FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
aguadelnorte.cl

- ROL 15879 -

Santiago, veintitrés de agosto de dos mil doce

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 15879 de fecha 01 de marzo de 2012, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al suscrito la designacion como
arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignaciéon del nombre de dominio
<aguadelnorte.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las
partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como consta en el expediente
a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante
Cascal S.A., Rut: 96.549.230-5, Contacto Administrativo: Francisco Carey, Isidora Goyenechea
2800, Of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago y como segundo solicitante Aguas Norte S.A., Rut:
99.573.450-8, Contacto Administrativo: Juan Enrique Puga, Avenida Pdte. Riesco 5561, piso 8, Las
Condes, Santiago.

CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 01 de marzo de 2012, se tuvo por constituido el
Tribunal Arbitral y se cito a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento
para el dia jueves 08 de marzo de 2012, a las 17.45 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo
apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de
las partes.

QUINTO: Que con fecha 8 de marzo de 2012, se llevo a cabo la referida audiencia con la
presencia de doha MERCEDES VALDIVIESO por el primer solicitante, de don SEBASTIAN OLIVARES por el
segundo solicitante, y del sefor Juez Arbitro, no habiendo conciliacion, acordandose las Bases del
Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 9 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral declar6 abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 23 de
marzo de 2012.

SEPTIMO: Que, a fojas 19, con fecha 22 de marzo de 2012, Guillermo Carey Claro, por el primer
solicitante, presentd al Tribunal Arbitral un escrito cuyos argumentos pueden resumirse en lo
siguiente:

a) Que Biwater S.A. es una de las empresas sanitarias mas grandes del mundo, fundada en Gran
Bretana el afo 1968. No obstante, su primer antecedente historico se remonta a 1837, aio que se
cred The Clay Cross Company, compaiia que posteriormente seria adquirida por Biwater S.A.
Actualmente, Biwater S.A. se encuentra operativa en mas de 30 paises, siendo lider en el disefo,
construccion, operacion y mantencion del suministro de agua, su tratamiento y desalinizacion.

Por su parte, Cascal S.A. fue una empresa del mismo rubro, subsidiaria de Sembcorp Industries,
lider mundial en los campos de energia y agua. En el afo 2006, Cascal S.A., que en Latinoamérica
operaba tanto en México como en nuestro pais, fue adquirida por Biwater S.A., la que compré el
100% de sus acciones. En Chile, Cascal S.A. dio término a su persona juridica con fecha 1 de Julio
de 2010, pasando a formar parte de Biwater S.A. Indica que, tal como se sefiald en la audiencia de



fijacion de procedimiento, el dominio en disputa “aguadelnorte.cl”, segin la informacion
actualmente disponible en la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (Sll) y de NIC Chile,
fue solicitado por su mandante bajo el R.U.T. 96.549.230-5, que corresponde a la sociedad Cascal
S.A., informacion que es erronea, por cuanto la sociedad Cascal S.A. fue adquirida, mediante la
compra del 100% de sus acciones, por la sociedad Biwater S.A.;

b) Que los principios “First Come, First Served”, la teoria del mejor derecho, el legitimo interés y
la buena fe, se deben conjugar entre si al momento de resolver. De aqui que se hace evidente que
el principio “First Come, First Served” encuentra plena aplicacion en el caso de autos, toda vez
que, al ser Biwater S.A. el primer solicitante de “aguasdelnorte.cl”, su representada se posiciona
con un derecho de asignacion preferente del dominio en conflicto, en desmedro del segundo
solicitante;

c) Que, en cuanto a la teoria del mejor derecho, el segundo solicitante no demuestra poseer un
mejor derecho que el de su representada, toda vez que Biwater S.A., ademas de ser el primer
solicitante, es titular de una marca comercial AGUAS DEL NORTE, registro N° 860.475, que renueva el
registro N° 543.178 de fecha 22 de Junio de 1999, para distinguir servicios en la clase 39; registro
N° 860.476, que renueva el registro N° 543.179 de fecha 22 de Junio de 1999, para distinguir
servicios en la clase 37; registro N° 860.477, que renueva el registro N° 543.180 de fecha 22 de
Junio de 1999, para distinguir servicios en la clase 40.Como se aprecia, la referida marca comercial
es cuasi-idéntica al nombre de dominio en disputa. En efecto, el signo registrado se diferencia
solamente en una letra con respecto a la expresion del nombre de dominio solicitado, toda vez que
éste ultimo no incluye la “s” de la marca registrada. En este sentido, cabe agregar que dicha
diferencia es minima y no constituye para ningln efecto un alejamiento de la cuasi-identidad
existente, por cuanto lo que produce es cambiar el plural de agua a su singular, manteniéndose la
esencia de la expresion intacta;

d) Que, en cuanto al principio del interés legitimo, y de acuerdo al articulo 14 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se puede afirmar
que al solicitar el nombre de dominio el segundo solicitante no ha respetado los derechos
validamente adquiridos por su representada, los cuales posee en virtud de la marca comercial de
que es titular, siendo el nombre de dominio en disputa cuasi-idéntico a la marca tutelada por el
amparo marcario. A lo anterior, se puede agregar que su representada cuenta con un legitimo
interés en el nombre de dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho de
que actualmente posee el registro de la marca comercial Aguas del Norte, la cual tiene proteccion
legal en el pais desde el ano 1999 y la cual es practicamente idéntica al nombre de dominio en
conflicto, “aguadelnorte.cl”. De la misma forma, acredita el legitimo interés de su representada
sobre el nombre de dominio en conflicto, el uso actual que realiza de la expresion Aguas del Norte,
lo que se evidencia a partir de la marca sefalada. Por consiguiente, es naturalmente legitimo que
su representada pretenda desarrollar o expandir sus servicios a partir de la obtencion del dominio
en conflicto, el que por su mejor derecho en relacion al segundo solicitante, le deberia ser
concedido;

e) Que la finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro
a una persona determinada, sea ésta natural o juridica, la cual adquiere el derecho de uso
exclusivo y excluyente de éste, mediante el cual sera reconocido por los usuarios de Internet, y a
través del cual publicitara o distinguira sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el
hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural
o juridica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la cuasi-identidad existente entre el dominio
en cuestion y la marca comercial inscrita previamente por su mandante, Aguas Norte S.A. no puede
pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a la marca registrada por su
mandante, sobre la que ya tiene derechos validamente adquiridos. La improbable concesién del



dominio en disputa al segundo solicitante produciria todo tipo de engafos y errores respecto a la
procedencia de los productos y/o servicios ofrecidos por el sitio web;

f) Que, en lo que respecta al registro marcario y en razéon de fundamentos como los anteriores,
tanto la doctrina extranjera como la nacional, asi como la jurisprudencia arbitral en fallos dictados
para la solucion de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, han considerado que la
relacion entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la
resolucion de los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros
criterios, en atencion a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio,
lo que corrobora la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio
desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y el articulo 22 de
la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL al sehalar como
causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva o que haya sido
realizada de mala fe;

g) Que en referencia al principio de la buena fe, debe hacerse presente que en el caso de su
mandante, éste se puede advertir e inferir de todo lo sefialado anteriormente, especialmente del
hecho de ser titular de la marca Aguas del Norte. Es por ello que no se puede sino concluir que su
representada ha obrado de manera recta y honrada al perseguir la titularidad del dominio
“aguadelnorte.cl” que por derecho le corresponde;

h) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompanado los siguientes documentos:

1. Impresiones de la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta de
la titularidad de Biwater S.A. sobre los registros N° 860.475, 860.476 y 860.777, de la marca
Aguas del Norte.

OCTAVO: Que, a fojas 26, con fecha 27 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por
presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resolvid
que se tuvieran por acompanados, con citacion.

NOVENO: Que, a fojas 27, con fecha 23 de marzo de 2012, Juan Enrique Puga Valdés, abogado,
por el segundo solicitante, present6é al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden
resumirse en lo siguiente:

a) Que Aguas Norte S.A. es una empresa de servicios sanitarios, creada en el ano 2004 con el fin
de prestar servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas al balneario de Puerto
Velero, localidad que por encontrarse fuera del plano regulador de la comuna de Tongoy, carece
de los servicios que por concesion otorga la entidad Aguas del Valle S.A. a dicha zona, en razon
de lo cual la sociedad Aguas Norte S.A. atiende a esta fecha las necesidades sanitarias de
alrededor de 630 inmuebles, asi como también provee de agua para el riego a distintas zonas del
complejo turistico, obteniendo el “preciado elemento” a partir de la compra de agua que le hace
a la sociedad Aguas del Valle S.A. De esta manera, y gracias a su éxito en la gestion, tiene la real
intencion de expandir sus negocios a nuevos proyectos inmobiliarios en la zona, para lo cual
cuenta con proveedores y contratistas externos;

b) Que dada la importancia de los nombres de dominio para los actores que intervienen en el
mundo real y cibernético, ya que los usuarios de Internet suelen ingresar a los sitios mediante
nombres que les son familiares, al ingresar al sitio web “aguadelnorte.cl” cualquier usuario
esperaria encontrar informacion relativa al negocio y productos de su mandante Aguas Norte
S.A., pero la situacion de encontrarse con otro tipo de informacion le causara grave perjuicio al
consumidor y a su representada sin duda alguna. A mayor abundamiento, no se vislumbra el
interés ni la legitimidad de un derecho posible sobre el dominio en disputa por parte del primer
solicitante, en contraposicion al claro interés de su representada vinculado no sélo con el nombre
comercial con que ha dado a conocer sus servicios en el mercado que, segln se acreditara, se ha



hecho con el uso de su razon social Aguas Norte, sino ademas en la relacion que tiene este
nombre comercial con el nombre de dominio en disputa “aguadelnorte.cl”;

¢) Que el nombre de dominio en conflicto, “aguadelnorte.cl”, se compone principalmente de una
expresion idéntica a los elementos distintivo de la razon social de su mandante, a saber, la
palabra “agua” y “norte”. Con lo anterior, el nombre de dominio en disputa queda integramente
compuesto por el nombre que usa su representada en el ambito comercial, lo que lo lleva ademas
a tener un mejor derecho para ser duefo de “aguadelnorte.cl”. En efecto, la razon social de su
mandante posee fama y notoriedad en el mercado, y se distingue principalmente por el hombre
Aguas Norte, voz que seglin se acreditara en los documentos que se acompafan, se utiliza por su
mandante como parte integra de la imagen corporativa con la cual se ha identificado dentro de la
actividad comercial de servicios sanitarios;

d) Que el primer solicitante, la empresa Cascal S.A., también tiene dentro de sus funciones
otorgar servicios sanitarios, por lo que es de esperar que de asignar el dominio a ella se produzca
la confusidn aludida, y con ello el perjuicio a su mandante, Aguas Norte S.A.;

e) Que si bien en un comienzo se utilizaba como fundamento para resolver conflictos el principio
denominado como “First come, first served” en virtud del cual se le asignaba el nombre de
dominio a aquel de los solicitantes cuya solicitud fuera anterior cronolégicamente, hoy es
mayoritariamente aceptado que ese principio debe ceder ante la existencia de otros derechos de
mayor entidad y, por lo tanto, en los procedimientos arbitrales se debe determinar quién tiene
un mejor derecho para hacerse de un determinado nombre de dominio;

f) Que la resolucion de conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta
atendiendo a diferentes criterios, entre ellos el contenido en el articulo 23 del Reglamento de
NIC-Chile y el del legitimo interés que se manifiesta en un interés real y efectivo en la asignacion
del nombre de dominio. En el caso particular, se debe tener presente que su mandante tiene un
interés legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, su
representada la sociedad Aguas Norte, tiene un nombre o razon social intimamente ligado al
nombre de dominio “aguadelnorte.cl” y actla desde hace afos con mencionada razén social,
obteniendo presencia y reconocimiento en el mercado nacional. La vinculacién del nombre de
dominio en disputa con la razon social de su mandante, asi como su relacion con el dominio del
que es titular su representada, permiten concluir que Aguas Norte S.A. es la titular del mejor
derecho para la asignacion del nombre de dominio en disputa;

g) Que de acuerdo con el criterio de la identidad y razonando légicamente, si su mandante lleva
por nombre Aguas Norte S.A., el cual esta intimamente ligado al nombre de dominio, los usuarios
enfrentados al dominio “aguadelnorte.cl” que alude directamente al nombre o razén social de su
mandante, pensaran que éste también pertenece a Aguas Norte S.A., asi como la informacion que
en él se contiene, lo que no ocurre con el primer solicitante, respecto del cual su nombre o razon
social Cascal S.A. no tiene relacién alguna con el nombre de dominio “aguadelnorte.cl”;

h) Que en relacion al criterio del uso empresarial legitimo, su mandante interviene y es
reconocida en el mercado con el nhombre que se encuentra incorporado en el hombre de dominio
en disputa, y ademas, en relacion a la buena fe en la solicitud de inscripcion de nombre de
dominio queda claro que su representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de
la competencia leal ni de la ética mercantil, toda vez que es su propio nombre o razon social el
que se relaciona con el dominio “aguadelnorte.cl”. Lo Unico que pretende su representada es una
real y efectiva proteccion de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado y a la
fama y notoriedad que ha adquirido desde a lo menos hace ocho afos, cuestion que sera
acreditada mediante facturas de venta que ha emitido. Al efecto, y como se puede apreciar a
partir de la razon social del primer solicitante, el nombre de dominio en disputa no se relaciona



en forma alguna ni con su razon social Cascal S.A., ni a la entidad a la que dicha sociedad
pertenece, Biwater S.A.;

i) Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompaia, con citacion, los siguientes
documentos:

1. Set de impresiones del sitio web www.aguasnorte.cl

2. Copias legalizadas de factura emitidas por Aguas Norte S.A.

3. Formato de boleta de venta y servicios que utiliza Aguas Norte S.A.

4. Sobre en el cual se acompanan las boletas de ventas y servicios de Aguas Norte S.A.

5. Tarjeta de presentacion de Aguas Norte S.A.

6. Copia legalizada de Boleta de Venta y Servicios emitida por Aguas Norte S.A.

7. Set de fotografias donde constan instalaciones de Aguas Norte S.A.

8. Fotografias donde consta logo corporativo utilizado por Aguas Norte S.A. en automoéviles
utilizados en faenas de la empresa.

9. Copias de registro NIC Chile por los dominios “aguasnorte.cl”, “aguasdelnorte.cl” y
“aguadelnorte.cl”.

DECIMO: Que, a fojas 53, con fecha 27 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral tuvo por
presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo
por acompanados, con citacion.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 56, con fecha 27 de marzo de 2012, este Tribunal Arbitral declaré
abierto el periodo de respuestas por el término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el
dia martes 03 de abril de 2012.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 57, con fecha 02 de abril de 2012, Guillermo Carey Claro, por el
primer solicitante, presento al Tribunal Arbitral un escrito en que evacua traslado, reforzando sus
argumentos con las ideas ya expuestas en el planteamiento, y agregando:

a) Que lo senalado por el segundo solicitante en relacion a que la eventual concesion del nombre
de dominio en disputa a su representado generaria confusion y error entre los consumidores en
razon de la fama y notoriedad que afirma ha alentado la razon social de Aguas Norte S.A., pierde
todo sustento al considerar que la expresion Aguas del Norte corresponde a una marca registrada
por su mandante, utilizada para distinguir en el mercado servicios del ambito sanitario y que los
consumidores se han visto expuestos a la confrontacion de la expresion Aguas del Norte y a la
razon social Aguas Norte S.A. con anterioridad sin incurrir en ningn tipo de equivocos;

b) Que, adicionalmente, es primordial hacer hincapié en que Aguas Norte S.A. presta servicios
Unicamente en Puerto Velero, la que corresponde a una localidad especifica del norte del pais,
cuyos consumidores son acotados, en contraposicion a su mandante, quien presta servicios
sanitarios en mas de 30 paises;

¢) Que su mandante rechaza el argumento propuesto por el demandante en relacion al articulo 23
del Reglamento de NIC-Chile, toda vez que, el dominio “aguadelnorte.cl” no resulta
engafosamente similar al nombre o razon social por el cual es conocido el demandante, sino que
corresponde a la efectiva expresion y marca comercial con que se conocen los servicios prestados
por Biwater S.A.;

d) Que el hecho de encontrarse registrado el sitio web “aguasnorte.cl” no impide que se conceda
a su mandante el nombre de dominio “aguadelnorte.cl”, ya que ambas expresiones tienen
diferencias graficas y fonéticas suficientes para evitar confusiones entre los consumidores
cibernéticos. En efecto, es preciso mencionar que el criterio utilizado en la asignacion de
dominios es bastante claro a este respecto, por cuanto se permite la existencia de nombres de
dominios similares. Lo anterior es facilmente comprobable, dada la existencia de los siguientes
nombres de dominios de diferentes titulares: “novacasa.cl” y “novacasas.cl”; “nova-idea.cl” y
“novaidea.cl”; “bioart.cl” y “bioarte.cl”; “bio-bio.cl” y “bio-biobio.cl”, entre otros. La



existencia de los nombres de dominio invocados, solo comprueba el criterio antes senalado v,
también, el hecho de que los consumidores no se ven necesariamente inducidos a error o engafno
por la existencia de similitudes;

DECIMO TERCERO: Que a fojas 61 se tuvo por evacuado el traslado.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 62, con fecha 03 de abril de 2012, Juan Enrique Puga Valdés,
abogado por el segundo solicitante, presenta escrito reforzando sus argumentos iniciales,
acompanando impresion del sitio de Google, donde consta la busqueda de la expresion “Agua del
Norte”, con citacion, y agregando:

a) Que el principio “First come, first served” no puede ser aplicado al caso de autos, ya que su
representada ha demostrado en forma fehaciente tener derechos e intereses reales y efectivos en
su obtencion, lo que permite concluir que si existen otros derechos que deben ser analizados en
este proceso;

b) Que el nombre de dominio en disputa es Agua del Norte y no Aguas del Norte, por lo que se
aprecia claramente que el mejor derecho de su representada no se funda en un elemento
marcario, sino que en un aspecto que trasciende al mismo, esto es, en tener un interés real y
legitimo;

c) Que su representada no ha infringido la normativa del articulo 14 de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, toda vez que la marca que detenta
Biwaters S.A. es Aguas del Norte, y el nombre de dominio en disputa es “aguadelnorte.cl”, el que
es muy similar a la razén social de su mandante;

d) Que no se ha probado efectivamente el uso que el primer solicitante pretende dar a su marca
Aguas del Norte o la actividad que pretende desarrollar con ella, ya que sdlo consta el registro
marcario, elemento que por si solo no es suficiente para acreditar un mejor derecho;

DECIMO QUINTO: Que, a fojas 70, con fecha 20 de abril de 2012, el Tribunal tuvo por evacuado el
traslado y acompanado el documento, con citacion.

DECIMO SEXTO: Que, a fojas 72, con fecha 27 de abril de 2012, Francisco Carey Carvallo,
abogado por el primer solicitante, presenta escrito reforzando sus argumentos iniciales y agrega:
a) Que el hecho de que actualmente la razon social del demandante tenga un notable parecido
fonético con el nombre de dominio en disputa, en ninglin caso le otorga un mejor derecho por
cuanto su mandante es el real creador de la expresion en disputa, no siendo aplicable el articulo
8° del Convenio de Paris;

b) Que respecto de la bUsqueda un Google de la expresion agua del norte, sélo uno de los
resultados es el sitio web de la contraria, la cual ni siquiera se encuentra en la primera pagina de
los resultados arrojados, lo que mal puede ser catalogado como principio de fama por parte de
Aguas Norte S.A.

DECIMO SEPTIMO: Que, a fojas 75, con fecha con fecha 07 de mayo de 2012, el Tribunal tuvo
presente el escrito.

DECIMO OCTAVO: Que, a fojas 76, con fecha 07 de mayo de 2012, este Tribunal Arbitral resolvid
citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a los interesados que estimen que
sus derechos son afectados a presentar solicitudes competitivas de idéntico nombre de dominio,
con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje.
Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por
medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.



SEGUNDO: Que, en relacion con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva
anterior, los argumentos esgrimidos y los antecedentes acompafados permiten a este Juez
arbitro sostener, en primer lugar, que ambas partes se encuentrande buena fe, y que no existe
infraccion a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. El sélo hecho de
que el dominio en conflicto contenga las palabras "agua del norte” como componentes en ningin
caso permite sostener que se esta ante un solicitante de mala fe, porque tal denominacion, asi
como cada una de las palabras componentes, constituyen expresiones genéricas que se relacionan
a un elemento basico como es el agua y hace referencia a un punto cardinal como es el norte, en
el conocido buscador google aparece con una serie de referencias a distintos rubros, lo que
implica muchas opciones y usos, en todo el mundo, lo que ha sido verificado en ejercicio de las
facultades de oficio del Tribunal propias de su naturaleza de Juez arbitro arbitrador.

TERCERO: Que, ademas, debe tenerse presente que en materias de nombres de dominio se ha
desarrollado un principio resumido en la expresion inglesa “first come, first served”, que significa
que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el
derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

CUARTO: Que la utilizacion del término “aguadelnorte” por el primer solicitante para el
desarrollo de su actividad no puede ser considerado una creacion original del mismo, por lo ya
expuesto y porque el término esta inscrito en diversas marcas, por diferentes personas para
actividades y zonas diferentes, como ha verificado este Tribunal a fin de determinar el mejor
derecho de las partes. Es de notar que el segundo solicitante no tiene registrado el término
dentro de sus marcas comerciales, como se comprueba de sus argumentaciones y a partir de la
documentaciéon acompanada y no objetada; y que su interés radica en que el dominio coincide en
parte con la razon social de este solicitante, con algunos elementos diferenciadores, requiriendo
el dominio para el rubro de mantencion, distribucion y tratamiento de aguas lo que es
coincidente con el rubro del primer solicitante y sus marcas inscritas.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, asignar el nombre de
dominio “aguadelnorte.cl” al segundo solicitante basado en la semejanza a su razon social,
constituiria implicitamente otorgarle una suerte de exclusividad o mejor derecho, respecto de
cualquier expresion que se refiera o incluya la expresion "agua del norte”, apoyado Unicamente
en la posible confusion con su razén social, sin considerar que el primer solicitante esta
amparado ademas por los principios del Derecho marcario a que se alude, toda vez que el
dominio solicitado es casi idéntico a una de sus marcas, con la Unica diferencia referida a la letra
“S”. Asi se debe considerar que el nombre de dominio requerido, es coincidente con una marca
comercial inscrita en Chile desde el afno 1999, consistente con su actividad y giro comercial, lo
que hace congruente su solicitud e importa un derecho preferente en la especie para este
solicitante.

SEXTO: Que, asi las cosas, el primer solicitante ademas de haber solicitado el nombre de dominio
de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legitimo en
el mismo, de consistencia y armonia con las actividades comerciales que pretende emprender,
como ha quedado acreditado en autos. Dentro del proyecto del primer solicitante existen
antecedentes que permiten suponer que se dedica a actividades similares a las del segundo, pero
en diferentes areas geograficas, y que el interés que pretende proteger el primer solicitante
proviene de su proyecto empresarial, el que esta dirigido a consumidores claramente
segmentados, aspectos que se tienen por acreditados a partir de los documentos acompanados a
su demanda de mejor derecho.

SEPTIMO: Que, ademas de lo anterior, el segundo solicitante posee dominios en Chile, como
aguasnorte.cl, a través de los cuales promociona sus productos y servicios, por lo que el ejercicio
de su actividad comercial esta plenamente garantizado.



OCTAVO: Que, aun cuando este Juez arbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente
en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del
principio de "first come, first served' no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se
considera que corresponde aplicarla por las siguientes razones: a) Porque el principio referido se
ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo
tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan
sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Porque en este caso ha
quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes que la peticion del primer
solicitante Cascal S.A., Rut: 96.549.230-6, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la
buena fe de su solicitud.

NOVENO: Que sin perjuicio de que la sola aplicacion del principio de “first come, first served’
resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, segliin las razones
ya expuestas, este Juez arbitro también se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado
el legitimo uso del mismo en base a una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en
la doctrina del Derecho Civil, en materia de voluntad, se denomina “conducta concluyente”.
DECIMO: Que la proteccion en el sistema de propiedad intelectual del que forma parte este
proceso, en cuanto emana del Derecho marcario, tiene su sustento en que la legislacion de esta
rama del Derecho tiene como finalidad, por un lado, evitar conflictos en el trafico comercial
causadas por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, dar
certeza juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado.

DECIMO PRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha
formado conviccion de que el primer solicitante, ademas de haber efectuado en forma primera el
requerimiento, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad
comercial propia de su rubro, en identificacion comercial el servicio que ofrece, lo que unido a la
ausencia de actos que puedan significar una obstruccion a una libre y leal competencia, inclinan
la recta razon y sana critica a favor de este.

DECIMO SEGUNDO: Que se debe tener en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en
el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO
AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Monica: "..el
drbitro arbitrador estd llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso
fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es
suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez drbitro
arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa,
manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. En este
sentido, en el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del
proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido
el procedimiento los elementos que este Tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo sefalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo
Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a
prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
"aguadelnorte.cl" al primer solicitante Cascal S.A., actualmente Biwater S.A. Rut: 96.549.230-6.



Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha
emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electroénico firmado electronicamente para su cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

Resolvio don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Controversias NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y
CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.



