Santiago, 2 de junio de dos mil ocho.
VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentaciéon para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificé al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
inscripcion del nombre de dominio “adporta.cl”, siendo partes “GASTON FUENZALIDA
PROPIEDADES LIMITADA”, domiciliada en Reyes Lavalle 330, Las Condes, Santiago y
“LOWE PORTA S.A.”, domiciliada en Miraflores 130, piso 25, Santiago, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacion, en calle
Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliacion, lo
que se notifico a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistieron ambos
solicitantes. El Primer solicitante comparecié debidamente representado por don Jaime
Ferrer Hepp, mientras que el Segundo Solicitante actud representado por don Rafael
Pastor. No se produjo conciliacion y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales
impuestas, este Tribunal orden6 a ambas partes que en un plazo fatal de 8 dias
formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio
en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta su demanda de mejor
derecho y acompafia documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los
siguientes:

a) El socio mayoritario del Primer Solicitante, “Sociedad e Inversiones Palmilla
Limitada” habia detentado el nombre de dominio en cuestion durante varios afios
antes, el cual era utilizado por el Primer Solicitante, conocido en el mercado
inmobiliario como “ADPORTAS”.

b) Si bien el nombre y marca comercial es “ADPORTAS”, se solicita el dominio
“ADPORTA” por estar disponible y ser el mas similar a la marca.

c) Su representada tiene vigente a su nombre o de socios o relacionados los
siguientes nombres de dominio similares: “Ad-portas.cl”, “Ad-porta.cl”, “Ad-
portas.com”, “Ad-portas.net”, “Adportaspropiedades.cl”, y “Adportasarriendos.cl”.
También esta vigente la marca similar AD PORTAS a nombre de sus
controladores.

d) Su mejor derecho proviene del hecho que la contraparte tiene un giro
completamente ajeno al inmobiliario y el elemento diferenciador del nombre no
hace posible la confusién.

e) “Gaston Fuenzalida Propiedades Ltda.” tiene una dilatada y prestigiosa trayectoria
en el negocio inmobiliario, el que ha desarrollado durante afios bajo la marca AD
PORTAS y hace necesario que su representada y sus productos cuenten con
presencia en la Web. No reconocer su mejor derecho perjudicaria su negocio.



Dado que el Primer Solicitante es titular de la marca comercial AD PORTAS, que el
dominio “adporta.cl” no le sea asignado le causaria un grave perjuicio, provocando
una dilucidon de sus signos marcarios y confusioén entre los usuarios de Internet,
que ingresarian a dicho sitio en busca de informacidn sobre el este solicitante.

Su representada ha dado fama y notoriedad a la marca “adportas”.

La circunstancia de que el nombre en cuestién es igual a la marca y nombre
comercial por los que se conoce a su representada le otorgan un mejor derecho.

Su representada ha obrado de buena fe, con la sola intencién de proteger sus
intereses comerciales. De no otorgarse a su representada la titularidad del nombre
de dominio “adporta.cl” se causaria un dafio irreparable a su representada, los
consumidores y navegantes de Internet.

El Primer Solicitante acomparié los siguientes documentos:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

Copia de pagina Web del D.P.1.

Copia de la renovacion del dominio “adporta.cl” a nombre de Sociedad e
Inversiones Palmilla Ltda.

Copia de la constitucién legal de Sociedad de Inversiones Palmilla Ltda.

Copia de la inscripcién en el Registro de Comercio de la sociedad GASTON
FUENZALIDA PROPIEDADES LTDA. y de su ultima modificacion.

5 ejemplares de papeleria.

Un ejemplar de folleteria publicitaria.

Un ejemplar de la revista Casa y Decoracion.

Un ejemplar de la revista VD de El Mercurio.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante deduce y fundamenta oposicién -
acomparfando documentos -, sefialando que el dominio “adporta.cl” debe serle asignado
por los siguientes argumentos:

a) Lowe Porta S.A. es una de las mas importantes agencias de publicidad en Chile
y viene utilizando el nombre PORTA desde hace mas de 15 afios. Ha sido
premiada varias veces por criticos de publicidad y obtenido medallas en concursos
de alto prestigio en el mundo de la publicidad. Su representada tiene importantes
clientes en todo el mundo y en Chile. Entre sus clientes chilenos se cuentan ABC,
Cecinas San Jorge, Copec, CCU, Chilena Consolidada, Clinica Las Condes y
Copesa, entre otros que se enumeran.

b) Lo anterior demuestra que la solicitud del nombre ADPORTA no obedece a un
capricho sino, por el contrario, refleja la legitima aspiracion de proteger su
nombre.

c) Su representada es duefia de la marca PORTA y de los nombres de dominio
LOWERPORTA.COM, PORTA.CL, LOWEMEDIA.CL y LOWERPORTA.CL, lo que
demuestra que tiene derechos adquiridos respecto del vocablo PORTA, lo que hace
legitima su aspiracion por proteger parte importante de su razén social LOWE
PORTA S.A. y su marca mas importante: PORTA.

d) Dado que los dominios de Internet y marcas son fundamentales como
identificadores de los productos, la asignacion de dominios debe considerar la
titularidad de registros marcarios similares.



e) Si se asigna el nombre de dominio www.adPORTA.cl al primer solicitante, se
confundira a los consumidores, que creeran estar ingresando a una pagina Web
de su representada.

f) EI nombre de dominio ADPORTA sélo agrega el término AD al dominio de su
representada PORTA.CL. AD en inglés significa “publicidad”, lo que alude
directamente a la actividad desarrollada por su representada. Esto, especialmente
en consideracion a las empresas anglosajonas que son clientes de la misma.

g) Existe un prestigio que debe ser resguardado, a riesgo de causar un dafio
irreparable a su representada y el riesgo de defraudar a los consumidores.

h) La imagen y trayectoria de su representada justifica aplicar el principio de
“dilucién”, ya que los consumidores tendrian dudas sobre el origen empresarial de
los servicios promocionados en el sitio Web ADPORTA.CL, ya que se identifica
plenamente con la marca PORTA.

i) No se aplicaria en este caso el principio “first come, first served”, pues sélo debe
aplicarselo si la otra parte no ha demostrado mejor derecho. Por lo anterior, sefiala
que el primer solicitante ha sido negligente al registrar un nombre de dominio
casi idéntico a la marca PORTA.

j) Si no se asigna el nombre de dominio a su representada, éste podria ser
transferido a un competidor, causando un grave dafio a su marca.

El Segundo Solicitante acomparié los siguientes documentos:

a) Dos copias de informes de la pagina web del DPI sobre el registro de la marca PORTA.
b) Copia de la pagina web de su representado www.porta.cl

c) Articulo publicado en la pagina de Internet www.inconcientecolectivo.cl.

d) Listado aparecido en la pagina de Internet www.achap.cl.

e) Articulo de la pagina de Internet www.zappingdigital.com.

SEPTIMO: Que, este Tribunal di6 traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a
sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante evacuo el traslado respectivo sefialando:
a) Que da por reproducidas todas las argumentaciones y fundamentos juridicos de su
demanda.

b) Que ratifica todas las pruebas acompafiadas.

NOVENO: Que, este Tribunal, atendiendo el mérito de autos, cité a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

DECIMO: Que, los documentos acompafados por las partes que no han sido objetados,
presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los efectos
probatorios en esta causa.

DECIMO PRIMERO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver
contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de
entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa




en cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis preliminar
de los documentos acomparnados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que
ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés
comercial legitimo, pero de distinta consistencia.

DECIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que GASTON FUENZALIDA PROPIEDADES
LIMITADA fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha seflalado reiteradamente en su
jurisprudencia que el principio “First come first served” es precisamente un principio,
mas no un derecho, Unicamente orientador en idéntica situacion de relevancia de los
intereses que se pretende satisfacer, por lo que correspondera avocarse al analisis del
fondo de los mismos.

DECIMO TERCERO: Que, a través de los argumentos y documentos presentados por el
Primer Solicitante, queda suficientemente acreditado que GASTON FUENZALIDA
PROPIEDADES LIMITADA ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de otorgar
la debida proteccion a los nombres de dominio y marcas comerciales que se conforman
con la expresiéon “AD PORTAS”, de las cuales es titular el grupo empresarial al que
pertenece. A mayor abundamiento, sefiala que se ha identificado con dicha expresiéon en
la actividad que desempefia en el rubro inmobiliario, razén por la cual puede apreciarse
la intencion de evitar con su solicitud la confusion y el fenémeno de la dilucién.

DECIMO CUARTO: Que, en relacion con el Segundo de los solicitantes, queda acreditado
a través de los argumentos presentados y la documentacion acomparfiada, que es titular
de diversas marcas y nombres de dominio conformados por la expresion “porta”. De lo
anteriormente sefialado, y de sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la
asignacién del nombre de dominio en disputa es obtener proteccion de sus signhos
distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilucién marcaria, y la confusiéon de los
consumidores.

DECIMO QUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio,
pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre
ellos.

DECIMO SEXTO: Que, asignar el nombre de dominio “adporta” al Segundo Solicitante
para el solo efecto de proteccion de sus signos distintivos que se conforman con la
expresion “porta”, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilucién
marcaria o confusion, constituiria implicitamente otorgar una exclusividad respecto de
toda expresion derivada de sus marcas comerciales y nombres de dominio que contengan
o se deriven de la expresion “porta”, lo que no resulta prudente considerando que en el
mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros
marcarios y nombres de dominio que incorporan derivados de la expresion “porta”,
realizando cada uno de ellos su propia inversion en publicidad y una actividad comercial
real dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciandose ostensiblemente de la
actividad y campo en que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a
utilizar la expresion en cuestion y sus derivados, segln corresponda. El caso de autos se
encuadra dentro de lo sefialado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra
desarrollando el Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento




comercial que este sentenciador estima real, inclinan la recta razén y la prudencia a
otorgar proteccion juridica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella
presentada por su oponente.

DECIMO SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este
sentenciador cémo o de qué forma podria afectar los intereses o derechos del Segundo
Solicitante el hecho de que el primero de ellos detente el nombre de dominio en disputa,

DECIMO OCTAVO: Que, por el contrario, atendido el hecho de que la expresion “AD
PORTAS” ha sido utilizada por el primer solicitante y su grupo econémico para identificar
sus actividades, y tomando en consideracion que la misma reviste una similitud
manifiesta con el nombre de dominio en disputa, este sentenciador estima podria
producirse, en caso de que el nombre de dominio “adporta.cl” fuera asignado al Segundo
Solicitante, confusion entre los usuarios, lo que no resulta prudente para este
sentenciador atendido el perjuicio que podria causar a los consumidores y el Primer
Solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cdédigo de
Procedimiento Civil.

RESUELVO:
Asignase el nombre de dominio “adporta.cl” al Primer Solicitante GASTON

FUENZALIDA PROPIEDADES LIMITADA, domiciliada en Reyes Lavalle 330, Las Condes,
Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.
Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Rol N° 103-2007

Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don
Francisco Javier Vergara Diéguez y dofa Carolina Henriquez Mandiola.



