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Foja 37

Santiago, cinco de noviembre de dos mil doce
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el niumero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, articulos 160 y 170 del Cédigo
de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de
inscripcion del nombre de dominio “URRUTIACONSULTORES.CL”:
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 14 de mayo de 2012, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “URRUTIACONSULTORES.CL", existente entre dofia Modnica Paola
Urrutia Espinoza, domiciliada en Avenida Marina N° 414, Departamento 52,
ciudad de Vifia del Mar, y Asesorias e Inversiones Estudio Urrutia Ltda.,
sociedad de giro comercial, domiciliada en Isidora Goyenechea 3250, Piso 9°,
comuna de Las Condes, representada en este juicio por Estudio Silva &
Compafiia, y por su Abogado don Gonzalo Sanchez Serrano, ambos con
domicilio en Hedaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
Que por resolucion de fecha 17 de mayo de 2012 el suscrito acept6 el cargo y
juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segin consta a
fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 24 de
mayo de 2012, a las 15:30 horas, al que asisti0 solo la parte Asesorias e
Inversiones Estudio Urrutia Ltda., y en rebeldia de dofia Monica Paola Urrutia
Espinoza, a quien se notificaron las bases de procedimiento con igual fecha
mediante correo electronico.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa dofia Monica
Paola Urrutia Espinoza, primera solicitante del nombre de dominio
“URRUTIACONSULTORES.CL” y Asesorias e Inversiones Estudio Urrutia
Ltda., segundo solicitante y demandante de autos.

Que la parte demandante presentd a fojas 25 y siguientes demanda de
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asignacion del nombre de dominio ya individualizado, y en la que invoca los
siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Seflala que la contraparte solicitd el registro de la expresion
“URRUTIACONSULTORES.CL” y que dentro del plazo que establece el
articulo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de
Dominio CL, Asesorias e Inversiones Estudio Urrutia Ltda. solicitd el mismo
nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediacion no se logré acuerdo
entre las partes y se procedio a la designacion del Juez Arbitro por NIC Chile.
2.- Antecedentes de Derecho:

A) Indica que Urrutia y Compaiiia es un estudio juridico que fue fundado en
1987 por don José Antonio Urrutia Riesco, y que se ha desarrollado en la
prestacion de servicios legales y consultoria, en el rubro de los recursos
naturales y mineria, y que se ha posicionado contando con importantes
empresas de los sectores economicos indicados, y que en resguardo de sus
activos ha registrado la marca comercial URRUTIA & CIA, como marca
comercial, registro N° 821.870, para distinguir servicios juridicos prestados por
abogados y Estudio juridico, cuyo registro ante INAPI acompafa en copia.
Indica asimismo, que es titular del nombre de dominio URRUTIA.CL, el que se
encuentra operativo y acompafa copias impresas de las paginas asociadas al
citado nombre de dominio, y que refieren al Estudio Juridico URRUTIA & CIA.
Sefala que el dominio en disputa URRIUTIACONSULTORES.CL, comprende
de manera principal el apellido URRUTIA y que el termino CONSULTORRES
que se le adiciona no logra dotarlo de una distintividad e identidad propia
respecto de la marca comercial URRUTIA & CIA y del nombre de dominio
URRUTIA.CL, maxime si se considera que el termino CONSULTORRES, alude
directamente a la naturaleza de los servicios que presta el citado Estudio
Juridico e indica que la anterioridad registral y similitud de conceptos, es un
antecedente que califica de suficiente para que se le asigne el dominio
indicado.

B) Criterios aplicables a la asignacion de nombres de dominio.

Sefala la demandante que en cuanto a los nombres de domino y su funcién

que cumplen en el mercado, cita Dictamen de la Comision Preventiva Central
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de la Libre Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia)
contra “Comercial Lady Marlene S.A.” sefialando al respecto: “Si bien la funcién
de un nombre de dominio es la de una direccion electrénica que permite a los
usuarios de Internet localizar terminales informaticos conectadas a la red, de
manera simple y rapida dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen
también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a
adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o
personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la
marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos”.

Que dicho criterio ha sido recogido por la jurisprudencia arbitral, indicando que
los nombres de dominio se relacionan con el caracter mnemotécnico siendo
cualidad esencial para contribuir a la localizacion eficiente de los recursos
informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios; y que por el
hecho de tener una marca comercial, este caso debe ser evaluado mas alla del
principio FIRST COME FIRST SERVED, el cual no resulta ser una regla
absoluta, sino que un principio orientador debiendo ampararse en la buena fe
que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio.

Que, los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y
de la tesis del "mejor derecho”, y que la regulacion sobre nombres de dominio
en la actualidad esta orientada a la asignacion “aquella de las partes que
demuestre tener un mejor derecho”.

Que, la demandante es titular y utiliza la marca comercial URRUTIA & CIA y el
nombre de dominio URRUTIA.CL lo cual le da un mejor derecho para ser la
detentadora del nombre de dominio en disputa, y que de lo contrario se
vulneraria abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta
expresion, el que se encuentra protegido en nuestra Constitucion Politica de la
Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25, respectivamente, y en las disposiciones
legales de los articulos 582, 583 y 584 del Cdédigo Civil.

Que si se rechaza la solicitud presentada por, se estaria vulnerando el derecho
de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas
comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos
o facultades esenciales del dominio.

Agrega que no pretende limitar a la primera solicitante de poder iniciar su
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actividad economica cualquiera que ella sea, pero que busca que no utilice
para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse
de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de
dominio.

Cita en fundamento de su solicitud el articulo 14 del Reglamento NIC CHILE,
que sefala: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros ”

Indica que la jurisprudencia se ha encargado de desentrafiar lo que debe
entender por una posible infraccion a derechos validamente adquiridos, asi se
ha entendido que una solicitud de registro de nombres de dominio afecta
derechos validamente 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 designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en
los nombres de dominio disputado;

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de
afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacién o
perjuicio, sea en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio; y,

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas
precedentemente debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la
solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos
adquiridos mediante la solicitud misma.

En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro
de nombres de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —

sobre un nombre, marca comercial u otra designacién o signo distintivo—, por
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estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado,
siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de
derechos o intereses legitimos pertinentes.

Cita también la demandante el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, que
si bien esta en el acapite de la revocacion, sugerimos al Sr. arbitro revisar y
rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona la tesis presentada.

Indica que la “dilucion” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que Ssi
en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razon social de mi
representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que
no correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento
del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi
mandante. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya
que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante tiene sobre
Su imagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y
constitucional, lo que se traduce en un importante atentado a la "identidad
comercial”, un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes de la empresa y que amerita por tanto, la maxima proteccion
juridica.

Hace presente que de acuerdo al orden publico econdmico, los consumidores
deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los
productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se
veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

C) Conclusion de la demandante:

De acuerdo a lo sefalado, estima fundadamente que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion generara todo tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de
los productos o servicios que pretenda distinguir la primera solicitante con el
dominio URRUTIACONSULTORES.CL, dado que los consumidores la
identificaran con URRUTIA & CIA.

Que, en suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos

estos son elementos que perfilan a la actora como titular de "un mejor derecho”

Santa Lucia 344 Of. 61 Santiago Teléfono 664 8011 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

para optar al dominio en cuestion, y solicita se conceda el registro del nombre
de dominio URRUTIACONSULTORES.CL a URRUTIA & CIA., en razon de los
antecedentes de hecho y de derecho que ha expuesto, y pide tener por
presentada demanda de asignacion de nombre de dominio, someterla a
tramitacion y, en definitiva, resolver que se le asigna el nombre de dominio en
cuestion.

Medios de prueba acompanados por URRUTIA & CIA en su escrito de
demanda:

1.- Copia registro N° 821.870 de la marca mixta URRUTIA & CIA vy,

2.- Copia impresa de la pagina Web URRUTIA.CL, que corresponde al Estudio
Juridico URRUTIA & CIA

Que, con fecha 6 de agosto de 2012 el Tribunal dict6é resolucion, otorgando
traslado por 15 dias habiles a dofia Monica Paola Urrutia Espinoza, para su
contestacion, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompariados,
con citacion, notificando a las partes por correo electronico con igual fecha.
Que la parte demandada no present6 ante el Tribunal escrito de contestacion
de demanda, razon por la cual con fecha 13 de septiembre de 2012, se dictd
resolucion teniendo por contestada la demanda en rebeldia de dofia Monica
Paola Urrutia Espinoza y cito a las partes a oir sentencia definitiva, notificando
dicha resolucion por correo electronico con igual fecha.

Que con fecha 12 de octubre de 2012, se dictd resolucion decretando la
siguiente medida para mejor resolver. Acompafie la primera solicitante dofia
Moénica Paola Urrutia Espinoza, documento en que sefale y acredite la
finalidad y aplicacion a que pretende destinar el nombre de dominio
URRUTIACONSULTORES.CL, dentro del plazo de tres dias habiles, notificada
con igual fecha a las partes.

Que con fecha 24 de octubre de 2012, dofia Monica Urrutia Espinoza, envio un
correo electronico, agregado a fojas 34, en el que sefala que se han vulnerado
sus derechos a una debida defensa en juicio y otras consideraciones analogas.
Que con fecha 5 de noviembre de 2012, se dictd resolucion teniendo por no
cumplida la medida para mejor resolver decretada a fojas 33 de autos, y se
ordeno rija citacion a oir sentencia.

PARTE CONSIDERATIVA:
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Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este
sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde
asignar el nombre de dominio “URRUTIACONSULTORES.CL", esto es, si a
dofia Modnica Paola Urrutia Espinoza, primera solicitante, o a Asesorias e
Inversiones Estudio Urrutia Ltda., segundo solicitante y demandante.
SEGUNDO: Que la demandante Asesorias e Inversiones Estudio Urrutia Ltda.,
sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera
solicitante del nombre de dominio “URRUTIACONSULTORES.CL"”, en
consideracion a que Urrutia y Comparfia es una empresa del area de los
servicios juridicos, en temas de la mineria y de los recursos naturales, fundada
en el afo 1987 por don José Antonio Urrutia Riesco, y que se ha posicionado
en el mercado de los servicios de asesorias profesionales en las materias
indicadas, gozando en su rubro de una nombradia en el mercado nacional e
internacional. Indica que ha registrado la marca comercial URRUTIA & CIA, en
servicios de la clase 42, registro N° 821.870, y que es titular del nombre de
dominio URRUTIA.CL, por lo que de asignarse el dominio a la primera
solicitante se causara confusion en la red de Internet, acerca del origen de los
servicios que se pretendan difundir.

TERCERO: Que la primera solicitante, en correo electronico de fecha 6 de
agosto de 2012, indica que se dedica laboralmente, de manera independiente,
a la asesoria y consultoria de pequefias y medianas empresas, por lo que el
nombre de dominio le permitira reflejar de mejor manera las actividades que
realiza, y asimismo consolidarlas a lo largo del tiempo.

CUARTO: Que, para resolver el conflicto de autos, cabe establecer que la parte
demandante y segunda solicitante es un Estudio de Abogados conocido en el
mercado de los servicios juridicos, especialmente reputado en las areas
tematicas de la mineria y los recursos naturales, como Estudio Urrutia y Cia., y
que en su pagina Web URRUTIA.CL, acompafada en copia en el escrito de
demanda, se indica lo que sigue: “es un lider reconocido en la asesoria juridica
de empresas, desde aquellas incipientes hasta empresas transnacionales con
operaciones en Chile y Latinoamérica”, y que “Entre los clientes del estudio

encontramos a importantes compafias mineras, instituciones financieras,
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compafias energéticas, agricolas, industriales y comerciales, compafhias de
seguros, empresas estatales, instituciones educacionales y culturales,
embajadas, organismos internacionales y un amplio espectro de inversionistas
nacionales y extranjeros”. Que en consecuencia, la firma demandante es
conocida en el mercado de los servicios legales como URRUTIA & Cia, y no
bajo la denominacion URRUTIACONSULTORES, que compone el dominio en
disputa.

QUINTO: Que, por su parte la primera solicitante, y como se sefald
anteriormente, dofla Modnica Paola Urrutia Espinoza, ha informado al Tribunal
que su interés en el registro del nombre de dominio
URRUTIACONSULTORES.CL, radica en que pretende aplicarlo a la
identificacion de su actividad laboral independiente de asesorias de pequefas y
medianas empresas (“PYMES”), considerando ademas que lo mas distintivo
del dominio en conflicto es el apellido o patronimico “URRUTIA” con que se
inicia, y que corresponde al apellido de la primera solicitante, por lo que no se
observa como y la manera en que asignarse el dominio a la primera solicitante
pueda inducir en confusion a los usuarios de Internet, en cuanto al origen o
procedencia de los servicios a distinguir, en términos que vayan a confundir e
identificar a URRUTIACONSULTORES, como proveniente de URRUTIA y Cia.
SEXTO: Que en este orden de ideas, no resulta justificado que un actor pueda
detentar en exclusiva un apellido o patronimico para designar las actividades
profesionales, laborales o sociales que desarrolla, como elemento distintivo de
un nombre de dominio, al que como en el caso de autos se le adicione un
término genérico, en la especie “CONSULTORES”, e impedir que un tercero
pueda usar el mismo apellido o patronimico, y que de ello se siga, como
consecuencia logica y fatal que pueda confundirse por los usuarios con la
marca comercial URRUTIA & Cia y con el dominio URRUTIA.CL.

SEPTIMO: Que en consecuencia en el caso en analisis, al no existir evidencia
que se vaya a causar la confusion alegada por los demandantes en los
usuarios de Internet, ante la hipdtesis de asignar el dominio a la primera
solicitante, corresponde por lo tanto aplicar como regla de solucion el principio
“primero en el tiempo, primero en el derecho”, reconociendo el derecho

preferente o de prioridad que le asiste a la primera solicitante, al haber pedido
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o solicitado el registro del dominio ante NIC Chile con antelacién a Asesorias e
Inversiones Estudio Urrutia Ltda.

OCTAVO: Que, finalmente y a mayor abundamiento, y segun lo afirmado por la
demandante en fundamento de su pretension, el mérito del proceso no
evidencia que la solicitud primera del dominio requerido ante Nic Chile por dofia
Moénica Paola Urrutia Espinoza, haya sido efectuado con incumplimiento o
trasgresion a los principios establecidos en el articulo 14 del Reglamento de la
entidad registradora que sefala: “Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”, conductas y hechos
que no se encuentran probados en estos autos, verdad formal que este

sentenciador no puede desconocer al resolver el litigio de asignacion.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 160, 170 y 636 a 640 del Codigo de
Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3° del Cddigo Organico de Tribunales, y a
los principios de preferencia o prioridad temporal y de prudencia y equidad, se
resuelve asignar el nombre de dominio URRUTIACONSULTORES.CI, a dofia
Moénica Paola Urrutia Espinoza, y se rechaza la demanda de asignacion
presentada por la segunda solicitante Asesorias e Inversiones Estudio Urrutia
Ltda. a fojas 23y siguientes de autos, sin condena en costas por haber litigado

con motivo plausible.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se

designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
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Rios, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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