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Oficio NIC Chile 11188 
Javier Rolando Villanueva González v. Universia Chile S.A. 

 
 

S E N T E N C I A   D E F I N I T I V A  
 

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 
 
 

 
 
Santiago, catorce de abril de dos mil diez.- 
 

 
V  I  S  T  O  S: 

 

Con fecha 12 de mayo de 2009, don Javier Rolando Villanueva González, 

domiciliado en Carmen 77, Santiago, en adelante también denominado el «Primer 

Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <u-rock.cl>, en adelante, la 

«Primera Solicitud». 

 Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC 

Chile, en adelante la «RNCL», Universia Chile S.A., domiciliada para estos efectos en 

Europa Nº 2035, Providencia, Santiago, en adelante también denominada esta parte 

«Segundo Solicitante»—, representada en autos por don Felipe Vinagre Larraín, solicitó 

igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <u-rock.cl> con fecha 02 de junio 

de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud». 

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y 

apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el 

«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 11188, de fecha 11 de agosto de 2009, 

NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente 

conflicto sobre asignación del nombre de dominio <u-rock.cl>, en adelante también 

singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o 

«litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho 

soporte. 

 Con fecha 13 de agosto de 2009, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro 

arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la 
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misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, 

fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes 

a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 25 de agosto de 2009, a las 18:15 

horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, 

y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a 

seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó 

agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta 

en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada 

y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.  

Con fecha 25 de agosto de 2009 se celebró la audiencia a que fueron citadas las 

partes, con la sola asistencia de doña Francisca González, representante del Segundo 

Solicitante Universia Chile S.A., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer 

Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, por inasistencia de una de 

las parte, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una 

resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue 

firmada por la parte compareciente y por el árbitro. 

 Conforme a lo indicado en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron 

establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin 

que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de 

procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas 

partes presentaron sus demandas. 

 El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:  

(A) Que el dominio u-rock lo compré pensando en el juego de palabras en inglés, que se 

pronuncia como “you rock”, que en castellano se traduce como “tú la llevas”, algo así 

como “tú eres increible” en la jerga popular. 

(B) La idea es que a través de este sitio ofreceré una serie de servicios enfocado a las 

personas, algo parecido a www.myspace.com, donde cada persona podrá contar con 

una página en la cual puede expresar ideas, jugar, subir imágenes, fotos, videos, etc., 

es decir, armar una red social donde la gente sienta que “la lleva”. 

(C) Según lo que entiendo, el otro interesado en el dominio tiene un enfoque en bandas 

de rock, algo que claramente no va a ser el propósito que le daré yo. 
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Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente afirma en su demanda: 

(A) La sociedad Universia Chile S.A es una filial del Grupo Santander, uno de los Bancos 

más grandes de nuestro país y más importantes a nivel mundial. Mi mandante es 

actualmente titular de la marca registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial Registro Nº 853.765, marca U ROCK, para distinguir servicio de 

esparcimiento, entretenimientos y organización de eventos y espectáculos artísticos y 

culturales, tales como, organización, representación y producción de espectáculos, 

recitales, conciertos, fiestas, recepciones, bailes, concursos, representaciones 

teatrales, organizaciones de exposiciones y ferias con fines Culturales o educativos, 

empresa de espectáculos servicios de organización de concursos, competencias, 

seminarios, charlas, cursos, información en materia de cultura, entretenimiento y 

esparcimiento, servicios de suministros de información relacionada con fines de 

educación, entretenimiento, cultura o recreacional, servicios de suministro de 

Información relacionada con cualquiera de las áreas antes mencionadas, juegos de 

azar, organización de loterías, los servicios antes mencionadas proporcionados por 

medios convencionales (persona a persona) y por todos los medios de comunicación, 

especialmente lo que dice relación a comunicación interactiva de datos, mensajes, 

texto y combinaciones de estos, por medios computacionales, World Wide Web y 

otras redes de base de datos de forma oral y/o visual, por medio de terminales de 

computación, fax y por otros medios análogos, digitales y/o satelitales, clase 41. 

Dicha marca es ampliamente difundida por los medios. 

(B) Como se puede observar, del registro expuesto solo se puede concluir que a mi 

mandante le asiste un mejor derecho de quedarse con el dominio en disputa. En 

primer término, que mi mandante se maneja dentro de la normativa legal, 

ateniéndose en todo momento a las diversas normas legales que regulan su giro, y 

en segundo lugar, que dentro de dicha perspectiva, registro una marca 

absolutamente de buena fe, y que en la actualidad opera mercantilmente. 

(C) De allí que es dable destacar que esta solicitud es una excepción del principio 

aplicable en Internet “first come, first served”, conforme al cual se ha establecido de 

manera reiterada por parte de la jurisprudencia que se presume el mejor derecho del 

primer solicitante, salvo en cuanto un tercero dentro del procedimiento respectivo 

alegue y acredite un mejor derecho, cosa que se demuestra con esta presentación.  
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(D) En definitiva, es un hecho evidente que mi representada es una reconocida empresa 

del mercado, a quien le asiste un mejor derecho sobre la expresión solicitada, razón 

por la cual mi mandante tiene un derecho preferente sobre la expresión en conflicto.  

 El Segundo Solicitante acompañó a su demanda la siguiente documentación 

probatoria: 

• Copia del certificado de registro Nº 853.765, marca U ROCK, clase 41. 

• Publicación en el diario Las Ultimas Noticias de fecha 7 de julio de 2009, en 

que se promociona un concurso de bandas. 

• Publicación en el sitio web carretes.cl en que se promociona un concierto en 

el teatro Caupolicán el 15 de mayo de 2009. 

• Publicación en el sitio web musicadechile.cl en que se promociona un 

concierto en el teatro Caupolicán el 15 de mayo de 2009. 

• Promoción de la cumbre de rock. 

• Publicación en el sitio web la segunda online en que se promociona el 

concierto UNIVERSIA U-ROCK, con fecha 30 de abril de 2009. 

• Publicación en el sitio web de la Radioemisora de la Universidad de Santiago 

de Chile en que se promociona un concierto en el teatro Caupolicán el 15 de 

mayo de 2009. 

• Publicación en el suplemento Primera Fila del 30 de mayo de 2009 en que se 

promociona un concierto en el teatro Caupolicán el 13 de junio de 2009. 

• Publicaciones en diferentes sitios web en que se promociona un concierto en 

el teatro Caupolicán el 15 de mayo de 2009. 

• Factura por la publicación de volantes y afiches de la marca U ROCK, de 

fecha 13 de abril de 2009. 
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• Factura por la publicación de volantes y afiches de la marca U ROCK, de 

fecha 18 de marzo de 2009. 

• Dos facturas por la realización de un evento de U ROCK, de fecha 14 de abril 

de 2009 y 1 de mayo de 2009. 

• Boleta de honorarios por la promoción de Universia U ROCK de fecha 3 de 

junio de 2009. 

• Boleta de honorarios por servicios prestados a Universia Chile S.A, en que se 

identifica la marca U ROCK. 

Se confirió traslado de las demandas y únicamente el segundo solicitante contestó, 

señalando básicamente lo siguiente: 

(A) Que queda en evidencia que el ámbito de protección para el que se solicita el dominio 

por parte del primer solicitante es el mismo en el cual la marca U ROCK de mi 

mandante está registrada, y lo que es más importante para efectos del nombre de 

dominio, está siendo permanente utilizada en nuestro país, y ya es conocida por el 

público a través de su aparición en diversas publicaciones. 

(B) Según los dichos del primer solicitante, cabe hacerse entonces, la siguiente pregunta: 

¿Por qué motivo intenta apropiarse del dominio U ROCK  que equivale a la marca de 

propiedad de mi mandante, siendo supuestamente y según la propia declaración del 

primer solicitante su intención la de construir un sitio web similar a my space? ¿por 

que no podía acceder a cambiar el nombre, por otro o, como ya se ejemplificó, por 

uno muy similar pero no idéntico como yourock. cl, o tulallevas.cl  siendo la marca de 

mi mandante ya conocida en Chile y prestigiosa?. 

(C) Como ha quedado demostrado de los argumentos otorgados en la demanda, de los 

documentos acompañados a la misma y del presente escrito, el registro marcario de 

mi mandante no tiene como objetivo “las bandas de rock” sino que algo mucho más 

amplio, servicios relacionados a la entretención, la cultura, la música, etc. y lo que es 

más grave es que el propio registro marcario señala el modo en que serán prestados 

los servicios, que incluye Internet. A mayor abundamiento, y en relación a lo indicado 

en este numeral, si se concede el nombre de dominio al primer solicitante, estaría 
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vulnerando la posibilidad de que mi mandante preste sus servicios a través de 

internet, lo que en la actualidad, dado el uso de la web para darse a conocer, sería 

equivalente a infringir la marca. 

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia. 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O: 

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y 

a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el 

hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se 

entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a 

acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin 

reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la 

RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes 

se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de 

conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su 

resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En 

relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes 

de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de 

la RNCL que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción 

no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la 

competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente 

adquiridos por terceros».  

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o 

requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación 

preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta 

ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos 

involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser 

armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. 

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas 

de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse 

únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, 

corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis 

contempladas en la citada regla 14 RNCL. 
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3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes 

haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o 

principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión 

basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se 

desconoce el tipo de actividad que ejerce actualmente el Primer Solicitante, y a lo 

más sólo consta de sus declaraciones un ámbito de proyectos no concretados.  

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este 

sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta 

derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes 

presupuestos, a saber:  

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, 

marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el 

nombre de dominio disputado; y 

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

de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión 

«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación 

a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea 

en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.  

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

nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o 

aludido en el nombre de dominio disputado. 

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente 

debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya 

que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud 

misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de 

registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando 

mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un 

nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar 

reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el 

titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses 

legítimos pertinentes. 
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6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la 

especie, el Primer Solicitante, don Javier Rolando Villanueva González, no ha 

demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra 

designación o signo distintivo  —preexistente a su solicitud de asignación del 

nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél.  

7.-) Que se encuentra acreditado en autos que el Segundo Solicitante, Universia Chile 

S.A., es titular de derechos adquiridos sobre la marca U ROCK, registrada a su 

nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera 

Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, 

no objetados, consta que es titular de la marca U ROCK, registro Nº 853.765, para 

distinguir servicios de esparcimiento, entretenimientos y organización de eventos y 

espectáculos artísticos y culturales, tales como, organización, representación y 

producción de espectáculos, recitales, conciertos, fiestas, recepciones, bailes, 

concursos, representaciones teatrales, organizaciones de exposiciones y ferias con 

fines Culturales o educativos, empresa de espectáculos servicios de organización 

de concursos, competencias, seminarios, charlas, cursos, información en materia de 

cultura, entretenimiento y esparcimiento, servicios de suministros de información 

relacionada con fines de educación, entretenimiento, cultura o recreacional, 

servicios de suministro de Información relacionada con cualquiera de las áreas 

antes mencionadas, juegos de azar, organización de loterías, los servicios antes 

mencionadas proporcionados por medios convencionales (persona a persona) y por 

todos los medios de comunicación, especialmente lo que dice relación a 

comunicación interactiva de datos, mensajes, texto y combinaciones de estos, por 

medios computacionales, World Wide Web y otras redes de base de datos de forma 

oral y/o visual, por medio de terminales de computación, fax y por otros medios 

análogos, digitales y/o satelitales, clase 41.  

8.-) Que dicho registro de marca U ROCK data del 26 de junio de 2009 y fue originado 

en la solicitud No. 835346, de fecha 29 de agosto de 2008, de manera que tanto el 

nacimiento como la adquisición de dicho derecho por parte del Segundo Solicitante 

es posterior a la fecha de origen de la controversia de autos y ciertamente posterior 

a la fecha de la Primera Solicitud. 

9.-) Que, en consecuencia, ambas partes carecían de derechos pertinentes 

preexistentes a las fechas de las solicitudes de asignación de los nombres de 

dominio en litigio, de manera que mediante ninguna de dichas solicitudes se pudo 

contrariar derechos adquiridos de las partes. 
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10.-) Que al estar ambas solicitudes en conflicto excluidas de los alcances de la regla 14 

RNCL —que recoge principios de prudencia y equidad que este árbitro comparte— 

la controversia de autos deberá resolverse entonces recurriendo únicamente a 

razones de prudencia y equidad diversas o residuales a las recogidas en aquella 

norma. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen antecedentes que 

permitan concluir si alguna de las partes detenta un derecho o interés superior que 

justifique que el nombre de dominio en disputa le sea asignado de manera 

exclusiva. 

11.-) Que si bien es efectivo que la marca U ROCK invocada por el Segundo Solicitante 

fue registrada con posterioridad a la fecha de surgimiento de la controversia de 

autos, la correspondiente solicitud de registro No. 835346 data del 29 de agosto de 

2008, esto es, aproximadamente nueve meses antes de la Primera Solicitud. Lo 

anterior demuestra que el Segundo Solicitante, a la fecha de la solicitud de la 

contraparte, detentaba un interés legítimo, cuando no un derecho eventual, respecto 

del signo U ROCK, lo cual explica y legitima su solicitud de asignación sobre el 

nombre de dominio en disputa, y al mismo tiempo justifica preferir dicha solicitud 

frente a aquella presentada por el Primer Solicitante, quien no ha justificado derecho 

ni interés legítimo alguno preexistente. 

12.-) Que, en virtud de lo expuesto, mal podría este sentenciador preferir la solicitud del 

Primer Solicitante en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que ha 

acreditado detentar, a la fecha de origen de la controversia, de un Interés legítimo 

sobre un signo que coincide idénticamente con el SLD del nombre de dominio en 

disputa. 

13.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que 

fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un 

potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes lógicamente 

podrían a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante. 

14.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador 

concluye que ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de 

publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente 

adquiridos, no obstante lo cual corresponde acoger la pretensión del Segundo 

Solicitante conforme a los criterios de prudencia y equidad expuestos en los 

considerandos precedentes. 
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15.-) Que el párrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje serán 

compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al 

primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo 

anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, 

a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a 

inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles 

de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en 

que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, 

no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos 

de excepción establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante 

deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje. 

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación  para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del 

Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, 

 

S  E      R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

I.- Acoger la demanda deducida por Universia Chile S.A. y, en consecuencia, rechazar 

la solicitud de asignación del nombre de dominio <u-rock.cl> presentada por don 

Javier Rolando Villanueva González. 

II.- Rechazar la demanda deducida por don Javier Rolando Villanueva González. 

III.- Asignar el nombre de dominio <u-rock.cl> a Universia Chile S.A., RUT 96.937.360-2. 

IV.- No condenar en costas a don Javier Rolando Villanueva González. 

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de 

Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente 

sentencia para los fines correspondientes. 

Rol Nº 4-22-2009. 
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Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de 

testigos doña Lorena García-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y 

don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0. 


