Ref. Conflicto aguaaustral.cl. Sentencia

Partes: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR AGUA AUSTRAL LIMITADA
AGUAS ANDINAS S.A.

Santiago, veintiuno de enero de dos mil trece.
VISTOS:

1.- Oficio OF18173, de fecha 11 de abril de 2013, de fojas 1, de NIC Chile, por el que se designa a la suscrita como
arbitro en el conflicto por revocacién de nombre de dominio aguaaustral.cl, suscitado entre COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DEL MAR AGUA AUSTRAL LIMITADA, RUT 76.231.095-3, representados por don Brayan Villanueva
Salgado, domiciliados en Michimalongo 3495, Talcahuano, Talcahuano, Talcahuano y AGUAS ANDINAS S.A., RUT
61.808.000-5, representados por don Rafael Covarrubias P., domiciliado en Cerro El Plomo 5680, piso 19, Las Condes,
Santiago.

2.- Aceptacién del arbitraje, juramento de rigor y citacidn a la audiencia de estilo de fojas 8 y su notificacidn a las
partes de fojas 8 vta. y a Nic Chile de fojas 9.

3.- Copia de mandato judicial, patrocinio y poder, y certificados de licenciatura e impresidn obtenida de
poderjudicial.cl, presentados por el revocante, todo lo cual consta de fojas 10 a 14.

5.- Acta de audiencia arbitral de fojas 15, realizada con la sola comparecencia de la representante del revocante,
haciéndose imposible el llamado a conciliacién, motivo por el que se fijaron las pautas de procedimiento arbitral,
notificada a fojas 16, seguin consta en comprobante de envio de correo electrénico.

6.- Demanda de revocacién de fojas 21 fundada en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sefiala que con
fecha 16 de agosto de 2012 Comercializadora de Productos del Mar Agua Austral Limitada solicito la inscripcion del
dominio aguaaustral.cl, y que esa parte solicité su revocacién con fecha 25 de enero de 2013.

Sintetiza que Aguas Andinas S.A. es la principal empresa sanitaria que opera en Chile, que es de la mas grande de un
grupo empresarial que incluye diversas empresas del rubro de Latinoamérica. Sefala que es la encargada de proveer
agua potable a Santiago y cuenta con concesiones para el tratamiento de aguas residuales. En 1860 nace bajo el
nombre de “Empresa de Agua Potable de Santiago”, donde en sus inicios comenzd proveyendo cafierias y construyo el
sistema de alcantarillado que se usa actualmente. En 2001 toma la razén social Aguas Andinas S.A., manteniendo y
elevando sus estandares de calidad y servicio, como ha sido avalado por diferentes certificaciones.

Agrega que Aguas Andinas S.A. tiene como principio fundamental fomentar el desarrollo sustentable, el que se
relaciona con el cuidado del medio ambiente, la comunidad y sus colaboradores, motivo por el cual ha usado todas
sus herramientas para tratar las aguas servidas, las que pueden ser una fuente de transmision de enfermedades,
motivo por el que ha creado el “Plan de saneamiento de las aguas servidas de la Regién Metropolitana”, que busca
descontaminar el 100% de las aguas servidas generadas en Santiago, y contempla 3 grandes plantas: El Trebal (2001),
La Farfana (2003) y la futura planta Mapocho. Es una empresa que trabaja y desarrolla las mas altas tecnologias, con
los mejores estandares de calidad y servicio, siendo gracias a este espiritu de servicio el que la impulsa a entregar un
producto de calidad, estando siempre disponible para sus clientes.

Agrega que es titular de diversos registros marcarios para el signo “AGUAS AUSTRALES”, que se detallan a
continuacion: i.- Reg. N° 838.107, AGUAS AUSTRALES, denominativa, clase 16; ii.- Reg. N° 838.106, AGUAS AUSTRALES,
denominativa, clase 37; iii.- Reg. N° 838.105, AGUAS AUSTRALES, denominativa, clase 39; iv.- Reg. N° 838.104, AGUAS
AUSTRALES, denominativa, clase 40; v.- Reg. N° 838.103, AGUAS AUSTRALES, denominativa, clase 41; vi.- Reg. N°
838.108, AGUAS AUSTRALES, denominativa, clase 42; vii.- Reg. N° 832.838, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 16; viii.-
Reg. N° 832.839, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 37; ix.- Reg. N° 832.840, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 39; x.- Reg.
N° 832.841, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 40; xi.- Reg. N° 832.842, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 41; xii.- Reg. N°
832.843, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 42; xiii.- Reg. N° 832.846, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 39; xiv.- Reg. N°
832.844, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 16; xv.- Reg. N° 832.847, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 40; xvi.- Reg. N°
832.848, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 41; xvii.- Reg. N° 832.849, AGUAS AUSTRALES, mixta, clase 42. Ademas,
sefiala que es titular del dominio aguasaustrales.cl. Considera que estos registros marcarios, que cubren la mayoria de
los servicios contemplados en el Clasificador Internacional de Productos y Servicios de Niza, demuestran la



importancia de la marca para el revocante. Agrega ademas que son los Unicos titulares de la marca “Aguas Australes”
en Chile.

Sostiene que si bien es comun que muchas marcas coexistan con otras idénticas, ello requiere que distingan productos
o servicios distintos y no relacionados, lo que no ocurre en este caso, por cuanto Aguas Andinas S.A. es el Unico titular
del sefialado registro. Destaca que los registros sefialados datan de noviembre de 2008, 4 afios antes que el revocado
presentase su solicitud sobre el dominio aguaaustral.cl., lo que demostraria que la marca “Aguas Australes” es de una
importancia estratégica para esa parte, mas aun considerando que esta registrada no sélo para los servicios que
presta Aguas Andinas S.A., sino que para otras clases, como los productos de la clase 16.

Sefiala el revocante que el dominio pedido aguaaustral.cl no confiere distintividad suficiente en relacion a la marca
“Aguas Australes” del revocante, pues sélo se diferencia en que mientras uno emplea singular el otro esta en plural. A
ello suma que el revocado no ha presentado ninguna solicitud ni tiene ningun registro de la marca “Agua Austral”, de
lo cual infiere el poco interés que tiene en dar proteccion marcaria a esa designacion.

Considera que el registro impugnado tiene consecuencias negativas, como la dilucion marcaria de “Aguas Andinas”,
gue se traduce en el cercenamiento gradual o la dispersion de la identidad y retencion de la marca o nombre en la
mente del publico, por su uso en productos competitivos, o por del uso que hacen terceros para distinguir otros
productos o servicios de los de la marca, o productos o servicios de inferior nivel o calidad. Ademas, se produce
confusién y error en el mercado, por cuanto los usuarios relacionan la marca “Aguas Australes” y sus titulares Aguas
Andinas S.A. con los servicios de comercializacidn de productos del mar que ofrece el revocado.

Sintetiza que el mejor derecho del revocante se ve reflejado en que Aguas Andinas S.A. es el Unico legitimo titular de
diversos registros marcarios para el signo “Aguas Australes”, que el nombre de dominio disputado es casi idéntico a la
marca sefalada y no contiene ningun elemento que pueda dotarlo de distintividad, no contando el revocado con
ninguna autorizacién para usar el nombre de dominio en disputa, uso que es contrario al principio de la buena fe, la
ética mercantil y las normas sobre abusos de publicidad. El revocado no tiene ninglin derecho marcario sobre “Aguas
Australes”, “Agua Austral” o alguna similar. Esta situacidn genera confusion y error en los consumidores, dada la fama
de la marca “Aguas Australes”, lo que le generara perjuicio. De acuerdo a ello estima que el revocado carece de todo
derecho legitimo respecto del nombre de dominio aguaaustral.cl. En este sentido, cita el articulo 14 inciso 1° del
Reglamento de Nic Chile, en cuanto a que la solicitud no contrarie normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como derechos validamente adquiridos por terceros, articulo
que el revocante considera ha sido infringido por su contraparte.

En cuanto a las normas sobre abusos de publicidad, cita el revocante el articulo 4 letra F) del Cédigo Chileno de Etica
publicitaria, que sefala: “Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacion visual que directamente o
por implicacion, omisidon, ambigliedad o pretensidon exagerada, puedan conducir al publico a conclusiones erréneas,
en especial con relacién a: (...) F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial como patentes, marcas
registradas, disefios y modelos, nombres comerciales”. También cita el articulo 13 del recién citado Cédigo, que
sefiala: “Los avisos no deberan hacer uso injustificado o peyorativo del nombre, iniciales o de signos graficos, visuales
o auditivos distintivos de cualquier firma, compaiiia, institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no
deberan aprovecharse del “goodwill” o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o
producto, o del “goodwill” o imagen adquirida por una marca o una campafia publicitaria”. En este sentido, sefiala el
revocante que su contraparte hace uso injustificado de la marca “Aguas Australes”, marca reconocida, habiendo sélo
modificado dicha marca a su acepcidn singular.

Considera ademas que la contraria infringe los principios de competencia leal y de ética mercantil, y en este sentido
cita el articulo 3° de la ley 20.169 que regula la Competencia Desleal, y la describe de forma amplia como “es acto de
competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegitimos,
persiga desviar clientela de un agente del mercado”. Cita ademas el articulo 4° letra A) del referido cuerpo legal, que
dice que seran considerados como actos de competencia desleal los siguientes: “Toda conducta que aproveche
indebidamente la reputacion ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos
o establecimientos con los de un tercero”.

El revocante sefiala que parece evidente que su contraparte ha incurrido en la clase de actos sefialados por la ley de
Competencia Desleal, por cuanto busca aprovecharse indebidamente de su reputacidn y marca, induciendo a
confusidn, afectando sus intereses, introduciendo desinformacion en el mercado en beneficio propio y perjuicio del
revocante.

En cuanto al DERECHO, sefiala que un nombre de dominio es una identificacion electrénica de un sitio web en
Internet, en que se puede ubicar o identificar un contenido especifico dentro de esa red y permitiendo usar diversos
servicios. Cada nombre de dominio tiene que ser Unico y si bien un solo servidor web puede servir multiples paginas
web pertenecientes a variados dominios, un nombre de dominio sélo puede apuntar a un servidor. Agrega que
Internet se ha transformado en el medio de comunicacién obligado y la mejor forma de buscar informacién gracias a
su eficiencia y rapidez.



En los hechos, los nombres de dominio estan asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones,
etc. para facilitar la identificacién a los mismos usuarios y clasificar u ordenar la informacién a la que se pretende
acceder, siendo comun que se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, personas, empresas, grupos,
etc. a los que correspondan efectivamente o que se identifican con esa denominacidn, por lo que es habitual y
legitimo que una empresa o marca tengan un nombre de dominio asociado a su nombre y/o denominacion en
Internet, como pasa en el caso de autos respecto de las marcas y nombre de dominio del revocante.

Sefiala luego que es Nic Chile quien a través de su Reglamento establece las condiciones y requisitos para registrar un
nombre de dominio, asi como la forma de solucionar los conflictos en caso que haya varias partes interesadas en un
mismo dominio. Asi, en el Reglamento de Nic Chile en su articulo 20 respecto de la Revocacién de un nombre de
Dominio, sefiala que: “Toda persona natural o juridica que estime gravemente afectados sus derechos por la
asignacion de un nombre de dominio podrd solicitar la revocacién de esa inscripcion, fundamentando su peticion
segun lo dispuesto en el articulo 21 de la presente reglamentacion”. Asi, que el revocado sea titular de aguaaustral.cl
es un hecho que vulnera los derechos marcarios del revocante, situacion que se ajusta al articulo 22 del Reglamento,
gue sefala que sera causal de revocaciéon de un nombre de dominio el que su inscripcion se haya realizado en forma
abusiva, situacion que se produce cuando se retnen las 3 condiciones siguientes, que concurren en el presente caso:
1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engaifiosamente 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: lo que se aprecia en el caso
de autos por cuanto el dominio disputado corresponde al singular de la marca del revocante “Aguas Australes”,
careciendo de originalidad y esfuerzo creativo.

2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de
dominio: en este sentido, el revocante sefiala que el hecho que “Agua Austral” sea parte de la razén social del
revocado no la habilita para arrogarse derechos marcarios sobre “Aguas Australes” o para su uso en un nombre de
dominio. Por esto es que la contraria no tiene derecho sobre aguaaustral.cl, por cuanto Aguas Andinas fue quien creé
hace muchos afios la marca “Aguas Australes”, seglin consta en la documental, reiterando que el nombre de dominio
no cuenta con la suficiente distintividad.

3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe: y agrega que esa mala fe queda en evidencia
por cuanto el revocado conoce la fama y prestigio de la cual goza en el mercado la marca “Aguas Australes”, marca
que no le pertenece. Agrega que aunque no es necesaria su concurrencia para acreditar la mala fe por parte del
revocado, el revocante tiene conviccion que en el caso de autos concurre la causal establecida en la letra D) del
articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, por cuanto a través de su titularidad del nombre de dominio en disputa esta
creando intencionalmente toda clase de confusién en el mercado, légicamente para beneficio personal de esa parte, y
perjudicando al revocante.

Al respecto, sefiala que el principio general de derecho que busca respetar esta norma del Reglamento es el de buena
fe, siendo segun la RAE “rectitud, honradez”, y en el campo del derecho es la “conviccidén en que se halla una persona
de que hace o posee una cosa con derecho legitimo”, no siendo este el actuar que el revocado ha tenido.

Sostiene luego que en el caso de autos no procede la aplicacidn del principio “First come, first served”, el cual opera
cuando ambas partes han actuado de buena fe y tienen legitimos intereses equivalentes, lo que no ocurre en el
presente caso, dados los derechos previos que tiene el revocante. Y agrega que el acoger el citado principio sin
matices implicaria la introduccidn de un elemento de desinformacidn en el sistema, generando confusion y error entre
los internautas, lo que afectaria el funcionamiento de la Red.

Agrega que hay varias resoluciones publicadas en la aplicacion del procedimiento internacional de resolucién de
controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI, y existen pronunciamientos que establecen
que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su titular, citando al
efecto la resolucidon de varios casos: caso N° D2000-0003 Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows; caso N°
D2000-0021 Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d.b.a Advcomren; caso N° D2000-0055 Compaq Computer corp v. Boris
Beric; caso N° D2000-0007 Alcoholic Anonymus World Services Inc. V. Lauren Raymond; caso N° D2000-0086 Sanrio
Co. Ltd. And Sario, inc. V. Lau; caso N° D2000-0172 Sanrio Co. Ltd. And Sario, inc v. Neric Lau; caso N° D2000-0242 CBS
Broadcasting Inc v. Edward Enterprises; caso N° D2000-0011 Ronson Plc v. Unimetal Sanayi v. Tic A.S.; caso N° D2000-
0018 Banco espariol de Crédito SA. v. Miguel Duharte Perry Vidal Taveira; caso N° D2000-0035 JP Morgan v. Resource
Marketing; caso N° D2000-0053 Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra; caso N° D2000-0325 Kabushiki Kaisha
Toshiba v. Shan Computers; caso N° DNU2000-002 Christies Inc. V. Ola Ljungberg; caso N° D2000-0802 Toyota Jidosha
Kabushiki Kaisha d.b.a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.; caso N° D2000-0928 Yahoo! Inc. v. Cupcake
Patrol and John Zuccarini; caso N° D2000-0819 Canon USA Inc Astro Bussines Solution Inc. and Canon Information
Systems Inc. v. Richard Sims; caso N° D2001-0519 Netscape Communications corp. V. Baltic Consultants Limited; caso
N° D2001-0519; caso N° D2001-0172 America Online v. M. Mike; caso N° D2002-0010 Intel Corporation v. 0X90; caso
N° D2002-0363 Dell Computer Corporation v. MTO CA and Diabetes Education Long Life; caso N° D2002-0779 AltaVista
Company v. Dotsan; caso N° D2003-0774 Amazon.com v. Kim Yoon-Jo; caso N° D2004-0109 Microsoft Corporation v.



Troy C. Montalvo; caso N° D2004-0186 Microsoft Corporation v. Charilaos Chrisochoou Komotini; caso N° D2004-
00232 Microsoft Corporation v. 3D Roulette.

Enfatiza el revocante que en el caso N° D2000-0802 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d.b.a Toyota Motor Corporation
v. S&S Enterprises Ltd. Los jueces estimaron que el registro de una marca famosa como Toyota es evidencia de mala
fe, porque es imposible que el demandado haya desconocido una marca famosa y reconocida como es esa al registrar
un nombre de dominio con esa expresidon. Misma légica se sigue en los casos N° D2000-0928 Yahoo! Inc. v. Cupcake
Patrol and John Zuccarini y N° D2000-0819 Canon USA Inc Astro Bussines Solution Inc. and Canon Information Systems
Inc. v. Richard Sims y el seguido ante el National Arbitration Forum N°94219 Seiko Epson Corporation and Epson
America Inc. v. Distribution Purchaising & Logistics Corp. En todos estos casos se ordend transferir el nombre de
dominio a quienes acreditaron tener un mejor derecho.

Al respecto, seiala el revocante que en Chile también se han resuelto casos segun la logica ya sefalada, y cita varios
casos por revocacion de nombre de dominio: morganstanley.cl, portalladehesa.cl, toyotomichile.cl,
americanexpress.cl, caterpillar.cl, pesquerapalacios.cl, reconociéndose en todos estos casos tanto la trayectoria de las
empresas revocantes como la fama y notoriedad de las mismas, considerando la mala fe por parte de los titulares al
inscribir a sabiendas nombres de dominio que pertenecen o se identifican innegablemente con un tercero y que no
son de su propiedad.

En el petitorio, solicita tener por interpuesta demanda de revocacién de nombre de dominio contra el nombre de
dominio aguaaustral.cl y le sea transferido a Aguas Andinas S.A., solicitando expresa condena en costas respecto del
revocado.

7.- Que para acreditar su mejor derecho, el revocante acompafio la siguiente prueba documental: a) De fojas 40 a 61
acompana impresiones de certificados de nombre de dominio emanados de INAPI, individualizados en el punto 6 de la
presente sentencia arbitral; b) A fojas 62 acompanfia impresion de certificado emanado de Nic Chile en que consta la
titularidad de Aguas Andinas S.A. sobre el nombre de dominio aguasaustrales.cl, inscrito con fecha 2/4/2013.

8.- Que a fojas 64 se proveyd demanda arbitral, confiriéndole traslado a la contraria, abriéndose el plazo de contra
argumentaciones y rendicion de prueba, lo cual se notific a fojas 65.

9.- Que a fojas 72, el revocado contesta la demanda, sefialando que con anterioridad al presente caso, ya se habia
ventilado este asunto en otro procedimiento arbitral, que se generd en la instancia de asignacién del nombre de
dominio por parte de Nic Chile. Asi, la contraria se opuso a la solicitud de asignacion formulada por sociedad
Comercializadora de Productos del Mar Agua Austral Limitada, generandose un procedimiento arbitral seguido ante el
arbitro de Nic Chile sr. Marcos Morales Andrade, quien el 11 de enero de 2013 asigné el nombre de dominio a esa
parte, no habiéndose opuesto la contraria, por lo que la misma estd a firme, produciendo esa sentencia el efecto de
cosa juzgada. Aguas Andinas S.A. busca volver discutir el mismo asunto ya zanjado, lo que es considerado por el
revocado como un abuso del derecho por parte del revocante. Por lo mismo, interpone la excepcion de cosa juzgada,
dado que la actual controversia ha sido presentada anteriormente para su discusion y fallo, estando resuelta de forma
definitiva, adjudicando el dominio aguaaustral.cl al revocado de autos. En este sentido, agrega que su contraparte
busca vulnerar el espiritu de la normativa regulatoria de la accidn de revocacidn. En caso de estimar lo contrario,
provocaria que el procedimiento de oposicién no tendria ningun valor, ya que la parte perdedora podria recurrir de
revocacion, burlando la sentencia dictada en el primer procedimiento, constituyendo esa situacién un abuso del
derecho respecto de los procedimientos que otorga la ley.

Profundiza su argumentacion el revocado, sefialando que son las mismas partes las litigantes, el objeto de la accion es
el mismo, como es adjudicar el dominio exclusivo del nombre de dominio en disputa a Aguas Andinas S.A., y la causa
de pedir también es la misma, por cuanto los fundamentos en ambos procedimientos son los mismos. Es por estos
argumentos que pide se acoja la excepcién de cosa juzgada.

En cuanto al fondo, el revocado niega todos los hechos expuestos por Aguas Andinas S.A., por cuanto esa parte los
acomoda en su beneficio. Ademads, estima que debe rechazarse la accién incoada por la contraria por cuanto no se
verifican en la especie las causales que autorizan la revocacion del nombre de dominio, ya que la inscripcion no es
abusiva, ni ha sido hecha de mala fe como sostiene el revocante, que sostiene que tendria un mejor derecho sobre el
nombre de dominio, que se produciria dilucién y confusion, nada de lo cual se produciria, por lo que debe rechazarse
la demanda de revocacién.

El revocado sigue analizando la demanda presentada por la contraria, sefialando que sustentan su accién en la
circunstancia de que tendrian un mejor derecho dada su inscripcion de aguasausatrales.cl y su marca comercial
“Aguas Australes”. En este sentido, dice que ambos nombres de dominio son distintos, y que Aguas Andinas S.A. tenga
inscrito ese nombre de dominio no le da un derecho preferente de asignacion sobre aguaaustral.cl, maxime si el
revocante ni siquiera usa el nombre de dominio hasta la fecha, situacién que contrasta con el revocado, que si usa el



nombre de dominio en sus actividades propias. Asi, concluye, si Aguas Andinas tiene inscrito un nombre de dominio
gue no usa, como es aguasaustrales.cl, no se vislumbra cual es el perjuicio ocasionado a esa parte al otorgarsele el
nombre de dominio, ni el dafio que el revocado le pueda ocasionar a su marca, ni cdmo habria dilucidn marcaria, ni
como se aprovecharia el revocado del supuesto goodwill, ni como habria confusion respecto de los consumidores.
Agrega que en NIC Chile se mantiene inscrito el dominio "aguasaustrales.cl' a nombre de don Jorge Digmann
Espinoza, sin que aparezca oposicidn a dicha inscripcion en la pagina web del ente rector de los dominios en nuestro
pais, por lo que no se logra advertir como la titularidad del nombre de dominio afecta o impide la presencia de la
revocante en la Internet, maxime cuando el nombre de dominio inscrito por el revocado es idéntico a su razén social.
El revocado sefiala que, en cuanto a la alegacién de la contraria respecto de la inscripcion de la marca comercial
“Aguas Australes”, se debe indicar que ninguno de los registros que mantiene inscritos Aguas Andinas S.A. en el INAPI
tiene relacion con el giro o actividad que desarrolla el revocado, y sefiala que casi todos los registros marcarios de la
revocada se refieren a la categoria de servicios, manteniendo sélo un registro para productos y que se refiere a una
actividad que Aguas Andinas S.A. no desarrolla en su practica comercial, por lo que pierde la marca su eficacia juridica,
al tener un registro en clase 16 referido a papel, cartén y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; articulos de encuadernacion; fotografias; papeleria; adhesivos (pegamentos) para la papeleria
o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de
instruccion o de ensefianza (excepto aparatos); materias plasticas para embalaje (no comprendidas en otras clases);
caracteres de imprenta; clichés.

En cuanto a las otras clases, sostiene que se refieren a servicios, giros respecto de los cuales sociedad
Comercializadora de Productos del Mar Agua Austral Limitada ni la contraria se dedican: transporte; embalaje y
almacenaje de mercancias; organizacion de viajes (Clase 39), de tratamiento de materiales (Clase 40), de educacién;
formacién; esparcimiento; actividades deportivas y culturales (Clase 41), ni mucho menos a los servicios cientificos y
tecnoldgicos asi como servicios de investigacion y disefio relativos a ellos; servicios de analisis y de investigacion
industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y software (Clase 42). Es por esto que los registros marcarios esgrimidos
por Aguas Andinas S.A. no pueden sostener su pretensidn, dado que la mayor parte de los registros del revocante se
refieren a servicios y no a productos, tal como ocurre con el giro del revocado. En el caso en que la contraparte
inscribié su marca para productos, lo ha hecho en clase 16, que no se asemeja en nada a las actividades del revocante
y menos a las del revocado, por cuanto se dedica a la compraventa, importacion, exportacion, intermediacion,
distribucion, comercializacidn y tratamiento, por cuenta propia y ajena, de pescados, mariscos, moluscos y crustaceos
y otros productos del mar, en todas sus formas: frescos, congelados y enlatados.

Es por esto, que los negocios de ambas partes no tienen relacién, por lo que no hay infraccion al principio de
especialidad marcaria en que buscan justificar la revocacion del nombre de dominio en disputa.

Agrega el revocado que Aguas Andinas S.A. no es conocido en el dmbito sanitario en que se desempefian por la
denominacidon “Aguas Australes”, ni tampoco son conocidos ni tienen fama en la produccién y prestacién de los
servicios que tienen inscritos a su nombre, sino que es conocido como “Aguas Andinas S.A.”, no teniendo el revocado
conocimiento que la contraria use esa denominacién. Ejemplifica esta situacién sefialando que los medios de prensa
nacionales tratan a la revocante como Aguas Andinas S.A. y no como Agua Austral, siendo su pagina web
aguasandinas.cl y no aguasaustrales.cl. Ademas, el revocante tiene una cuenta en Twitter bajo la denominacién
@aguas_andinas, en la Bolsa de Comercio sus acciones se transan bajo la denominacién Aguas Andinas S.A. y no
Aguas Australes.

Considera que es errado creer que el nombre de dominio ocasionaria dilucién marcaria, dado que es distinto a Aguas
Andinas, y busca la venta de productos hidrobioldgicos y no la prestacion de servicios de alcantarillado y agua potable
como es el caso del revocado, no siendo “Aguas Australes” una marca famosa y notoria, por lo que no concurre la
especial proteccidon que tienen esas marcas. El revocante es conocido por los consumidores como Aguas Andinas.
Podria llegarse al absurdo que cualquier marca o nombre de dominio que lleve las expresiones “agua” o “austral”
produciria la dilucion de la marca “Aguas Andinas”, lo que no es sostenible.

El revocado sefiala que la doctrina considera notoriamente conocidas a aquellas marcas en relacion a las cuales un
segmento considerable del publico tiene conciencia, como consecuencia de su uso extendido y continua publicidad,
habiendo difusion entre los consumidores de los productos, uso intensivo y por tanto reconocimiento dentro de los
circulos interesados por la calidad de los productos que amparan, no teniendo ninguno de esos caracteres la marca
“Aguas Australes”, por lo que no es posible sostener que se trate de una marca notoria, siendo aplicables a su
respecto las protecciones que brinda el ordenamiento juridico para evitar su diluciéon. No hay riesgo de confusién al
operar ambas empresas en giros distintos, en ambitos territoriales diversos y con publicos distintos, quienes pueden
elegir los productos del revocado respecto de su competencia, no cabiendo Aguas Andinas en esta categoria, por
cuanto es una empresa monopdlica respecto de los servicios basicos que ofrece, por lo que no cabe un analisis desde
el punto de vista de la libre competencia.



Agrega el revocado que no hay vulneracion a las normas sobre abuso de publicidad, a los principios de competencia
leal y de la ética mercantil, ni de derechos vdlidamente adquiridos por terceros, dado que no hay aviso que pueda
inducir a conclusiones erréneas al publico, pues basta con revisar el sitio del revocado para comprobarlo.

Tampoco se han aprovechado del goodwill de la contraria, que no existe, dado que no existe por cuanto Aguas
Australes no tiene pdagina web, ni reconocimiento nacional, ni publico, ni imagen comercial, ni campafas publicitarias,
ni reputacion, ni clientela.

El revocado sefiala que no hay atentados contra los principios de la competencia leal y ética mercantil, dado que
ambas partes tienen distinta clientela, ni se aprovecha de la reputacion ni induce a confundir sus bienes, servicios,
actividades, signos distintivos o establecimientos. No puede alegar el articulo 20 del Reglamento dado que Aguas
Andinas S.A. no es conocida por el nombre “Aguas Australes”.

Tampoco el revocado ha actuado de mala fe, y dado que tiene el cardcter de primer solicitante, le ampara la
presuncion de buena fe, inscribiéndose como una necesidad propia de su negocio. El revocante no usa el nombre
marcario ni el dominio inscrito, por lo que no puede pedir su proteccion. Las hipdtesis de mala fe no se aprecian
respecto del revocado, y agrega que las circunstancias del articulo 22 del Reglamento concurren respecto de su
actuar, ya que esta usando el dominio, es conocida como Agua Austral ltda. segun se ve en la cldusula 2° del estatuto
social, no exigiendo el Reglamento su inscripcion como marca registrada, y Agua Austral Ltda. ha efectuado un uso
legitimo no comercial del dominio, toda vez que ni ella ni sus socios han buscado obtener una ganancia comercial con
su registro, ni han intentado confundir a los consumidores con su uso.

El revocado cree que en caso de estimar que las partes estan en igualdad de condiciones, cabe la aplicacién del
principio “First come, first served”, estando esa parte de buena fe.

Finaliza su presentacion sefialando que como no concurren ninguna de las causales de revocacion establecidas en el
articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, debe rechazarse la accién del revocante, con costas por no haber fundamento
plausible que autorice su interposicion, estimando el revocado que se trata de una accion no prudente.

12.- Que el revocado rindié prueba documental consistente en: a) A fojas 82 y 83 impresiones del sitio emol.com en
que se menciona a la empresa Aguas Andinas; b) A fojas 84 acompafia impresion del sitio aguasaustrales.cl; c) A fojas
85 acompaiia impresidn del sitio aguaaustral.cl; d) A fojas 86 acompafia impresion del certificado de inscripcion de
nombre de dominio aguaaustral.cl, inscrito con fecha 16/8/2012 por el revocado y con fecha 25/1/2013 por el
revocante; e) De fojas 87 a 102 acompania copia de escritura publica de constitucion de sociedad de responsabilidad
limitada Comercializadora de Productos del Mar Agua Austral Limitada o Agua Austral Limitada, de fecha 30/7/2012,
repertorio N° 2.385-12; f) De fojas 103 acompafia impresién de Inscripcidn al rol Unico tributario y/o declaracién
jurada de inicio de actividades de la recién mencionada sociedad, fecha de inicio de actividades 16/8/2012; g) De fojas
105 a 107 impresiones de extracto de constitucion de la citada sociedad, con su certificado de publicacién en el Diario
Oficial y la publicacién efectuada en el Diario Oficial con fecha 3/8/2012; h) A fojas 108 impresion de certificado de
inscripcion del dominio aguasaustral.cl, emanado de Nic Chile, inscrito con fecha 20/8/2012 por don Jorge Radl
Digmann Espinoza y con fecha 14/9/2012 por Aguas Andinas S.A. De fojas 110 a 126 acompafia los originales de los
recién enumerados documentos.

13.- Que a fojas 127 se tuvo por interpuesta contestacion a la demanda de revocacién de nombre de dominio,
dandosele traslado al revocante y se tuvieron por acompafiados los documentos, lo que se notificd a las partes por
correo electrdnico segln consta a fojas 128.

14.- Que a fojas 129 se abrid el tramite de observaciones a la prueba, lo cual se notifico a fojas 130.

15.- A fojas 131 el revocante formula sus observaciones a la prueba rendida, sefialando que el revocado sefialé que el
asunto ya habia sido objeto de un procedimiento arbitral, generado en la asignacion del nombre de dominio por parte
de Nic Chile, en que el revocante de autos se opuso a la asignacién del nombre de dominio a favor de Agua Austral
limitada, iniciandose un procedimiento arbitral seguido ante el juez arbitro Marcos Morales Andrade, y con fecha 11
de enero de 2013 asignd el nombre de dominio al revocado de autos, por lo que esa parte dedujo excepcién de cosa
juzgada, y agrega que busca vulnerar el espiritu de la normativa de la accién de revocacién, acusando al revocante de
abusar del legitimo derecho de accionar de revocacidn. El revocante estima que estos argumentos deben ser
desestimados, dado que no se configura la excepcidon de cosa juzgada, y cita los 3 requisitos mencionados en el
articulo 177 del Cdédigo de Procedimiento Civil, debiendo existir identidad legal de personas, de la cosa pedida y de la
causa de pedir, siendo ésta ultima “el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio”.

En este sentido, el revocante estima que no se produce identidad de cosa pedida ni de causa de pedir. No existe
identidad de cosa pedida por cuanto en un conflicto de oposicidn se pide que no se asigne el nombre de dominio en
disputa al primer solicitante sino que al segundo por tener un mejor derecho. En un juicio de revocacién se pide
revocar la asignacién de un nombre de dominio pedido por considerar que hay abuso y mala fe. Si bien se busca el
mismo efecto con distintas acciones, son distintos los fundamentos y derechos los invocados.



En cuanto a la causa de pedir, sefiala que no coinciden, por cuanto en un juicio de oposicién la norma en que se basa
es el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, y en uno de revocacion se invocan los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento, no siendo procedente la excepcion de cosa juzgada.

El revocante trae nuevamente a colacidn sus registros marcarios en diversas clases sobre la expresién “Aguas
Australes”, los cuales fundamentan su mejor derecho, teniendo un derecho exclusivo sobre esa designacion y otras
derivadas que sean confusamente similares, derecho reconocido y consolidado y que es parte de una estrategia
comercial. Estas probanzas dejan en evidencia la conducta del revocado al pedir como nombre de dominio una
expresion engafiosamente similar a una marca de producto y servicios sobre la cual el revocante tiene derechos desde
hace al menos 4 afios respecto de la solicitud del demandado.

Considera que es errada la afirmacidn de la contraria en cuanto a que la solicitud de nombre de dominio de autos no
causa dilucion marcaria, por no haberse invocado la titularidad de registros sobre la marca “Aguas Andinas”, por
cuanto esa expresion es evidentemente distinta a la contenida en el nombre de dominio en disputa; toda la
argumentacion del revocante ha apuntado a los registros marcarios de titularidad de Aguas Andinas S.A. para la marca
“Aguas Australes”, por lo que la dilucion se produce respecto de esa marca, no sobre “Aguas Andinas”.

El revocante sefiala, como contrapartida, que su contraparte no tiene ninglin derecho marcario, no siendo titulares de
registro o solicitud de marca alguna para la denominacién que reclaman como nombre de dominio. Tampoco el
revocado acredita el uso comercial que le daria a “Agua Austral”, ni tampoco el hecho de ser conocidos y reconocidos
por la expresion “Agua Austral”, acompanando documentos que buscan probar que es parte de su razon social, y que
prueban su existencia social y giro. Esta falta de pruebas configura la causal del articulo 22 letra b) del Reglamento de
Nic Chile, siendo una conducta abusiva.

El revocante agrega que sus marcas registradas pertenecen a distintos rubros, por lo que no es claro ni evidente que el
publico consumidor pueda o no verse inducido a error o confusion. Dado que sus registros marcarios pertenecen a
distintas clases, no se puede descartar que los consumidores no puedan ser inducidos a error o confusién, idea
reforzada por cuanto si bien el giro de la contraria y del revocante no son iguales, es posible relacionarlos. Asi, cita la
disposicidn tercera de la escritura social acompaiada por el revocado, que agrega “asi como cualquier otra actividad
analogo o complementaria de dichas actualidades en la actualidad o en el futuro; y cualquier otro negocio que
acordaren los socios”, lo que hace posible que puedan a futuro desarrollar las mismas actividades del revocante.

El revocante sefiala que sus registros marcarios dejan en evidencia la importancia estratégica y de expansién de sus
negocios de la marca “Aguas Australes”, lo que se ve al revisar la variedad de servicios y productos incluidos en la
proteccién de dichos registros marcarios, por lo que no toca a la contraria cuestionar la importancia de sus registros
marcarios. En cuanto al cuestionamiento del revocado sobre el uso de sus registros marcarios, es una conducta
cuestionable, dado que esa parte desconoce las razones estratégicas y los negocios que puede tener el revocante, no
pudiendo hacer un juicio tan categérico. El uso no es requisito para registrar, mantener o renovar una marca.

Agrega que en materia de nombres de dominio no operan los mismos criterios que en materia marcaria, por cuanto
en el primero no aplican los registros por clase, por lo que no operaria el principio de especialidad, y la Gnica forma en
gue un nombre de dominio pueda efectivamente diferenciarse de otro es por la adicion de un elemento distintivo
para evitar error o confusidn, no siendo el cambio hecho por el revocado suficiente, pudiendo agregar la expresion
“Limitada”, lo que la diferencia de una marca de Aguas Andinas S.A.; considera ademas que la contraria no se le esta
dando uso al sitio, que no tiene contenidos actualizados, sino que es una pagina “En construccién” desde enero de
2013, lo que configuraria una conducta abusiva descrita en el articulo 22 del Reglamento.

No es prudente mantener el dominio a nombre del revocado considerando que no ha podido probar mejores
derechos sobre “Agua Austral”, constituyendo sélo parte de su razén social, ejemplificando dicha situacion con otras
hipdtesis.

El revocante sefiala que, contrario a lo sefialado por el revocado, fueron notificados del fallo de fecha 14 de agosto de
2013 sobre el nombre de dominio aguasaustral.cl pronunciado por don Andrés Echeverria, en que les asigna el
nombre de dominio.

Pide tener presente los argumentos esgrimidos y observaciones a la prueba, y que se rechace la peticiéon de la
contraria de condena en costas, por cuanto estima que tiene motivo plausible para litigar.

16.- Que a fojas 139 se tuvieron presente las observaciones a la prueba rendida en autos presentadas por el
revocante, lo que se notificd por correo electrdnico, seglin consta a fojas 139 vta.

17.- Que a fojas 140 pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificd por correo electrénico, como consta a fojas
140 vta.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la revocacioén, en el reglamento para la administracién del Registro de Nombres de Dominio .cl, es
excepcional, procediendo en aquellos casos expresamente previstos en dicho texto. En este sentido, sefiala que “Serd



causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de
mala fe.
La inscripcidon de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafilosamente 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.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de
dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar
y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propdsito principal de
venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcién del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcidn, siendo el reclamante
el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la marca de producto o
servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte
del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

¢. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la
competencia.

d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios
de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusiéon con la marca del reclamante”

SEGUNDO: Que de acuerdo a la doctrina imperante y a la aplicacion practica de los principios generales del derecho,
estas causales deberan ser acreditadas por quien las invoca y su prueba debera ser consistente, precisa y concordante,
lo que no sucede en autos.

TERCERO: Que de acuerdo a este mismo reglamento, “Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacién sea taxativa, servird para evidenciar y
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con
la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

b. Que el asignatario del nombre de dominio sea cominmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular
de una marca registrada con esa denominacion, y

c. Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener
una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.”

CUARTO: Que en el caso de autos, analizado el sitio web del revocado, se aprecia que el mismo se encuentra en
construccidn, sin embargo mantiene contenidos consistentes con la actividad que esta parte esgrime y ha acreditado a
través de documental relativa a la sociedad Comercializadora de Productos del Mar Agua Austral Limitada o Agua
Austral Limitada, de fecha 30/7/2012, no objetados de contrario, de lo que se desprende que el uso del mismo cabe
dentro de las hipdtesis de uso compatible con las marcas que invoca el segundo solicitante, no haciendo plausible que
se produzca dilucién marcaria.

QUINTO: Que no procede en este caso analizar si procede la aplicacion del principio first come first served por ser éste
un conflicto de revocacion, que se funda ya sea en el registro o en el uso de mala fe de un nombre de dominio y no en
un mejor derecho al dominio en disputa.

SEXTO: Que asimismo, no procede acoger la excepciéon de cosa juzgada, por cuanto el objeto debatido difiere de aquel
que las partes han aludido, asimismo la causa de pedir es diferente, atendido que en un caso la peticién dice relacién
con que no se acoja a registro la solicitud correspondiente, mientras en el que nos ocupa se solicita que se revoque un
dominio ya registrado y vigente.

SEPTIMO: Que la circunstancia de no contar el revocado con registros marcarios vigentes no es relevante para autos
en tanto que aunque los tuviera no procederia el registro en las mismas clases que mantiene registros el revocante,



atendidas las reglas clasificatorias que rigen en Chile. En estas circunstancias habra de rechazarse la demanda de
revocacion de autos, manteniendo en consecuencia el registro de nombre de dominio vigente.

OCTAVO: Que en todo caso, habra de considerarse que el segundo solicitante tuvo motivo plausible para litigar por lo
gue procede que se resuelva que cada parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

Se resuelve: Se rechaza la demanda de revocacion interpuesta por AGUAS ANDINAS S.A., manténgase el registro bajo
la titularidad de COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL MAR AGUA AUSTRAL LIMITADA, vya individualizada en
autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecttese
por Nic Chile la presente resolucién.

Resolvio:
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