
Ref. Conflicto sondatec.cl, sentencia 
 
PARTES: Representante Legal (TOMAS ORLANDO IBANEZ CACERES) 
 SONDA S.A. 
 
Santiago, diecinueve  de mayo de dos mil catorce 
 
Vistos: 

 

1.- Oficio N° 18966, de 26 de noviembre de 2013, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto 
sondatec.cl, suscitado entre REPRESENTANTE LEGAL (TOMAS ORLANDO IBANEZ CACERES), RUT: 06.134.527-2, 
domiciliados en Arturo Prat N° 725, Quillón, Quillón y SONDA S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SONDA S A), RUT: 
83.628.100-4, representados por Francisco Ojeda, domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, 
Santiago. 

2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación de la 
pauta de procedimiento arbitral de fojas 3 y su notificación a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 4. 

3.- Acta de audiencia desarrollada el día y hora fijado, con la comparecencia de ambas partes. Habiendo sido 
llamadas las partes a una conciliación, esta no se produce, por lo que se procedió a fijar la pauta de 
procedimiento arbitral, lo que fue notificado personalmente a las partes.  

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 20, en que solicita que el nombre de dominio sondatec.cl le 
sea asignado en virtud de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho: En cuanto a LOS HECHOS, realiza 
una reseña de la empresa SONDA S.A., o simplemente “SONDA”, haciendo presente que la compañía fue 
fundada en el año 1974 en asociación con COPEC, trabajando desde ese momento en desarrollar e introducir en 
las empresas de Chile y América Latina, nuevas e innovadoras TECNOLOGÍAS. Sus servicios tienden a facilitar 
procesos administrativos y de producción, ofreciendo un vasto conocimiento de servicios de TECNOLOGÍAS de la 
información, los que tienen por objetivo potenciar el valor de los bienes informáticos, reduciendo los riesgos 
inherentes de un sistema.  

Agrega que con el paso de los años “SONDA” se ha posicionado en el mercado cumpliendo cabalmente con el 
objetivo de optimizar los procesos logísticos de empresas de diversos tamaños. A través de sus filiales SONDA 
GESTION, SOLEX, LOGICA, ORDEN y TECNOGLOBAL ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de nuevas 
TECNOLOGÍAS orientadas a facilitar los procesos de logística y almacenamiento de documentos de múltiples 
empresas a lo largo de Chile. El grupo SONDA, se ha convertido en el máximo exponente de este tipo de servicios 
de nuestro país y en Latinoamérica, desarrollando importantes operaciones y proyectos en países como 
Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia y Ecuador. Su amplio crecimiento tecnológico, así como la capacidad 
para prestar soluciones integrales a importantes empresas del continente, le han valido un reconocimiento 
importante entre quienes la observan como una empresa experta en el desarrollo de servicios TI, situación que le 
ha permitido gestionar proyectos de gran magnitud como la implementación de las tarjetas BIP y soluciones de 
almacenamiento tecnológico para el Ministerio de Hacienda en Costa Rica, entre muchos otros. De este modo, 
según el estudio “Multi Latina 2013” de AméricaEconomía Intelligence, que mide la globalización de las empresas 
en América Latina, “SONDA” ocupa el lugar 28 del ranking de un total de 80 y el puesto número 12 dentro de las 
empresas chilenas, lo que demostraría que “SONDA” es una empresa ampliamente posicionada y reconocida a 
nivel latinoamericano y nacional. En este contexto, SONDA S.A. ofrece a empresas de diversos tamaños, su vasta 
experiencia en soluciones con dispositivos móviles para bodegas y centros de distribución. De esta forma, se 
facilita la obtención de datos capturados en el origen, siendo a la vez procesados y gestionados en el lugar mismo 
donde se desarrolla la operación, para luego ser administrados y organizados gracias al soporte que brindan sus 
sistemas operativos y sus sistemas de almacenamiento de documentos y base de datos. Gracias a estas 
plataformas se han implementado importantes proyectos con TECNOLOGÍA de radiofrecuencia, superando 
actualmente los 400.000 metros cuadrados cubiertos. Del mismo modo, estas operaciones se han utilizado en 
procesos de  pre venta y salas de venta. Todo gracias al uso de tecnología de punta aportada por socios 
comerciales como Symbol Technologies y Fujitsu, quienes proveen de equipos de radiofrecuencia, captura de 
datos y Pen Tablet a SONDA S.A. 

http://sondatec.cl/
http://sondatec.cl/
tel:06.134.527-2


En cuanto a los registros marcarios de la empresa, sostiene que ha registrado una familia de marcas comerciales 
que corresponden precisamente al signo SONDA (elemento funcional y distintivo del dominio en disputa), como 
parte de su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, todas registradas 
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, entre las que destaca las siguientes: a) Registro Nº 968.259, 
"SONDA", mixta, para distinguir productos en la clase 9; b) Registro Nº 968.261, "SONDA", mixta, para distinguir 
servicios en las clases 40, 42,43 y 45; c) Registro Nº 968.263, "SONDA", mixta, para distinguir servicios en la clase 
38; d) Registro Nº 968.265, "SONDA", mixta, para distinguir servicios en la clase 35; e) Registro Nº 738.072, 
"SONDA", denominativa, para distinguir productos en la clase 9; f) Registro Nº 738.073, "SONDA", denominativa, 
para distinguir productos en la clase 28; g) Registro Nº 738.074, "SONDA", denominativa, para distinguir servicios 
en la clase 35; h) Registro Nº 738.075, "SONDA", denominativa, para distinguir servicios en la clase 36; i) Registro 
Nº 738.076, "SONDA", denominativa, para distinguir servicios en la clase 38; j) Registro Nº 738.077, "SONDA", 
denominativa, para distinguir servicios en la clase 39; k) Registro Nº 742.473, "SONDA", denominativa, para 
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 9 y 11, en todas las regiones; l) 
Registro Nº 742.474, "SONDA", mixta, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos 
de las clases 9 y 11, en todas las regiones; m) Registro Nº 879.953, "SONDA", denominativa, para distinguir 
establecimiento industrial para la fabricación de productos en las clases 1 a 21 y 23 a 34; n) Registro Nº 697.953, 
"SONDA", denominativa, para distinguir productos en la clase 16; o) Registro Nº 820.066, "SONDA", 
denominativa, para distinguir productos en la clase 25; p) Registro Nº 697.954, "SONDA", denominativa, para 
distinguir servicios en la clase 41; q) Registro Nº 743.334, "SONDA", denominativa, para distinguir servicios en la 
clase 37 y 42; r) Registro Nº 743.335, "SONDA", mixta, para distinguir servicios en la clase 37 y 42. Hace presente 
al respecto que las distintas actividades comerciales, productos y servicios de su mandante se reconocen y 
distinguen en el mercado con la expresión “SONDA”, signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre 
de dominio en disputa “SONDATEC.CL”. Considera que estos registros demuestran que su representada es la 
legítima creadora de la expresión “SONDA” para distinguir e identificar sus múltiples servicios y productos 
vinculados a las TECNOLOGÍAS de la información, hecho notorio y públicamente conocido nacional e 
internacionalmente, por lo que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifican a su 
representada, SONDA S.A., a través de dicha expresión. Alude además que esta marca es  promocionada y 
profusamente utilizada por su representada en Chile y el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por 
parte de un tercero le causaría un grave perjuicio. 

En cuanto a los nombres de dominio, destaca que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de 
ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, por lo que  un usuario asociará inmediatamente el 
nombre de dominio “SONDATEC.CL” a un sitio de Internet con información relativa a su representada SONDA, 
por cuanto este nombre de dominio reproduce la marca de su representada, su nombre comercial y razón social, 
con la única salvedad de que se ha agregado la partícula “TEC”, la que según se explicará, no puede ser 
considerada un elemento diferenciador adecuado. En este contexto, sostiene que esa empresa detenta también 
nombres de dominio que contienen la expresión “SONDA”, entre los que destaca: a) SONDA.CL; b) E-SONDA.CL;  
c) ESONDA.CL;  d) LABSONDA.CL; e) SONDAMILAGROSA.CL; f) SONDAMOEBIUS.CL; g) SONDAPROCWORK.CL; h) 
SONDAS.CL; i) SONDASUR.CL; j) SONDACHILE.CL, los cuales considera son una muestra más del mejor derecho 
que asiste a su representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la 
expresión “SONDA”, idéntica a la del dominio en disputa, a su nombre comercial, su razón social y a sus marcas 
comerciales, que le otorgan derechos EXCLUSIVOS y EXCLUYENTES respecto de la misma. 

Reitera luego que el dominio solicitado SONDATEC.CL, es engañosamente similar a los nombres de dominio y 
marcas comerciales ya señaladas de propiedad de su representada y que el demandado de autos procedió a 
solicitar como nombre de dominio la marca “SONDA”, incorporando únicamente la partícula “TEC”, cuestión que 
no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio de su representada, 
sus marcas comerciales y nombre de su reconocida empresa líder en servicios de TECNOLOGÍAS de la 
información (TI). Por el contrario, se vincula en forma inmediata con ésta al ser una contracción para designar la 
palabra TECNOLOGIA, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que 
podrían llegar a creer que se trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de su representada, sus 
productos y servicios. Enfatiza al respecto que la función básica de todo nombre de dominio es aquella 
consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso 
de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. 

En cuanto al DERECHO, alude al numeral 14 del Reglamento de Nic Chile y a su interpretación en la sentencia 
dictada en el conflicto por el nombre de dominio “promain.cl” en que se concluyó que se procedía a asignar el 



nombre de dominio en disputa a “…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos 
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en 
disputa.” Al respecto señala que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una 
“denominación” 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 comunicación ofrece, tales como páginas 
Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc., y por ende, el concepto de nombre de dominio lleva 
implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por 
ejemplo, JUMBO, DELL o MCDONALD’S, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa.  

En cuanto a los criterios de resolución de conflictos por asignación de un nombre de dominio se refiere en primer 
lugar al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Al respecto 
alude a que tanto marcas como nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y 
propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que 
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se 
ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, 
facilitando así el comercio. Además, considera que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de 
publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose 
en consecuencia la marca de que se trate y por ende tanto en el derecho comparado, y por cierto en los últimos 
años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación 
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales y los conflictos por asignación de nombres de dominio ha 
sido resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como 
nombre de dominio. Al respecto se refiere a las marcas y nombres de dominio que ha invocado antes  para el 
signo SONDA. 

Como argumento normativo alude a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio 
(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y 
Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), la que 
reconoce a éste como el criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos. Asimismo, se refiere al 
Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así 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 revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias 
tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del 
dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. 
Finalmente se refiere a la consagración de este principio en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. 

Concluye al respecto que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria 
dilución de la reconocida marca “SONDA”, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar 
a asociar la marca de su representada con una actividad desarrollada por un tercero. 

Se refiere luego al criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido, haciendo presente que la expresión 
“SONDA” corresponde a un signo creado y utilizado legítimamente por su representada, y que la empresa ha 
invertido ingentes sumas de dinero en investigación, tecnología, infraestructura y otra serie de bienes tangibles, 
sin perjuicio de lo cual, el nombre con el cual son conocidos sus servicios constituye uno de sus activos más 
importantes. Al respecto sostiene que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación 
pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. 

Invoca luego el criterio de la notoriedad del signo pedido. Al respecto, señala que esta postula que el titular de 
un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel 
nacional y/o internacional y por tanto, de la aplicación de este criterio resultaría forzoso concluir que es su 
representada quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio “SONDATEC.CL”, toda vez que dicha 
expresión contiene íntegramente sus marcas comerciales, razón social y nombre comercial acompañado de la 
partícula TEC que por las razones ya señaladas no puede ser considerada como un elemento diferenciador 
suficiente y adecuado, porque  ha sido SONDA S.A., quien le ha conferido reconocimiento, notoriedad y prestigio. 

Asimismo, se refiere al criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, que  se refiere a que tendrá 
un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el que efectivamente 
ofrezca dichos productos y servicios. En este sentido señala que el nombre de dominio pedido se vincula 
inmediatamente con su representada y con los servicios y productos TECNOLOGICOS que ofrece, ya que 



“SONDA” es una empresa líder en tecnologías de la información tanto en Chile como en el extranjero, 
gestionando proyectos relevantes y destacándose ampliamente en su rubro. 

Luego, invoca el  criterio de la Identidad, que establece que corresponderá 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. Considera que en su aplicación, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su 
representada, pues contiene íntegramente el nombre de su reconocida empresa y su marca registrada, sin que 
en nada tenga que ver, haya intervenido o colaborado el demandado de autos. Al respecto, se refiere a la 
aplicación de este criterio en la jurisprudencia nacional, en el fallo de fecha 21 de mayo de 2006 sobre nombre 
de dominio “viñasdelmaipo.cl” en el cual se señaló que “el criterio de la identidad señala que el nombre de 
dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo...”. 

Finalmente se refiere al criterio del uso efectivo en Internet del signo “SONDA” y al respecto señala que la 
expresión “SONDA” que identifica a los productos, servicios y al nombre de la empresa de su representada se 
utiliza efectivamente en Internet y que se puede observar que la página Web oficial de su representada 
WWW.SONDA.COM , cuenta con mucha información acerca de los diversos productos y servicios que ofrece en 
el mercado. Asimismo, señala que al entrar al buscador más famoso del mundo, GOOGLE, e ingresar como 
patrón de búsqueda la expresión “SONDA”, se puede observar los primeros resultados aluden a su representada, 
de lo que se infiere que la asociación entre el elemento distintivo y funcional del  dominio en disputa y su 
representada es inmediata. 

Se refiere luego al Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N°425 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de 30 septiembre de 1991, aludiendo a sus artículos 6 bis y 
8 y 10, en base a los que sostiene que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser 
protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el sólo hecho de ser tal nombre comercial 
y que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “SONDA”, han de protegerse especialmente por los 
países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, en la dilución 
del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por el otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena 
para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los 
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria, a cuya protección se 
comprometen los estados parte. 

Concluye que  la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de estos, la 
vinculación de dichas marcas con los servicios de su representada, la titularidad de nombres de dominio que se 
estructuran o corresponden al famoso y notorio signo SONDA; considera que es esa parte la titular del mejor 
derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa y que en definitiva se resuelva asignando el 
nombre de dominio “SONDATEC.CL” a su representada, con expresa condenación en costas del demandado. 

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) copia de los 
certificados de registros marcarios ya individualizados, de fojas 31 a 59; b) Copia de los certificados de los 
nombres de dominio individualizados en el Nº 3 de lo principal de esta presentación, de fojas 60 a 67; c) 
Impresión de una reseña histórica de SONDA obtenida de sitio web www.wikipedia.org, para acreditar la fama 
con que goza su representada a nivel nacional y latinoamericano, de fojas 69 y 70; d) Impresión del sitio Web 
oficial de su representada www.sonda.cl, en donde consta su historia, sus diversos proyectos, sus productos y 
servicios TECNOLOGICOS, para acreditar el uso efectivo de la expresión SONDA por parte de su representada en 
la red global Internet, de fojas 68; e) Impresión del sitio Web del reconocido diario La Tercera www.latercera.cl 
en donde aparece una noticia titulada “SONDA adquiere firma brasileña de software Elucid por US$74 millones” 
y que da cuenta de la envergadura y presencia de SONDA en el mercado latinoamericano, y donde además se 
puede observar el uso de la marca asociada a SONDA, su representada en la red global Internet, de fojas 71; f) 
Impresión de búsqueda en Google, en el que se puede apreciar que al ingresar la expresión SONDA como patrón 
de búsqueda, los primeros resultados aluden a su representada, para acreditar la asociación que realizan los 
usuarios entre dicho concepto y SONDA S.A., de fojas 73; g) Copia de la sentencia recaída sobre el nombre de 
dominio “viñasdelmaipo.cl” de fecha 21 de mayo de 2006, de fojas 75; h) Copia de la sentencia recaída sobre el 
nombre el nombre de dominio promain.cl, de fojas 81. 

6.- Presentación del primer solicitante de fojas 91, en que solicita le sea asignado el dominio en base a los 
siguientes argumentos de hecho y de derecho: señala que con fecha 13 de diciembre de 2013 le fue notificada el 
acta de audiencia realizada en autos y que en virtud del punto 1 del procedimiento, presenta las siguientes 
alegaciones: Señala que Sondatec es una empresa que se desarrolla desde 1995, con vasta experiencia en el 
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rubro de la mecánica de suelos, específicamente en el área de sondajes geotécnicos, que es un tipo de 
prospección manual o mecánica desde la superficie al subsuelo lo cual permite el reconocimiento geotécnico de 
los distintos estratos. Agrega que su empresa  realiza este reconocimiento a través de métodos como sondajes 
de percusión (STP), sondaje a rotación diamantina con extracción de testigo continuo y sondaje  mediante 
método destructivo con tricono. Agrega que SONDATEC realiza ensayos in situ tales como extracción de 
muestras Shelby (muestra no perturbada), ensayo de penetración de cono dinámico, ensayos densidades 
especiales y ensayos de permeabilidad Lefranc o Lugeon. 

Agrega que las operaciones de Sondatec abarcan todo Chile con diversos proyectos, especialmente en ciudades 
del sur, tales como Talca, Talcahuano, Chillán, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Puerto 
Varas, Castro, Coyhaique y Punta Arenas. 

Señala luego que Sondatec trabaja de forma constante con importantes instituciones, tanto del área pública 
como privados, tales como inmobiliaria Aconcagua, Ministerio de Obras Públicas, Cesmec, Celulosa Arauco, 
Constructora Santa Beatriz, Asenav, Idiem, Salfacorp y Universidad Austral de Chile, esta última, según sostiene, 
evaluó a la empresa en 2006 y 2008, obteniendo altas calificaciones. 

Señala luego que Sondatec corresponde a Sondajes y Asesorías Técnicas y en virtud de esto, con fecha 15 de 
mayo de 2013 realizó su solicitud de registro de nombre de dominio, constituyéndose en primer solicitante de 
buena fe, por cuanto o buscaba aprovecharse de la fama o prestigio de otro sino hacer uso del legítimo derecho 
de desarrollar su empresa en el entorno virtual. Al respecto, sostiene que el dominio está construido en base a 
“Sond” correspondiente a “sondajes” y “atec” contracción de Asesoría Técnica. 

Señala que por tanto no existe la identidad ni riesgo de confusión que invoca la otra parte, por cuanto las 
empresas no se desarrollan en el mismo ámbito de mercado. Asimismo, señala que si se invoca como argumento 
de búsqueda el término “sondatec”, la búsqueda no arroja como primeros resultados la mención a la contraria 
sino empresas correspondiente al ámbito de los sondajes y su representada. 

En cuanto al interés legítimo de la contraria, sostiene que la empresa Sonda S.A. si bien tiene su nombre de 
dominio sonda.cl, registrado el año 1992, es titular además de distintos nombres de dominio que mantiene en 
desuso y que ni siquiera son redirigidos al dominio sonda.cl. Al respecto ejemplifica con los siguientes: 
chilesonda.cl, e-sonda.cl, esonda.cl, labsonda.cl, sindicatosonda.cl, sondachile.cl, sondamilagrosa.cl, 
sondamoebius.cl, sondas.cl, de los cuales shilesonda.cl, sindicatosonda.cl y labsondachile.cl, fueron obtenidos a 
través de segundas solicitudes de registro. A lo que suma el dominio sondasur.cl, que ya no es de titularidad del 
segundo solicitante. 

De estas circunstancias desprende que Sonda S.A. bajo ninguna circunstancia se ve afectado por el registro de 
nombre de dominio sondatec bajo su titularidad, ya que no existe relación entre una empresa y la otra y el 
registro sin uso de los nombres de dominio antes señalados le lleva a sostener que Sonda S.A. ha incurrido en 
conductas de secuestro inverso de nombres de dominio, consistente en que una empresa con poder relativo de 
mercado, apoyadas en su poder económico que per permite asumir los costos económicos de un juicio, provocan 
entorpecimientos de los demás actores dentro de la Red, acaparando nombres de dominio sin darles uso alguno 
o usándolos tan sólo para re-direccionar tráfico de los internautas a un único sitio web. Conducta definida en el 
Reglamento para la Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre nombres de dominio (PURC) en los 
siguientes términos: “Secuestro inverso de nombres de dominio se refiere al uso de mala fe que se hace de la 
política con la tentativa de privar al titular de un nombre de dominio registrado de un nombre de dominio. 

7.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) evaluación de 
desempeño de proveedores realizado por Universidad Austral de Chile, de los años 2006 y 2008; b) Cuatro 
impresiones de pantalla de búsquedas en Internet bajo la expresión ”Sondatec; c) Impresión de pantalla 
correspondiente a la página web sondatec.cl; d) jurisprudencia realtiva a conflictos por asinnación de nombres 
de dominio en que Sonda aparece como segundo solicitante. 

8.- Contra argumentaciones del segundo solicitante, de fojas 97, reitera que el mejor derecho de su mandante 
respecto del nombre de dominio SONDATEC.CL, se encuentra debidamente acreditado a través de su demanda y 
documentos probatorios acompañados. Destaca que de dichos argumentos, así como de los documentos 
oportunamente acompañados por esa parte, su mandante es titular de registros marcarios para la expresión 
“SONDA” en Chile, expresión con la distingue en el mercado uno de sus más reconocidos servicios. Agrega que su 
mandante tiene un interés real, concreto y legítimo respecto de este nombre de dominio pues los usuarios de 
Internet, al acceder o al ingresar erróneamente a éste, racional,  lógica y naturalmente concluirán que es de 



propiedad de su representada y que en él se publicita o informa a los usuarios acerca de los de los servicios 
tecnológicos de SONDA. Sostiene que el nombre de dominio en disputa consiste en una expresión que es 
virtualmente idéntica a las marcas comerciales, nombres de dominio, servicios y productos de su mandante, 
agregándose la expresión TEC, que lejos de ser un elemento diferenciador, induce a error, por corresponder a la 
abreviación de tecnología, que corresponde precisamente al rubro de SONDA S.A. 

Reitera su mención a la sentencia dictada en los autos de conflicto por asignación del nombre de dominio 
promain.cl, en tanto que sostiene que la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un 
determinado nombre de dominio, es un criterio que debiere considerarse a la hora de determinar a cuál de las 
partes en un procedimiento de asignación de dominio asiste un mejor derecho sobre el mismo.  

Asimismo reitera el argumento de la grave confusión que se produciría entre los consumidores y usuarios de 
Internet enfrentados a este nombre de dominio en el sentido que el nombre de dominio SONDATEC.CL, hace uso 
de un signo original de su mandante y que es el elemento distintivo de sus marcas comerciales y nombres de 
dominio ya registrados, agregando sólo la palabra “TEC”, que no modifica su estructura de manera sustantiva y 
que por ende no confiere al dominio individualidad propia, en contravención de la normativa que regula la 
propiedad industrial y constituyendo un perjuicio grave a los derechos de su mandante, al inducir a error y 
confusión a los usuarios de Internet que enfrentados a este denominador erróneamente lo asocien a su 
representada, acarreándole graves perjuicios. 

Sostiene luego que la debilidad de los argumentos del primer solicitante, se demuestra porque esgrime como 
fundamento de su supuesto mejor derecho, el principio “first come, first served”. Sin embargo, considera que 
este criterio se aplica sólo en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo 
cual en el caso de autos no resulta procedente. Destaca que el simple hecho de tener la calidad de primer 
solicitante y de invocar este principio, no libera a la contraria de la carga de acreditar su mejor derecho sobre el 
dominio en disputa, pues de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de 
nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar primero el dominio para, por 
ese simple hecho, quedarse con él sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Al respecto, invoca la 
sentencia de asignación de nombre de dominio “todochile.cl”, que reafirma que en un conflicto de asignación de 
nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe 
analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. 

Destaca que en el caso de autos su mandante tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, 
demostrado en autos a través de la prueba de la existencia de derechos marcarios para una expresión que se 
encuentra reproducida en el dominio disputado.  

Sintetiza que el criterio “first come, first served”, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han 
reconocido como un principio de “ultima ratio”, vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea 
posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe 
aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee 
sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha 
de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que 
primero lo solicitó, lo que no ocurriría en el caso de autos. 

8.- Que a fojas 99 se proveyó la presentación del segundo solicitante y se abrió la etapa de observaciones a las 
pruebas, lo que fue notificado a las partes a fojas 100. 

9.- Que a fojas 101, sin más presentaciones de parte, se citó a las partes a oír sentencia, lo que les fue notificado 
como consta a fojas 102. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que los conflictos por asignación de nombres de dominio tienen por objeto la determinación de cuál 
de las partes en conflicto tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Al efecto, las partes han 
comparecido en autos y han alegado su interés legítimo y buena fe en sus solicitudes, además de los argumentos 
y pruebas a partir de las cuales acreditan estas circunstancias. 

SEGUNDO: Que la doctrina y jurisprudencia está conteste en la consideración de que los argumentos marcarios 
forman parte de los criterios a considerar en la resolución de conflictos por asignación de un nombre de dominio, 
para acreditar un mejor derecho. Sin embargo en la aplicación de este criterio se deben considerar los aspectos 
relativos a las restricciones aplicables a la propiedad marcaria, tanto la territorialidad como la especialidad, 



conforme a la cual es posible que subsistan en el mercado denominaciones similares, en la medida que se 
desarrollen en sectores distintos de la economía. 

TERCERO: Que en el caso de marras, de los antecedentes que constan en autos se desprende que las partes se 
desenvuelven en distintos sectores de la economía. Adicionalmente, que ambas partes contienen en su 
denominación la expresión “sonda”, en el caso del primer solicitante con ocasión de sus labores en el ámbito del 
sondaje y la segunda solicitante en el ámbito tecnológico. Siendo así, aparece que en el caso de autos se ha 
producido lo que en doctrina se conoce como “logical choice” esto es, partes con intereses y derechos legítimos 
que concurren en solicitudes de registro, sin que exista riesgo de confusión ni dilución marcaria por 
desenvolverse en sectores distintos del mercado y actuar de buena fe en el desarrollo de sus sistemas de 
información en Internet. 

CUARTO: Que en estas circunstancias, habrá de resolverse rechazando la demanda del segundo solicitante, 
asignando el dominio al primer solicitante. 

QUINTO: Que en todo caso, el segundo solicitante ha obrado en autos de buena fe, sin que sea posible sostener 
que haya litigado en autos, debiendo en consecuencia resolverse que cada parte pague sus costas. 

Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se 
resuelve: 

Asígnese el nombre de dominio sondatec.cl al primer solicitante REPRESENTANTE LEGAL (TOMAS ORLANDO 
IBANEZ CACERES, ya individualizado en autos. 

Cada parte pagará sus costas. 

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, 
ejecútese por Nic Chile la presente resolución. 

Resolvió: 
 
 
Lorena Donoso Abarca 
Arbitro 
 

Carlos Reusser Monsálvez 
Actuario 

 
 
 
 
 
Sentencia dictada frente a los testigos de actuación 
 
 
 
Manuela Ferrada Tapia 
7.776.724-k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diego Sepúlveda Salazar 
16.386.315-4 
 
 
 

 
 
 
 
Cc.: cadmin@sargent.cl, ctecnico@sargent.cl, dominios@sargent.cl; seguelrobert@gmail.com, 
sondatec@gmail.com; lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl 
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