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Re.:  Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio synnex.cl   
Oficio N° 18582 

 
VISTOS: 
 
1. Que con fecha 21 de marzo de 2013, don LEONARDO MARCELO PINO 

WERLINGER solicita la inscripción del nombre de dominio synnex.cl. 
Posteriormente, con fecha 11 de abril de 2013, SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES INC., representada en calidad de contacto administrativo 
por don MATÍAS EDWARDS, solicita igualmente la inscripción del mismo 
dominio synnex.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje. 

 
2. Que mediante Oficio N° 18582 de fecha 30 de septiembre de 2013, NIC Chile 

designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el 
referido dominio. 

 
3. Que con fecha 30 de septiembre de 2013, el infrascrito acepta el 

nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, 
además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de 
procedimiento para el día 10 de octubre de 2013, a las 11:30 horas, en 
Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación 
notificada a las partes por correo electrónico. 

 
4. Que con fecha 10 de octubre de 2013, se efectúa el comparendo fijado para 

ese día, al que únicamente asiste don MATÍAS EDWARDS ZAMORA, quien 
exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, SYNNEX 
INFORMATION TECHNOLOGIES INC., y acredita haber consignado el monto 
fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer 
Solicitante, don LEONARDO MARCELO PINO WERLINGER, por lo que se 
fijan las normas de procedimiento. 

 
5. Que con fecha 14 de octubre de 2013, el Segundo Solicitante, SYNNEX 

INFORMATION TECHNOLOGIES INC., consigna el saldo de los honorarios 
arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 25 de octubre de 
2013. 

 
Que con fecha 24 de octubre de 2013, don RODRIGO ALBAGLI VENTURA, 
en representación del Segundo Solicitante, SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC., presenta su demanda de mejor derecho señalando 
que es una compañía de tecnologías de la información de origen 
norteamericano, líder en el rubro de procesos y gestión de negocios a nivel 
mundial, cuyo público objetivo son principalmente fabricantes de equipos 
tecnológicos originales y revendedores en varias regiones dentro del orbe. 
Fundada en 1980, SYNNEX CORPORATION cuenta con más de 11.000 
trabajadores y asociados en todo el mundo, y actualmente opera en los 
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Estados Unidos, Canadá, China, Japón, México, Filipinas y el Reino Unido. 
 
El Segundo Solicitante  indica que opera en dos áreas principales:  
 

 Servicios de Distribución de Productos: Su objetivo principal es la 
distribución de sistemas informáticos, periféricos, componentes de 
sistemas, software, equipos de red, CE y productos 
complementarios, sean estos de elaboración propia o provenientes 
de terceros. También contempla asesorías especializadas en 
relación a las tecnologías de la información (servicios de 
alojamiento y almacenamiento de datos en servidores); 
 

 Servicios de Negocios Globales: Ofrece una variada gama de 
servicios de subcontratación de procesos de negocios (BPO) a la 
más amplia variedad de clientes, entre las cuales resaltan: soporte 
técnico, gestión de actualizaciones, gestión de clientes 
potenciales, ventas directas, servicio al cliente, Back office externo 
de oficinas y sus tecnologías de la información e ITO (Information 
technology Outsourcing).  

 

SYNNEX CORPORATION dice que actualmente distribuye más de 25.000 
productos de tecnología, de más de 200 IT, CE y fabricantes de equipos 
originales, destinados a más de 20.000 revendedores, integradores de 
sistemas y distribuidores en todo Estados Unidos, Canadá , Japón, México y 
Latinoamérica. Dentro de este contexto nace precisamente la marca ancla de 
esta compañía, “SYNNEX”, utilizada desde hace más de 30 años para 
distinguir su amplia gama de productos y servicios, ya descritos la cual, 
además, cuenta con una vasta protección a nivel mundial. Por ello es que no 
puede desconocerse que el creador de la marca comercial “SYNNEX”, 
ampliamente reconocida en los Estados Unidos, Japón, La Unión Europea y 
otros países, principalmente por sus productos y servicios de las clases 9, es 
el Segundo Solicitante, SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. (hoy 
SYNNEX CORPORATION). 

EL Segundo Solicitante  afirma que actualmente posee intereses reales, 
efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta 
con una serie de registros marcarios en Chile y el extranjero que incluyen el 
término “SYNNEX”, y que se condice con el nombre con que sus productos y 
servicios se distinguen en el mercado a nivel mundial. Entre otros, menciona 
los siguientes: 

 “SYNNEX” Registro Nº 683.617 para productos de la clase 9 en Chile a 
nombre de SYNNEX CORPORATION; 
 

 “SYNNEX” Solicitud de renovación Nº 1.042.975 para servicios de la 
clase 40 en Chile a nombre de SYNNEX CORPORATION; 
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 “SYNNEX” Solicitud de renovación Nº 1.052.673 para servicios de la 
clase 35 en Chile a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Solicitud de renovación Nº 1.071.348 para servicios de la 
clase 35 en Chile a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 1,974,787 para productos de la clase 9 en 
Argentina a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 1,931,794 para servicios de la clase 35 en 
Argentina a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 1,930,001 para servicios de la clase 40 en 
Argentina a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 94273-C para productos de la clase 9 en Bolivia 
a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 94272-C para productos de la clase 9 en Bolivia 
a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 94272-C para servicios de la clase 35 en Bolivia 
a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 94424-C para servicios de la clase 40 en Bolivia 
a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 94271-C para servicios de la clase 42 en Bolivia 
a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 824736516 para productos de la clase 9 en 
Brasil a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 824736524 para servicios de la clase 35 en 
Brasil a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 824736532 para servicios de la clase 37 en 
Brasil a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº TMA730,837 en Canadá a nombre de SYNNEX 
CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 267188 para productos de la clase 9 en 
Colombia a nombre de SYNNEX CORPORATION; 
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 “SYNNEX” Registro Nº 267187 para servicios de la clase 35 en 
Colombia a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 267185 para servicios de la clase 40 en 
Colombia a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 267186 para servicios de la clase 42 en 
Colombia a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 002773125 para productos de la clase 9 y 
servicios de las clases 35, 39, 40 y 42 en Estados Unidos a nombre de 
SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 268.883 para productos de la clase 9 en 
Estados Unidos a nombre de SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 254.633 para servicios de la clase 35 en 
Paraguay a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 267694 para servicios de la clase 40 en 
Paraguay a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 254.634 para servicios de la clase 42 en 
Paraguay a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 87250 para productos de la clase 9 en Paraguay 
a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 31818 para servicios de la clase 35 en Perú a 
nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 31844 para servicios de la clase 40 en Perú a 
nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 31819 para servicios de la clase 42 en Perú a 
nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 18303 para productos de la clase 9 en Perú a 
nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.; 
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 “SYNNEX” Registro Nº 2,972,724 para servicios de las clases 35, 40 y 
42 en Surinam a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 2,064,680 para servicios de las clases 41 y 42 
en la Unión Europea a nombre de SYNNEX CORPORATION; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº 342.468 para productos de la clase 9 y servicios 
de las clases 35y 40 en Uruguay a nombre de SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº P-248347 para productos de la clase 9 en 
Venezuela a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº S-23393 para servicios de la clase 35 en 
Venezuela a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº S-23394 para servicios de la clase 40 en 
Venezuela a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC.; 

 

 “SYNNEX” Registro Nº S-23395 para servicios de la clase 42 en 
Venezuela a nombre de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC. 

 

Con el objeto de acreditar lo anterior, el Segundo Solicitante  acompaña 
copias simples de los informes emitidos por los Organismos de Propiedad 
Industrial respectivos, para los registros enumerados precedentemente, que 
dan cuenta de las marcas que incluyen el término “SYNNEX”, en las clases 
ya mencionadas. No obstante ello, dentro del listado, resultan especialmente 
relevantes aquellas que distinguen productos y servicios de las clases 9, 35, 
39, 40 y 42, para identificar: 
 

 “Toda una gama de software de ordenador y de redes; toda una 
gama de periféricos de ordenador y de redes; toda una gama de 
componentes de ordenador y periféricos de ordenador para su uso 
con ordenadores, hardware de ordenador y de redes y periféricos 
de ordenador y de redes”, en clase 9; 
 

 “Servicios de distribución que incluyen ordenadores, hardware 
informático, software de ordenador y de redes, componentes de 
ordenador y de redes, y periféricos de ordenador y de redes; 
Servicios de reventa con valor añadido en relación con 
ordenadores, hardware informático, software de ordenador y de 
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redes, componentes de ordenador y de redes, y periféricos de 
ordenador y de redes; distribución en relación con ordenadores, 
hardware de ordenador, software de ordenador y de redes, 
componentes de ordenador y de redes, y periféricos de ordenador 
y de redes; consultas técnicas en relación con la tramitación y el 
rastreo de pedidos, pedidos en línea, rastreo y facturación en 
línea, gestión de materiales, creación y adquisición de 
componentes, logística y facturación”, en clase 35; 

 

 “Consultas técnicas en relación con la distribución de terceros; 
seguimiento de envíos en línea”, en clase 39. 

 

 “Ensamblaje y fabricación contractuales de ordenadores, hardware 
de ordenador, servidores, servidores caché, servidores de 
almacenamiento acoplados de red, servidores de red de área de 
almacenamiento, aplicaciones de Internet, equipos de 
telecomunicaciones, ordenadores de mano, ordenadores portátiles 
y estaciones de trabajo; consultas técnicas relacionadas con la 
fabricación de placas de circuitos impresos, artículos de chasis y 
de alimentación, ensamblaje de productos, servicios de 
construcción según pedido, servicios de configuración según 
pedido”, en clase 40; 

 

 “Integración de sistemas informáticos; consultas técnicas en 
relación con los ordenadores, hardware de ordenador, software, 
redes informáticas, telefonía informática, servicios informáticos, 
diseño, ingeniería, ayuda técnica al cliente, servicios de tecnología 
de la información, configuración de productos y sistemas en línea”, 
en clase 42. 

 
SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. señala que las solicitudes y 
registros citados son sólo una muestra de la fuerza intrínseca y distintividad 
que lleva inserta la marca “SYNNEX”, lo cual no hace sino dar cuenta del 
mejor derecho que asiste al Segundo Solicitante sobre el dominio synnex.cl, 
toda vez que éste, al ser confrontado con las marcas registradas por el 
Segundo Solicitante, resulta ser idéntico a las mismas, en atención a que no 
se introduce ningún elemento diferenciador de las denominaciones 
representadas. En efecto, no hace falta practicar un análisis gráfico y fonético 
acabado entre los signos contrastados, para advertir la identidad existente 
entre las marcas “SYNNEX” y el second level domain synnex.cl. 
 
El Segundo Solicitante  estima que lo anterior no hace sino generar un serio 
riesgo de asociación por parte del público consumidor, entre los productos y 
servicios ofrecidos por él y aquellos que pretende colocar en el mercado el 
Primer Solicitante de autos a través del dominio en disputa, toda vez que la 
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totalidad de los vocablos que componen la marca del Segundo Solicitante, se 
encuentran insertos dentro del nombre de dominio requerido, en una 
secuencia gráfica y fonética idéntica. 
 
Conforme a lo anterior, siguiendo a nuestra Jurisprudencia, a partir de la 
resolución recaída sobre la asignación por el nombre de dominio pathfinder-
chile.cl, el Segundo Solicitante  dice que se ha insistido en la idea de que, 
cuando nos enfrentamos a una disputa que dice relación con nombres de 
dominio, pierden fuerza los principios de territorialidad y especialidad, propios 
de las marcas, los cuales permiten la existencia de dos signos idénticos en 
sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. 
Si a lo anterior se suma el hecho de que no es requisito sine qua non acreditar 
uso del dominio, la situación se vuelve más álgida y se generan esta clase de 
conflictos. Dicho razonamiento resulta plenamente aplicable al caso sublite, 
toda vez que SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. (e 
indistintamente, SYNNEX CORPORATION), es titular de la marca comercial 
“SYNNEX”, denominación idéntica al Second Level Domain del nombre de 
dominio en conflicto y en donde salta a la vista la inexistencia de algún 
elemento distintivo, que sea suficiente para poder estimar que el Primer 
Solicitante tenga un mejor derecho sobre el dominio pretendido. En efecto, si 
no se deja habida consideración de esta circunstancia, podría generar que 
cualquier usuario de la red de Internet, se vea inducido a error o engaño 
respecto al origen empresarial de los servicios, productos o de la información 
que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa. 
 
En resumen, “SYNNEX” es una marca creada, registrada y profusamente 
utilizada por el Segundo Solicitante en Chile y el extranjero, por lo que su uso 
o aprovechamiento por parte de un tercero a través de un nombre de dominio, 
le causará un grave perjuicio. 
 
Respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y las marcas 
comerciales de las cuales es titular el Segundo Solicitante, éste manifiesta que 
debido a las enormes inversiones que ha realizado para generar productos y 
servicios de enorme calidad y reputación ya señalados, no cabe duda que los 
usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio synnex.cl 
está directamente relacionado con SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC., puesto que como se indicó anteriormente, su 
elemento distintivo es idéntico a la marca ancla del Segundo Solicitante, 
previamente registrada tanto en Chile como en el extranjero. Consecuencia 
lógica de lo anterior, es que los usuarios que identifican a la marca “SYNNEX” 
con su titular legítimo, creerán que se trata de un dominio del Segundo 
Solicitante abocado a la difusión de información relativa a los productos y 
servicios rotulados bajo la denominación “SYNNEX”, o bien, una extensión de 
su estrategia de marketing, generando una concepción errada del origen 
empresarial de los productos y/o servicios que se ofrezcan a través del 
dominio en disputa, en caso que éste sea asignado al Primer Solicitante.  
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SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. estima que todo lo anterior 
resulta enormemente relevante, por cuanto el Segundo Solicitante tiene un 
prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por el uso 
malicioso o abusivo que haga don LEONARDO MARCELO PINO 
WERLINGER del nombre de dominio en disputa, lo que decanta 
indefectiblemente, en la obstrucción al ejercicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. y, lo que es 
más gravoso, en la dilución de su marca comercial famosa y notoria 
“SYNNEX”. 
 
Con todo, el Segundo Solicitante  considera que es menester indicar también 
que con esta solicitud se están vulnerando derechos del consumidor, 
consistentes en encontrar en la página Web a la que ingresan, aquellos 
productos o servicios que efectivamente buscan, en razón de una determinada 
dirección. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica del 
dominio synnex.cl a nombre de un tercero, con las marcas comerciales del 
Segundo Solicitante (válidamente registradas en Chile desde hace más de 10 
años), sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar a un sitio 
del Segundo Solicitante, por lo que sólo podemos concluir que la necesidad de 
asignación del nombre de dominio a SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC., es manifiesta. 
 
El Segundo Solicitante sostiene que el crecimiento exponencial que ha 
significado el uso de Internet a nivel mundial, (de forma meramente 
referencial, en los últimos 10 años, ha pasado de tener 250 millones de 
usuarios a principios del 2000, a incorporar más de 2000 millones de 
navegantes en el año 2011), ha devenido en la existencia de diversos 
conflictos jurídicamente relevantes. En este sentido, uno de los más 
recurrentes dice directa relación con los nombres de dominio. En efecto, a 
partir de la denominación que designa un nombre de dominio, el titular del 
mismo puede identificarse y hacerse conocido dentro de una red determinada, 
en relación con específicos productos o servicios que pretenda ofrecer a 
través de este medio, así como también respecto de las prestaciones 
asociadas a la referida dirección, tales como la distintividad propia otorgada 
por el diseño de una página Web.  Es por ello que, insistiendo en esta idea, la 
finalidad detrás del nombre de dominio apunta precisamente a identificar al 
usuario dentro de la red, ya que, si no persiguiera dicho propósito, no existiría 
un objetivo detrás de la obtención de registros de nombres de dominio, sino 
que, por el contrario, constituirían perfectos desincentivos a la protección de la 
propiedad intelectual, en tanto mecanismo eficaz para confundir a los 
consumidores y generar, en definitiva, la dilución de marcas ya registradas. 
 
El Segundo Solicitante hace mención a varios criterios establecidos para la 
solución de conflictos en la asignación de nombres de dominio. Entre ellos, 
aparece el de la titularidad sobre una marca comercial, en relación con los 
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nombres de dominio. En este sentido, destaca que resulta indiscutible 
reconocer la gran cantidad de aspectos, características y propósitos que los 
nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, lo cual no hace sino 
evidenciar que los dominios, además de la función propiamente técnica que 
cumplen dentro de la red, juegan un rol esencial en tanto identificadores del 
origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet, 
propendiendo a agilizar y, en definitiva, a facilitar el tráfico y la oferta de bienes 
y servicios; ello, sin dejar de considerar que puede llegar a constituir un 
excelente mecanismo publicitario, lo cual coopera en el fortalecimiento de una 
marca comercial. Para evidenciarlo, es relevante resaltar que nuestra 
Jurisprudencia ha ido adoptando el mismo criterio que en el derecho 
comparado, en torno a identificar la identidad existente entre nombres de 
dominios y marcas comerciales. En razón de ello radica esencialmente que 
esta clase de conflictos deba ser resuelta en base al criterio más arriba 
descrito.  

Sobre el particular, es menester indicar que SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC. (e indistintamente, SYNNEX CORPORATION), es 
titular de una serie de marcas comerciales para la denominación “SYNNEX”, 
todas ellas debidamente registradas y anteriores a la solicitud de nombre de 
dominio objeto de esta litis, para identificar diversos productos y servicios de 
las clases 9, 35, 37, 39, 40, 41 y 42, todos los cuales gozan de fama y 
notoriedad en cada uno de los mercados pertinentes donde se desenvuelven.  

Además, el Segundo Solicitante  señala que es importantísimo indicar que en 
el caso de autos, todo el entramado y, más específicamente, la totalidad de 
los caracteres distintivos que identifican a la denominación “SYNNEX” dentro 
del mercado, se construye precisamente a partir de sus marcas registradas, 
por lo cual el reconocimiento de un derecho de propiedad a un tercero sobre 
el dominio que contiene íntegramente este signo, vulneraría seriamente la 
especie de propiedad derivada de estos privilegios industriales válidamente 
registrados con anterioridad, constitucionalmente resguardados por el artículo 
19 número 25 de nuestra carta fundamental.  

Todo el planteamiento indicado, sostiene el  Segundo Solicitante, se 
encuentra reconocido por nutrida normativa y jurisprudencia, tanto 
comparada, como nacional, pero en particular a través de: 

 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP” de la 
ICANN, mayor autoridad en esta materia; 

 Informe final de la Organización de la Propiedad Intelectual 
(OMPI); 

 Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la asignación de 
nombres de Dominio NIC Chile.  

Según el Segundo Solicitante, es por ello, que a este respecto debe aplicarse 
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la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de 
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, "UDRP"), en 
cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos 
conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del 
signo en cuestión, que considera como fundamento para iniciar un 
procedimiento de disputa de dominios si 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”. El Segundo 
Solicitante sostiene que el criterio que reconoce la relación existente entre 
nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente 
aceptado y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto 
suscitado en estos autos. 

En cuanto al Criterio de la Fama y Notoriedad del signo pedido, el Segundo 
Solicitante  indica que se debe comenzar por considerar el hecho de que una 
marca es notoria cuando, objetivamente, es conocida de manera pública y 
evidente por parte de los sectores interesados. En este entendido, el requisito 
determinante de la notoriedad es la difusión de la misma entre el público 
consumidor y los restantes grupos relacionados. En razón de ello, el elemento 
“SYNNEX”, como objeto de protección cubierto por los artículos 584 del 
Código Civil y 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del 
Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19.039 sobre Propiedad 
Industrial, es ampliamente reconocido en el mercado asociado a la venta de 
softwares y productos tecnológicos, así como también en el ámbito de la 
prestación de asesorías en materia de tecnologías de la información. En 
estrecha relación con lo indicado, resulta plenamente aplicable la sentencia 
dictada en relación al conflicto sobre asignación del dominio 
scotianhomes.cl, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se 
asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto 
se logró demostrar la fama y notoriedad de las diversas marcas comerciales 
de dicha empresa bancaria, que incluían el término “SCOTIA”. En la especie, 
tal conclusión puede colegirse a partir de los considerandos noveno y décimo, 
que señalan textualmente, lo siguiente: 

“Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal 
arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su 
prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la 
Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente 
por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución 
Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad 
industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, 
procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que 
establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, 
en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de 
un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como 
segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en 
el sentido de que las marcas comerciales  y el nombre o razón social 
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gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones 
posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del 
nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. 
Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del 
reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio 
CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe 
respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con 
anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 
del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una 
solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias 
solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días 
contados desde la primera solicitud.  

Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha 
justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa 
"SCOTIANHOMES", cuyo componente principal se identifica con su 
propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor 
y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y 
proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado 
poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado 
primeramente”.  

El Segundo Solicitante  considera que en el presente caso, se dan los mismos 
supuestos que en el conflicto scotianhomes.cl, pues claramente la marca de 
SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. es ampliamente reconocida 
en el mercado agrícola, tanto en Chile como en el extranjero, manteniendo 
hoy un rol muy importante en el desarrollo de esta área, con lo cual si se 
asigna el nombre de dominio en conflicto al Primer Solicitante, conllevará a la 
dilución de esta marca, comprometiendo seriamente los derechos de 
propiedad del Segundo Solicitante. 

SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. insiste en que el signo 
“SYNNEX” cumple con todos los criterios de fama y notoriedad exigidos, 
teniendo en consideración las circunstancias que a continuación se describen:  

 

i. La existencia de solicitudes de registros marcarios anteriores a la 
fecha de inscripción por parte del Primer Solicitante del nombre de 
dominio en disputa.  

 
ii. Presencia en el mercado y reconocimiento por parte del público 

consumidor; especialmente en la industria del retail, para identificar 
importantes artículos de escritorio y oficina, papeles ordinarios y 
especiales, cartulinas, cartones, etc., distribuidos y 
comercializados efectivamente en todo Chile y gran parte de 
Sudamérica. 
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El Segundo Solicitante  dice que a partir de lo anterior, es dable colegir que la 
marca “SYNNEX” es famosa y notoria para los productos y servicios que 
distingue, por lo cual cualquier intento de utilización del referido signo, como 
en este caso, a través del dominio synnex.cl, representa una amenaza seria a 
los derechos que SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. ostenta 
sobre el mismo. 

SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. señala que concorde con 
los efectos propios del uso del signo “SYNNEX”, es importante hacer 
presente el hecho de que, de asignar el nombre de dominio pretendido al 
Primer Solicitante, conllevaría indefectiblemente a la dilución del carácter 
distintivo de la marca del Segundo Solicitante. 

En efecto, se ha indicado por expertos que este fenómeno afecta directamente 
a las marcas en diversos ámbitos. Así, en el aspecto psicológico, tiene 
implicancias en variables como el reconocimiento, el recuerdo, las 
asociaciones y la fidelidad.  

 Reconocimiento: Este factor determina la capacidad de los 
consumidores de identificar a una marca. Este concepto es 
esencial, dado que si el consumidor no es capaz de reconocer a 
una marca, todo el esfuerzo realizado será en vano. Por ejemplo, 
la dilución causada por una marca de nombre o envase muy 
similar a la original, dificultará la capacidad del consumidor para 
distinguir una de otra. Con esto, el consumidor puede experimentar 
un sentimiento de frustración al darse cuenta que el producto que 
adquirió no era el que estaba buscando.  
 

 Recuerdo: Se trata de ser el primero de la lista en una determinada 
categoría de productos. A modo de ejemplo, si la marca original se 
utiliza por terceros en otras categorías de productos, al consumidor 
se le puede dificultar la capacidad de asociar la marca original a la 
categoría de productos a la que pertenece, es decir, existe una 
pérdida de dominancia.  

 

 Asociaciones: Atributos que surgen en la mente de los 
consumidores cuando se menciona una marca sean positivos o 
negativos. Por ejemplo, un tercero que utilice en otra categoría de 
productos una marca asociada a productos de alta calidad y 
fabrica productos de baja calidad, perjudica la imagen percibida 
por los consumidores de la marca original. 

  

 Fidelidad: Elección de una marca por el consumidor ante 
alternativas de características similares. Claramente un 
consumidor que no puede distinguir entre dos productos, no podrá 
ser fiel a uno de ellos, por lo que la dilución también afecta 
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indirectamente a esta variable.  

Las variables explicadas anteriormente producen que una marca o imagen 
comercial como “SYNNEX” sea distintiva. Por ende, estima el Segundo 
Solicitante que la dilución puede provocar que estos elementos no sean 
fácilmente identificados, disminuyendo o, lisa y llanamente, eliminando la 
capacidad de distinción de este signo y lo que es peor, la preferencia de los 
consumidores. 

En consecuencia, el Segundo Solicitante  considera que no cabe duda alguna 
que nos encontramos frente a un caso donde el Primer Solicitante del nombre 
de dominio synnex.cl, está contraviniendo claramente el criterio anteriormente 
descrito, toda vez que requirió un nombre de dominio idéntico a la marca 
famosa y notoria de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC., 
generando con ello un grave perjuicio al mismo, lo cual se traduce en términos 
prácticos en un detrimento del valor económico y posicionamiento de la misma 
dentro del mercado. 

El Segundo Solicitante hace presente también el criterio del mejor derecho 
derivado del uso empresarial legítimo, según el cual el mejor derecho 
pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta los servicios 
dentro del mercado. En este sentido, es precisamente SYNNEX 
INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. (e indistintamente, SYNNEX 
CORPORATION) quien ostenta una serie de registros marcarios plenamente 
vigentes para el signo “SYNNEX” tanto en Chile, como en el extranjero, lo 
cual ha generado que el Segundo Solicitante sea reconocido como un 
referente mundial en la oferta de productos de productos tecnológicos, propios 
de la clase 9, así como también en su esfera de servicios de las clases 35, 39, 
40, y 42, asociados a las tecnologías de la información. Lo anterior, como 
consecuencia directa de los esfuerzos de posicionamiento constantes, en 
orden a ofrecer productos y servicios innovadores, de bajo costo y acorde con 
estándares internacionales de calidad. Por consiguiente, hacer caso omiso del 
criterio antes descrito, induciría de manera indefectible a los consumidores y 
usuarios de Internet a error o engaño, toda vez que asociarán los productos o 
servicios ofrecidos a través del dominio synnex.cl a aquellos que identifican 
precisamente a SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. (e 
indistintamente, SYNNEX CORPORATION), cuando en realidad, el origen 
empresarial de los mismos proviene de un tercero y no del Segundo 
Solicitante.  

El Segundo Solicitante sostiene que el principio “first come, first served” sólo 
debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor 
derecho sobre el nombre de dominio: De este modo es que debe ser aplicado 
en su calidad de “Ultima Ratio” o alternativa, deriva del hecho de que es un 
criterio directriz o pauta orientadora en esta materia, lo cual sugiere 
efectivamente que no es una norma jurídicamente obligatoria. Es en razón de 
ello, que la Jurisprudencia ha venido indicando que aun cuando una solicitud 
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pueda prevalerse de éste, resulta plenamente admisible el reconocimiento de 
excepciones al mismo, atendidas las circunstancias particulares del caso. Esto 
es recogido en el fallo sobre asignación del dominio 123telefonos.cl, en el 
cual se señaló lo siguiente: “SEXTO: Que la segunda solicitante, la sociedad 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., tiene registrada a su nombre 
en distintas clases del Clasificador Internacional de Marcas Comerciales, entre 
otros servicios de telecomunicaciones vía internet, etc., de la clase 38 y entre 
otras, la marca comercial "123" en Chile según la documentación acompañada 
en autos, desde el año 2000, es decir cuatro años de antigüedad y en 
consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del 
primer solicitante de autos ante Nic Chile. SEPTIMO: Que lo anterior permite 
concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en 
este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el 
segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en 
disputa "123telefonos.cl". 

SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. puntualiza que el mismo 
criterio fue utilizado al fallar el conflicto sobre asignación del dominio 
portalmelon.cl, que en su considerando sexto, indicó; “SEXTO: Que la 
denominación "melón" de acuerdo a la documentación acompañada, se 
identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte 
del segundo solicitante y de su producto "Cemento Melón" y en segundo lugar 
su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de 
la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante. 
SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie 
el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first 
served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho 
sobre el nombre de dominio en disputa "portalmelon.cl". 

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, el Segundo Solicitante  dice que 
resulta plenamente aplicable la excepción a este principio, por cuanto de otra 
manera se estarían violando los derechos generales de nuestra legislación, 
que con toda lógica, hace prevalecer derechos previamente constituidos por 
terceros, por sobre la circunstancia de que otro solicite primero un dominio. 

Considerando la existencia de una serie de registros “SYNNEX” en Chile y en 
el extranjero, para proteger diversas clases de productos y servicios 
vinculados con las tecnologías de la información; la fama y notoriedad que 
esta marca ha adquirido a nivel mundial, a lo largo de sus 30 años de 
antigüedad; los productos, servicios e información relacionada a los que 
puede asociarse, SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. (e 
indistintamente, SYNNEX CORPORATION) concluye que ostenta un mejor 
derecho sobre el nombre de dominio synnex.cl. Asimismo, agrega que con 
todo, causa un perjuicio irreparable a SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC., la existencia de un nombre de dominio de propiedad 
de un tercero, que contenga una designación idéntica a las marcas 
comerciales “SYNNEX” del Segundo Solicitante, todas las cuales serán 



 

 
 

15 

identificadas con los productos y servicios que presta y, por lo tanto, 
confundidos con aquellos que ofrece o pretende ofrecer don LEONARDO 
MARCELO PINO WERLINGER a través del dominio pretendido.  
 
Con el objeto de acreditar todos los hechos expuestos en su presentación, y 
específicamente la fama y notoriedad de la familia de marcas “SYNNEX” de 
SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, INC., éste acompaña los 
siguientes documentos: 

i. Legajo de copias simples de los informes obtenidos en la página 
web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que 
dan cuenta de los registros y solicitudes de renovación existentes 
para la marca “SYNNEX”, todos ellos de propiedad de la 
continuadora legal de SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 
INC., a saber, SYNNEX CORPORATION. 
 

ii. Legajo de certificados de registro obtenidos en el extranjero para la 
marca “SYNNEX”, lo cual da cuenta de su presencia en los 
siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
Estados Unidos, Paraguay, Perú, Surinam, Unión Europea y 
Venezuela, todos ellos de propiedad de SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC., ya sea bajo la razón social SYNNEX 
INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. o bien a nombre de su 
continuadora legal SYNNEX CORPORATION. 

 

iii. Copias de la página web oficial de SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES, INC., synnex.com. 

 

iv. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre 
asignación del dominio scotianhomes.cl. 

 

v. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre 
asignación del dominio pathfinder-chile.cl. 

 

vi. Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre 
asignación del dominio promain.cl. 

 
6. Que con fecha 25 de octubre de 2013, se provee la presentación hecha con 

fecha 24 de octubre de 2013 por don RODRIGO ALBAGLI VENTURA, en 
representación del Segundo Solicitante, SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES INC., dándose traslado al Primer Solicitante, lo que es 
notificado a las partes por correo electrónico. 
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7. Que con fecha 6 de noviembre de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, 
resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.  

 
Y CONSIDERANDO: 
 
1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje 

contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 
Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de 
nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán 
fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren. 

 
2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala 

que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no 
contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la 
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos 
válidamente adquiridos por terceros. 

 
3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un 

término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva 
solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, 
con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se 
estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese 
nombre de dominio. 

 
4. Que en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante, 

SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES INC., ha invocado y acreditado lo 
que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en 
conflicto. 

 
5. Que el Primer Solicitante, don LEONARDO MARCELO PINO WERLINGER, 

no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el 
nombre de dominio en cuestión. 

 
6. Que el Segundo Solicitante, SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES, 

INC., señala que es una compañía de tecnologías de la información de origen 
norteamericano, líder en el rubro de procesos y gestión de negocios a nivel 
mundial, cuyo público objetivo son principalmente fabricantes de equipos 
tecnológicos originales y revendedores en varias regiones dentro del orbe. 
Dicha empresa fue fundada en 1980, y hoy cuenta con más de 11.000 
trabajadores y asociados en todo el mundo, y actualmente opera en los 
Estados Unidos, Canadá, China, Japón, México, Filipinas y el Reino Unido. 

 
7. Que SYNNEX CORPORATION dice que actualmente distribuye más de 

25.000 productos de tecnología, de más de 200 IT, CE y fabricantes de 
equipos originales, destinados a más de 20.000 revendedores, integradores 
de sistemas y distribuidores en todo Estados Unidos, Canadá, Japón, México 
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y Latinoamérica. Dentro de este contexto nace precisamente la marca ancla 
de esta compañía, “SYNNEX”, utilizada desde hace más de 30 años para 
distinguir su amplia gama de productos y servicios ya descritos, la cual cuenta 
con una vasta protección a nivel mundial.  

 

8. Que el Segundo Solicitante afirma que actualmente posee intereses reales, 
efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta 
con una serie de registros marcarios en Chile y el extranjero que incluyen el 
término “SYNNEX”, y que se condice con el nombre con que sus productos y 
servicios se distinguen en el mercado a nivel mundial.  

 
9. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos 

autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron 
debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que SYNNEX 
INFORMATION TECHNOLOGIES INC., o su sucesora en derechos, SYNNEX 
CORPORATION, posee legítimos derechos sobre la marca “SYNNEX”, la 
cual se encuentra registrada en nuestro país bajo el N° 683.617 para 
productos de la clase 9, y en proceso de renovación bajo el Nº 1.042.975 para 
servicios de la clase 40, Nº 1.052.673 y Nº 1.071.348 para servicios de la 
clase 35. Asimismo, el Segundo Solicitante  ha acreditado ser titular de la 
marca “SYNNEX” Registro Nº 1,974,787 para productos de la clase 9, 
Registro Nº 1,931,794 para servicios de la clase 35 y Registro Nº 1,930,001 
para servicios de la clase 40 en Argentina; Registro Nº 94272-C y Nº 94273-C 
para productos de la clase 9, Registro Nº 94272-C para servicios de la clase 
35, Registro Nº 94424-C para servicios de la clase 40 y Registro Nº 94271-C 
para servicios de la clase 42 en Bolivia; Registro Nº 824736516 para 
productos de la clase 9, Registro Nº 824736524 para servicios de la clase 35 y 
Registro Nº 824736532 para servicios de la clase 37 en Brasil; Registro Nº 
TMA730,837 en Canadá; Registro Nº 267188 para productos de la clase 9, 
Registro Nº 267187 para servicios de la clase 35, Registro Nº 267185 para 
servicios de la clase 40 y Registro Nº 267186 para servicios de la clase 42 en 
Colombia; Registro Nº 002773125 para productos de la clase 9 y servicios de 
las clases 35, 39, 40 y 42, Registro Nº 268.883 para productos de la clase 9 
en Estados Unidos; Registro Nº 254.633 para servicios de la clase 35, 
Registro Nº 267694 para servicios de la clase 40, Registro Nº 254.634 para 
servicios de la clase 42 y Registro Nº 87250 para productos de la clase 9 en 
Paraguay; Registro Nº 31818 para servicios de la clase 35, Registro Nº 31844 
para servicios de la clase 40, Registro Nº 31819 para servicios de la clase 42, 
Registro Nº 18303 para productos de la clase 9 en Perú; Registro Nº 
2,972,724 para servicios de las clases 35, 40 y 42 en Surinam; Registro Nº 
2,064,680 para servicios de las clases 41 y 42 en la Unión Europea; Registro 
Nº 342.468 para productos de la clase 9 y servicios de las clases 35 y 40 en 
Uruguay; Registro Nº P-248347 para productos de la clase 9, Registro Nº S-
23393 para servicios de la clase 35, Registro Nº S-23394 para servicios de la 
clase 40 y Registro Nº S-23395 para servicios de la clase 42 en Venezuela. 
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10. Que el dominio en conflicto no solamente incluye íntegramente la marca 
comercial “SYNNEX” de propiedad del Segundo Solicitante sino que, 
además, corresponde en forma exacta a la parte principal de la razón social 
de éste, SYNNEX INFORMATION TECHNOLOGIES INC., lo que a juicio de 
este árbitro, necesariamente produciría errores y confusiones entre los 
usuarios de Internet y los consumidores en general. 

 
11. Que la palabra “SYNNEX” no es una palabra reconocida por la Real Academia 

Española, por lo que, como palabra de fantasía inventada por el Segundo 
Solicitante, es completamente novedosa y distintiva.  

 
12. Que al ser el nombre de dominio solicitado completamente idéntico a la marca 

comercial “SYNNEX” de propiedad del Segundo Solicitante, este 
sentenciador estima que es probable que el dominio en conflicto induzca a los 
usuarios de Internet y a los consumidores en general a errores y confusiones. 

 
13. Que, por otro lado, el Primer Solicitante no ha activado el sitio Web synnex.cl, 

por lo que no puede determinarse cuál es el uso que pretende darle al mismo, 
de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera llevar 
a este árbitro a una conclusión distinta. 

 
14. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las 

solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser 
otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el 
mismo. 

 
15. Que en este caso, el nombre de dominio en conflicto es idéntico a la marca 

comercial “SYNNEX” de propiedad de SYNNEX INFORMATION 
TECHNOLOGIES INC., marca particularmente distintiva, lo que lleva a este 
sentenciador a concluir que el dominio de autos produciría errores y 
confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general, en 
el evento de que le sea asignado al Primer Solicitante. 

 
16. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por SYNNEX 

INFORMATION TECHNOLOGIES INC., así como la falta de ellos por parte de 
don LEONARDO MARCELO PINO WERLINGER, es que este árbitro ha 
llegado a la conclusión que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho 
al dominio solicitado. 

 
SE RESUELVE: 
 
Asígnese el nombre de dominio synnex.cl al Segundo Solicitante, SYNNEX 
INFORMATION TECHNOLOGIES INC. 
  
Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas. 
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Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico. 
 
Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, 
autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia 
Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro. 
 
Santiago, 21 de noviembre de 2013.- 

 
 
 
Christian Ernst Suárez 
ARBITRO 
 
 
Testigos: 
 
 

Matías Moreno Poblete Alicia Medel Acuña 
RUT 15.370.106-7 RUT 5.994.801-6 

 
 


