para las marcas
comerciales “DREAMS” y/o “REALDREAMS” como asimismo sus requerimientos ante
el Departamento de Propiedad Industrial han sido rechazados. Del mismo modo, carece
de nombre de dominio que se pueda en grado alguno asimilar a la solicitud de su
representado; 15° Que, el demandando sustenta su legitimidad y el derecho prioritario
en su calidad de primer solicitante, principio de preferencia temporal “FIRST COME,
FIRST SERVED” y en su derecho prioritario de la marca comercial “INMOBILIARIA
REALDREAMS”, de fecha 3 de Septiembre de 2008, cuyo extracto ha sido publicado
con fecha 28 de Noviembre de 2008 en el Diario Oficial para la distincion de servicios
de la Clase 36 y que dicha denominacion corresponde al nombre de fantasia y nombre
comercial que la distingue como sociedad comercial, justificaciones todas plenas para
la presentacion y utilizacion del dominio solicitado toda vez que no existe dominio
alguno de idénticas caracteristicas ni marca que aplique en la cobertura especifica y
determinada de los servicios inmobiliarios y que sean afectados y ante la evidencia
indiscutible que en su actuacién no existe mala fe alguna.

QUINTO.- Que la parte demandante ha acompafiado documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este
sentenciador, que: (i) el demandante es titular de diversos nombres de dominio que
contienen la expresion “DREAMS” y; (ii) asimismo es titular de la marca comercial
‘DREAMS” para la clases 43, 44 y 45, las que no dicen relacion con servicios
inmobiliarios.




SEXTO.- Que la parte demandada acompafi6 documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria segun se detallan en el punto 1.5.3, los que
debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) la
demandada ha sido la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) de
acuerdo a la escritura de constitucion social, la expresion “REALDREAMS” se
comprende dentro de la razén social de la demandada; (iii) el nombre de fantasia de la
demandada es “REALDREAMS LTDA", (iv) es titular del nombre de dominio
“realdreamsinmobiliaria.cl” y; (v) en cuanto a los registros marcarios, la demandada solo
tiene solicitudes en tramite, sin que sea titular de ninguna marca.

SEPTIMO.- Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcién del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada,
no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por el actor.

OCTAVO.- Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte
demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nhombre de dominio
“realdreams.cl” para actividades legitimas; (ii) la razén social del primer solicitante
contiene la expresion “REALDREAMS” que corresponde al nombre de dominio en
disputa; (iii) que el demandante es titular de registros marcarios constituidos por la
expresion “DREAMS”, que no incluyen la proteccion de servicios o productos del rubro
inmobiliario y; (iv) ninguna de las partes han acreditado en este juicio un mejor derecho
que su contraparte, este Sentenciador llega a la conclusion que en el caso que nos
ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por
aplicacion del principio del “First Come, First Served”.

.  PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:



1.- Asignese el nombre de dominio “realdreams.cl” a INMOBILIARIAS
EMPRESARIALES REALDREAMS LIMITADA, RUT: 76.024.512-7;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remitase
el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal,
cédula nacional de identidad N°8.924.471-4 y dofia Maria José Arancibia Obrador,
cédula nacional de identidad N°15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas
N°1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Maria José Arancibia Obrador



