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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

viasat.cl

Santiago, trece de octubre de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 14 de enero de 2011 (11:42:19 GMT), Explotacién de Recursos
Informaticas (Eduardo Aquiles Pastén Mestdn), domiciliado en calle Cordovez n®
325, comuna y ciudad de La Serena, solicitd la inscripcidon del nombre de dominio
“viasat.cl”.

Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2011 (16:02:36 GMT), la
sociedad Viasat Inc., domiciliada en 6155 EI Camino Real, California 92009-
14699, Estados Unidos, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger,
domiciliado en Europa 2035, Providencia, Santiago, solicité igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “viasat.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N® 14209 de 9 de mayo de 2011 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resoluciéon antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.
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Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefialada, sélo el segundo solicitante, sin que se
produjera avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 37, sélo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 44, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual evacud el segundo solicitante.

A fs. 45, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho
gue se reclama sobre el nombre de dominio viasat.cl”.

A fojas 46, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 14 de enero de 2011 (11:42:19 GMT),
Explotacion de Recursos Informaticas (Eduardo Aquiles Pastén Meston), solicité la
inscripcién del nombre de dominio “viasat.cl”. Que posteriormente, con fecha 14 de
enero de 2011 (16:02:36 GMT), la sociedad Viasat Inc., representada por Beuchat,
Barros & Pfenniger, solicitdé igualmente la inscripcion del mismo nombre de

dominio “viasat.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
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“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefalada ambas partes, sin que se produjera
avenimiento, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el
N®8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios
arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, so6lo la parte del
segundo solicitante en el periodo de discusién, hizo valer sus derechos y al
respecto expresa en primer lugar una definicién de los nombres de dominio, los
cuales serian un método de identificacion e individualizacion de los ordenadores
conectados a Internet, y que en virtud de esta funcién de identificacidon o
individualizacién, habria generado la necesidad de proteger la imagen corporativa
de diversos agentes empresariales a través de esta novisima modalidad, evitando
actos de confusién mercantil que afectan la buena fe. Agrega que lo anterior se
veria reflejado en la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”, en su articulo 14.

Argumenta igualmente, que en base a lo anterior, y analizando el presente
conflicto, sefiala las bases de su derecho para afirmar que le asiste un mejor
derecho sobre la expresidén en conflicto. Agrega que tal como apareceria en el sitio

www.viasat.com, seria una compafia que produce satélites y otros productos

49



50

digitales de comunicacion que permitirian de manera rdpida, segura y eficiente
comunicaciones a cualquier locacion, via terrestre en los mas variados sectores,
con una variedad de productos, tales como sistemas de antenas satelitales,
moviles y una serie de productos de comunicacion asociados a los mas modernos
estandares de comunicacién.

Afirma también, que seria una reconocida compafia exitosa, innovadora y que le
habria valido diversos reconocimientos, tales como el premio de las 100
companias mas exitosas de la revista BusinessWeek; “200 Best Small Companies
in America” otorgado por la revista Forbes; “100 Top Small Caps” otorgado por
Red Herring; “Top 100 Federal Prime Contractors” otorgado por Washington
Technology. Por lo que seria una compafia de telecomunicaciones ampliamente
conocida no solo a nivel local sino a nivel internacional.

Expresa que, VIASAT seria una compafia ampliamente conocida a nivel mundial
y que este sblo hecho permitiria atribuirle un derecho preferente en torno a la
expresioén viasat .cl.

Senala que habria registrado su expresion VIASAT, Registro N® 641.638, distintiva
de Disefio de modems, radio, simuladores y sistemas o redes para terminales de
comunicacion por satélite o terrestre y el disefio de sistemas de comunicaciones
de la clase 42 y Registro N® 692.434, distintiva de servicios de publicidad y
consultoria en materia de negocios, de la clase 35. Agrega que dichos registros,
serian usados mercantiimente como se ha demostrado.

Que por lo dicho precedentemente, se deberia concluir que le asiste un derecho
preferente sobre dicha expresion, pues seria un hecho evidente que fue el creador
de dicha expresion.

Argumenta ademas, que especulando en torno a las reales motivaciones del
primer solicitante, se podria concluir que al momento de solicitar el nombre de

dominio, se encontraba en perfecto conocimiento de sus y prueba de ello seria
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qgue no habria concurrido a audiencia alguna, ni ante nic chile, ni ante este Juez
Arbitro, con lo cual se desvirtuaria su presunto interés sobre dicho nombre de
dominio y que intentaria aprovecharse del prestigio ajeno ganado por el segundo
solicitante.

Agrega que de aceptarse la postura del primer solicitante, se infringirian las
normas de competencia leal y de ética mercantil, lo cual se estaria consagrando
jurisprudencialmente.

Que en relacién a este punto, seria necesario considerar el orden publico
econdmico como principio rector de la concurrencia mercantil y cita al respecto el
Convenio de Paris, en donde se impone la obligacién a los estados miembros de
la Unién de Paris de evitar dicho tipo de actos. Por otro lado, expresa, que dicho
precepto deberia ser interpretado arménicamente con todas las normas tanto
constitucionales (art. 19, N2 21) como legales (Decreto Ley N° 211) que sirven de
sustento de proteccion del concepto de orden publico econémico y agrega que
dichas normas encontrarian su debida adaptacion en el articulo 14 del
Reglamento para el funcionamiento de registro de nombre de dominio CL.

Que a mayor abundamiento, cita recomendaciones de la OMPI sobre esta
materia.

Por otro lado, arguye, que de aceptarse la solicitud en favor del primer solicitante,
se daria el absurdo que toda su publicidad para promocionar sus servicios, serian
aprovechados por un tercero que ninguna relacién tiene con mi poderdante.

Que cita también fallos sobre asignacion de nombres de dominios.

Agrega, que en el presente caso la circunstancia de que el nombre de dominio
viasat.cl sea idéntico a la marca viasat, previamente registrada en Chile, seria un
elemento que claramente rompe el equilibrio existente entre los solicitantes, pues
constituiria un mejor derecho a su favor para obtener la asignacion del nombre de

dominio en disputa.
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Cita también el art. 14 de la Reglamentacién de las Normas para la asignacion de
los nombres de dominio.CL, también las normas vigentes sobre abusos de
publicidad y Ley de proteccion al consumidor, también los principios de
competencia leal y de ética mercantil.

Senala ademas, que la concesién del nombre de dominio al primer solicitante
deberia ser rechazada de plano, pues seria un acto constitutivo de mala fe, ya que
a través de esta solicitud se producirian toda clase de confusiones y en definitiva
solicita se le asigne el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del segundo solicitante
acompano a los autos en forma legal y sin objecion de contrario, los siguientes
documentos: 1) Copia del registro para la marca VIASAT, Registro N° 641.638,
distintiva de Disefio de modems, radio, simuladores y sistemas o redes para
terminales de comunicacion por satélite o terrestre y el disefio de sistemas de
comunicaciones de la clase 42. 2) Copia obtenida del sitio web inapi.cl, del registro
para la marca VIASAT, Registro N° 692.434, distintiva de servicios de publicidad y
consultoria en materia de negocios, de la clase 35. 3) Copia de diversas paginas
obtenidas del sitio web www.viasat.com. 4) Tres ordenes de compra de Raylex a

Viasat, Inc., de fechas 17 de junio de 2010, 01 de diciembre de 2010 y 16 de mayo
de 2011. 5) Tres facturas emitidas por Viasat a Raylex Diginet S.A., de fecha 21
de junio de 2010, 18 de noviembre de 2010 y 31 de mayo de 2011.6)  Guia
rapida de instalacion de modems. 7) Guia de instalacién del equipo RCST de
Viasat.

CUARTO: Que de la prueba rendida sé6lo por el segundo solicitante, se colige que
utiliza la expresion “viasat”, que tiene marcas comerciales registradas en Chile a su
nombre, que distingue sus productos y que fueron registrados con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.
QUINTO: Que la denominacion “viasat” de acuerdo a la documentacién acompanada,
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se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la razdn social del segundo
solicitante y ademas su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentacion en
Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer
solicitante.

SEXTO: Que de otorgarse el nombre en disputa al primer solicitante, se inducira a
error a los usuarios respecto del origen empresarial del mismo, que es de propiedad
de la empresa del segundo 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 “viasat”.

Que de la prueba rendida, no se acredité mala fe en el primer solicitante

OCTAVO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa “viasat.cl”, ya que la prueba rendida por el segundo
solicitante afecta la validez y prioridad de la primera solicitud de autos y acreditan un

mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cdédigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “viasat.cl” al segundo solicitante esto es a

la sociedad Viasat Inc.
Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “viasat.cl” del primer

solicitante, Explotacion de Recursos Informaticas (Eduardo Aquiles Pastén
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Mestdn).

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, por

correo electrdnico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 15 - 2011.
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