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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
virtuales.cl

Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 24 de febrero de 2010, Boris Reyes Informatica Empresa
Individual de responsabilidad Limitada, con domicilio en Pasaje Villanelo Alto N°
541, comuna y ciudad de Vina Del Mar, solicitd la inscripcion del nombre de
dominio “virtuales.cl”.

Posteriormente, con fecha 19 de marzo de 2010, la sociedad Virtualia S. A.,
domiciliada en Av. Presidente Kennedy 5757, of.1502, Las Condes, Santiago,
representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa n® 2035,
comuna de Providencia, solicité igualmente la inscripcidon del mismo nombre de
dominio “virtuales.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion 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® 12530 de 7 de junio de 2010 se designé 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 resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

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 senalada, s6lo el segundo solicitante, sin que se
produjera avenimiento entre las partes, 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 procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
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Afs. 19y 25, el primer y segundo solicitante respectivamente, hicieron valer
sus derechos solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en
disputa.

A fs. 30, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs.32, sblo el segundo solicitante hizo evacud el respectivo traslado y se
recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente vy
controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se
reclama sobre el nombre de dominio “virtuales.cl”.

A fojas 35, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 24 de febrero de 2010, Boris Reyes Informatica
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, solicitd la inscripcion del nombre
de dominio “virtuales.cl”. Que posteriormente, con fecha 19 de marzo de 2010, la
sociedad Virtualia S. A., solicitdé igualmente la inscripcion del mismo nombre de
dominio “virtuales.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“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, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefialada sélo el segundo solicitante, 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 procedi6 a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante en el periodo de discusion expresa que habria adquirido el dominio de
autos entre los anos 2007 y 2009, debido a que tenia planes con él, pero que no
pudo concretar por estar estudiando ingenieria informatica. Que dej6 pasar el
tiempo y no lo renové.

Senala que este afno habria iniciado actividades con una EIRL “Boris Reyes
Informatica EIRL”, que es una actividad secundaria a su trabajo permanente en la
Universidad de Playa Ancha.
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Agrega que “virtuales.cl”, mas que un proyecto es una idea, en virtud del cual
pretende ofrecer servicios Web a distintos profesionales o entidades, para que de
manera rapida y facil, tengan un espacio Web y que “sonara” serio y con
contenido digital, el cual tendria el nombre del respectivo cliente mas virtuales.cl,
para lo cual se acordd de su antiguo dominio y lo volvié a solicitar, para concretar
dicha idea.

Que para implementar este servicio, piensa montar un portal Web que lo anuncie y
trabajar via “mail”, en la Quinta Region, que es donde vive. Sefala que sus
pretensiones de crecimiento, apuntaria a tener muchos clientes, que tengan este
sistema externalizado y que lo “alimenten” simplemente a través de correos
electrénicos, sin necesidad de tener conocimientos técnicos al respecto.
Argumenta ademas, que no se le ha pasado por la mente asemejarse a la
contraparte, “virtualia.cl”, la cual habria sido informada de su solicitud por una
empresa de abogados que se dedican a captar clientes.

Asevera, que los certificados del Servicio de Impuestos Internos que acompana a
su presentacion, corroborarian el movimiento de facturacion desde que inicid
actividades su E.l.R.L.

Que nunca ha tenido algun conflicto legal con nadie, ni menos en el area
informatica. Sefala que es profesor de musica y que actualmente seria egresado
de Ingenieria Informética desde el afo pasado y que su E.LR.L., la habria
comenzado este ano a fin de tener una actividad propia para hacer crecer.
TERCERO: Que, la parte del segundo solicitante en el periodo de discusién alegd
su mejor derecho y solicitod la asignacion del dominio en disputa “virtuales.cl” a su
favor.

Funda su pretension en el hecho, que seria dueno de la marca comercial
“virtualia”, registro n® 582.960, para distinguir servicios de las clases 35 y 38 que
sefala y que tal antecedente evidenciaria que es una empresa cuya razén social
seria la expresion “Virtualia”, la cual se encontraria amparada en el registro
marcario sobre dicha expresion, con el agregado que dichas marcas dirian
relacion con servicios relacionados con Internet, los cuales se canalizarian a
través de un nombre de dominio y que por dicha consideracion, seria titular de los
nombres de dominio “virtualia.cl” y “virtualis.cl”.

Agrega, que el presente conflicto estaria relacionado con un nombre de dominio y
que para ello seria util establecer la finalidad de este instituto y cita al efecto un
dictamen de la Comisién Preventiva Central.

Continda citando el art. 14 de la Reglamentacion de Nic Chile, y otras normas que
explicarian los motivos por los cuales la solicitud del primer solicitante, contrariaria

los principios de competencia leal y ética mercantil y cita al efecto normas sobre
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abuso de publicidad, ley de proteccién al consumidor, Cédigo Chileno de Etica
Publicitaria, para concluir que la existencia del nombre de dominio en disputa, que
seria practicamente igual a “Virtualia”, seria motivo de confusién, ya que haria
referencia tanto a su marca como a todo un proyecto amparado en un registro
marcario.

Luego, se explaya definiendo los conceptos de principios de competencia leal y
ética mercantil, citando al efecto también las normas del Convenio de Paris, para
luego concluir que le llama la atencién que el primer solicitante pretende abocarse
a servicios claramente coincidentes con los de sus marcas, por lo que dicha
solicitud debiera ser rechazada de plano, ya que seria un acto constitutivo de mala
fe.

Por ultimo cita la Constitucion, y agrega que si se concediera el nombre de
dominio en litigio, al primer solicitante, se afectaria su patrimonio marcario, por lo
que le debe ser otorgado como titular de un registro marcario, asi como el creador
intelectual de dicha expresién y quien se habria encargado de darla a conocer al
consumidor, por lo que detentaria derechos de indole superior para su asignacion.
CUARTO: Que, luego el segundo solicitante la sociedad Virtualia S.A., al hacerse
cargo de lo expresado por el primer solicitante al dar a conocer sus argumentos,
solicita en primer lugar el rechazo de la solicitud de la contraria y que el nombre de
dominio en disputa le sea asignado. Afade que el objetivo del nombre de dominio
del primer solicitante, seria coincidente con los servicios de la marca “Virtualia” y
que serian idénticos ambos nombres de dominios en disputa, donde las
modificaciones existentes, no anularian la semejanza existente entre ellas.

Agrega que no desconoce las intenciones del primer solicitante de un proyecto de
un profesional joven, pero que las solicitudes deben encuadrarse dentro de la
Reglamentacion de Nic Chile. Que asi, la respectiva decision de este conflicto,
deberia respetar dicha Reglamentaciéon y que detentaria derechos de indole
superior, por lo que el nombre de dominio le deberia ser asignado.

QUINTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante
acompano a los autos en forma legal y sin objecion de contrario, los siguientes
documentos: Impresiones de la pagina Web del Servicio de Impuestos Internos de
“Certificado de Declaracion de Formulario 29 Internet” de los meses marzo, abril,
mayo y junio de 2010.

SEXTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones
acompano a los autos en forma legal y sin objecion de contrario, los siguientes
documentos: Copia de impreso del sitio web del INAPI, de la marca registrada
“Virtualia”; copia de impreso de la pagina de internet de Nic Chile, de los nombres

de dominio “virtualia.cl” y “virtuales.cl”.
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SEPTIMO: Que segln consta en autos es primer solicitante Boris Reyes
Informatica Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y tiene como tal,
prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante
probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.
OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompano a los autos Copia de impreso del sitio Web del INAPI, de la marca
registrada “Virtualia”; copia de impreso de la pagina de Internet de Nic Chile, de
los nombres de dominio “virtualia.cl” y “virtualis.cl”.

.NOVENO: Que no obstante poseer el segundo solicitante dichos nombres de
dominio y dicha marca comercial inscrita a su nombre, no son suficientes para
configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.
Ademas, se desprende de dichos antecedentes, que sus derechos se encuentran
suficientemente resguardados respecto de su nombre “Virtualia”, y se colige que
ese es el “nombre” con el cual es reconocido que le interesa proteger, ya que de lo
contrario habria solicitado como nombre de dominio en su oportunidad, “virtuales”.
De lo anterior se desprende, que los nombres de dominio que posee, son los que
le interesan y no otros, de lo contrario habria solicitado con anterioridad
“virtuales.cl”.

DECIMO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas de los nombres de dominio
y la reglamentaciéon que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie
las normas sobre propiedad industrial, por lo que el hecho que los respectivos
nombres de dominio del segundo solicitante sean semejantes al nombre en
disputa y que los giros de las partes sean semejantes o iguales, en nada altera lo
dicho, ni pueden impedir a terceros el registro de otros nombres de dominio por
semejanza grafica o fonética.

DECIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el
segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DECIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “virtuales.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud
de autos, no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,
ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

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 Codigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo

Organico de Tribunales,
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SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “virtuales.cl” al primer solicitante esto es a
Boris Reyes Informatica E.I.R.L.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “virtuales.cl” del segundo
solicitante la sociedad Virtualia S.A.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiguese 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 19 - 2010.
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