Arbitraje por la asignacion de nombre de  dominio
“ultracomtelefoniapersonal.cl”

Rol 06788

En Santiago a 3 de enero de 2007, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio N° OF 06788 de fecha 13 de octubre de 2006, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notifico al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcién del nombre de dominio
“ultracomtelefoniapersonal.cl”;

2. Las partes de dicho conflicto eran Comercial Ultracom Telefonia
Personal Limitada y Empresa de Correos de Chile.

3. Que con fecha 16 de octubre de 2006 se acepto la designacion y se
cito a comparendo para el dia 3 de noviembre de 2006;

4. Que al dia de la citacion, so6lo asistio el segundo solicitante, se
realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento,
dejandose constancia de la consignacion.

5. Que con fecha 24 de noviembre de 2006 la parte Empresa de
Correos de Chile acompana demanda de asignacion de nombre

dominio y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.



6. Que con fecha 29 de noviembre de 2006 se dio traslado.

7. Que con fecha 20 de diciembre de 2006 se declaro al primer
solicitante rebelde y se cito a oir sentencia.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningun
antecedente a los autos, que justifigue su derecho; por otra parte, la
segunda solicitante si lo hace.

9. La segunda solicitante sefala lo siguiente:

a. Silvia Sepulveda San Martin, abogado, patente al dia de la llustre
Municipalidad de Las Condes, con domicilio en Avenida Apoquindo N°
3001 oficina 1203, Santiago, en representacion de EMPRESA DE
CORREOS DE CHILE, empresa auténoma del Estado, en juicio
arbitral sobre asignacion de nombre de dominio
“ultracomtelefoniapersonal.cl’, a US., respetuosamente digo:

b. Que conforme a las normas de procedimiento establecidas en el
comparendo de 3 de Noviembre de 2006, vengo en alegar mejor
derecho de mi representada EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
para  que se le asigne el nombre de dominio
“ultracomtelefoniapersonal.cl”

c. Cabe tener presente que mi mandante, EMPRESA DE CORREOS

DE CHILE, es una persona juridica de derecho publico y constituye

una empresa autobnoma del Estado; creada en virtud del D.F.L. N° 10,



de 24 de diciembre de 1981. En la actualidad es la empresa lider del
mercado nacional en el envido de correspondencia y paqueteria.
Anualmente maneja un trafico de mas de 300 millones de cartas y 4
millones de paquetes.

d. Correos de Chile, es una empresa que cubre el 100 % del territorio
nacional, que ademas se ha incorporado en forma exitosa en el
concierto internacional, globalizando sus procesos y estandares de
calidad, permitiendo envios a todo el mundo en forma segura vy
rapida.

e. En materia de nombres de dominio existen ciertos criterios para
resolver los conflictos que se suscitan dentro de ellos encontramos los
siguientes:

A) FIRST COME FIRST SERVED.

Se trata de un principio en materia de dominios de internet en virtud
del cual el primer solicitante se encuentra en mejor posicion en
relacion al segundo en cuanto a la asignacion del nombre de dominio,
siempre y cuando se encuentren ambos solicitantes en igualdad de
condiciones en cuanto al mejor derecho que se alega, lo que no
acontece en autos, como lo demostraremos con los demas criterios,
los que deben ser considerados en forma copulativa.

B) EXISTENCIA DE REGISTROS MARCARIOS PREVIOS.

En materia de nombres de dominio gran importancia reviste el hecho

de tener registrada como marca el nombre de dominio que se solicita.

A este respecto cabe destacar que mi mandante es duefa de la marca



“ULTRACOM” bajo los siguientes numeros de registros:

N° 605.600clase 39 de 17 de octubre de 2001 servicios postal en todo
Chile de encomiendas.

N° 624.666clase 35 de 14 de marzo de 2002 servicios de publicidad
en todas sus formas por medio de textos radio, television, anuncios,
folletos, prospectos, empresas, muestras.

N° 528.994 clase 16 de 1 diciembre de 1998 papeleria, impresos,
folletos, publicaciones periodicas y no periddicas, y todos los demas
productos

Y la marca “ULTRACOM MENSAJERIA” bajo el registro: N° 665.381
clase 39 de 19 de mayo de 2003 distribucién y reparto de
correspondenciay paguetes, encomiendas, valores y mensajes.
Servicios de transporte por tierra, aire, agua y ferrocarril de todo tipo
de mercancias. Servicios relacionados con el embalaje y
empagquetado de mercaderias antes de su expedicion

Si bien es cierto que la marca es “ULTRACOM” y el nombre de
dominio disputado en autos “ultracomtelefoniapersonal.cl’, a simple
vista se advierte que la marca de mi representada se encuentra
integramente contenida en el nombre de dominio pedido, y mas aun
corresponde exactamente a las palabras de inicio del nombre del
mismo.

Recordemos que la marca “ULTRACOM” corresponde a la categoria
de marcas comerciales que gozan de fama y notoriedad en el
mercado.

Cabe ademas, hacer presente que las marcas comerciales le otorgan
al titular de ellas un derecho de uso exclusivo y excluyente para

utilizarla para publicitar sus productos y servicios. En el caso de los



nombres de dominio éstos cumplen la misma funcion antes sefialada
con la unica diferencia que el mercado en el cual se pretende proteger
dicha titularidad es un mercado virtual, es decir, la red de internet.

En razon de lo expuesto es que la doctrina nacional ha considerado
gue la relacion entre las marcas comerciales y los nhombres de dominio
es estrecha, y por lo mismo, la resolucion de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta entre otros
criterios, en estrecha atencion a la titularidad de los registros
marcarios para el signo pedido como dominio.

Por ultimo, hacemos presente que la expresion ULTRACOM identifica,
caracteriza y distingue en forma inequivoca los servicios postales y
de encomiendas que presta mi representado a través de todo Chile.
En efecto, por Resolucion Exenta N° 782, de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, publicada en el
Diario Oficial de 22 de abril de 1997, se cred y reglamentoé el Servicio
de Encomiendas Expresas Nacional y Paqueteria denominado
Ultracom. El articulo 1° de este cuerpo legal dispone lo siguiente:
“ULTRACOM es un servicio postal que consiste en la admision,
encaminamiento y distribucion de envios con mercaderias o
documentos con estandares de distribucién preestablecidos, con

control computacional en todas sus etapas, que permite a personas



naturales o juridicas intercambiar este tipo de envios, con o sin valor
comercial.”

Cabria concluir entonces que ULTRACOM es una denominacion
creada legalmente para que el Estado - a través de la Empresa de
Correos de Chile - realice una actividad especifica y por tanto, otorgar
el nombre de dominio al primer solicitante significaria lesionar los
derechos que le asisten a mi mandante.

Dado los antecedentes expuestos se hace evidente que el publico
usuario de internet al ingresar a un sitio, cuyo nombre comience con la
denominacion “ultracom”, creera que se trata de un sitio cuya
asignacion le corresponde a mi mandante.

C) INSCRIPCION ABUSIVA-.

De asignarse el presente nombre de dominio al primer solicitante sin
duda alguna que dicha inscripcion tendria el caracter de abusiva, en
los términos contemplados en el articulo 22 del Reglamento de Nic

Chile, esto es cuando:

“el nombre de dominio sea idéntico, o0 engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el

reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.



Si el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, situacion que
evidentemente ocurre en la especie, cabe entonces cuestionarse por
gué recurre a este nombre para distinguir sus legitimas actividades,
sabiendo que el mismo es de propiedad de mi representado y que ha

sido difundido por éste de manera intensa.

Nos parece que de otorgarse este registro, se incurriria en una
inscripcion abusiva que lesiona abiertamente los derechos que le

asisten a mi representado.

Recordemos que mi mandante tiene inscrita la marca “ULTRACOM”
en distintas clases del Clasificador Internacional, y que dicha
denominacion, fue creada por Resolucion Exenta N° 782, de la
Subsecretaria de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes,
publicada en el Diario Oficial de 22 de abril de 1997, para reglamentar
el servicio de encomiendas expresas nacional y paqueteria.

D) LOCALIZACION GEOGRAFICA-.

Mi mandante esta ubicado en Chile y presta sus servicios a lo largo del
pais.

f. RELACION ENTRE EL SOLICITANTE Y EL DOMINIO -.

De lo expuesto resulta evidente el interés que mi mandante tiene en la

asignacion del nombre de dominio “ultracomtelefoniapersonal.cl”, que



comprende el nombre de un servicio a ella asignada que ademas se
encuentra registrado como marca comercial.

Recordemos que el servicio denominado “ULTRACOM” fue creado y
reglamentado por Resolucion Exenta N° 78 de 22 de Abril de 1997,
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES, y en su articulo 1°
lo definid6 como: “Ultracom es un servicio postal que consiste en la
admisiéon, encaminamiento y distribucion de envios con mercaderias o
documentos con estandares de distribucién preestablecidos, con
control computacional en todas sus etapas, que permite a personas
naturales o juridicas intercambiar este tipo de envios, con o sin valor
comercial.” Ademas en su articulo segundo definio las caracteristicas
del servicio, en el tercero la cobertura, etc.

La resolucion citada fue modificada por Resolucion Exenta N° 1.035
1998 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE; y posteriormente por
Resolucion Exenta N°142 2002 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES SUBSECRETARIA DE

TELECOMUNICACIONES.



Consideramos que los motivos sefialados son suficientes para estimar
gue a mi mandante EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, le asiste
un mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
“ultracomtelefoniapersonal.cl”.

g. RUEGO A US., en meérito de lo expuesto y de la reglamentacion que
rige la materia, se tenga por alegado el mejor derecho que
corresponde a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE a asignacion del
nombre de dominio “ultracomtelefoniapersonal.cl”.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretension acompafa los
siguientes documentos:

a. Copia de mi patente profesional.

b. Copia de los titulos de los registros N° 665.381; 624.666; 605.601,
528.994 y 605.600.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompafio antecedente alguno que el
primer solicitante si lo hizo. Este ultimo acompafo marcas comerciales
y dio sdélidos argumentos juridicos.

12. Visto lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Dominio CL,

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “ultracomtelefoniapersonal.cl” a la



parte Empresa de Correos de Chile, sin costas.

Notifiqguese la resolucién por correo electronico a las partes y a NIC
Chile.

Resolvié el Juez Arbitro Pablo Canovas Silva.

Firman como testigos, Monica Guzman Dodis y Marlene Tapia.

Juez Arbitro.



