AGUASPREMIUM.CL

Santiago, 21 de Diciembre de 2009.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.L1.- Compromiso.

Que con fecha 7 de Julio de 2009, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF10991, denominada “Arbitraje dominio aguaspremium.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunic6 al suscrito su designacibn como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacién con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designaciéon también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 7 de Julio de 2009 dirigida a NIC Chile, atencién dofia
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jur6 desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacién de procedimiento
para el dia martes 21 de Julio del afio 2009, a las 15:30 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucién rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacidon por carta certificada de la misma a las partes, rolan
de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: CARLOS MAURICIO LEAN VILLA; RUT:
09.876.467-4; Email: aseverin@transglobo.cl, hrubio@transglobo.cl domiciliado en Los
Tambores 7798, Las Condes, Santiago; quien para efectos de este procedimiento ha
tenido el caracter de demandado; y AGUA PREMIUM S.A. REP. SILVA & CIA. RUT:
96.682.060-8, representada por el abogado don Jaime Silva Barros y don Fernando
Ponce Saez, ambos domiciliados en Hendaya 60, piso 4°, Comuna de Las Condes,
Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com,
rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl, quien para efectos de este
procedimiento ha tenido el caracter de demandante.




[.3.- Comparendo de conciliacién vy fijacion de procedimiento.

Con fecha 21 de Julio del afio 2009, siendo las 15:30 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, y con la asistencia del
apoderado del segundo solicitante AGUA PREMIUM S.A. REP. SILVA & CIA., don
Fernando Ponce Saez, y con la inasistencia del primer solicitante. En dicho
comparendo, se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectud
llamado a conciliacion, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada
expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente
hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo
rola de fs. 12 a fs. 17 del expediente arbitral, y el envio de dicha acta por correo
certificado a la parte inasistente consta a fojas 52 de autos.

I.4.- Periodo de discusion.

l.4.1.- Demanda: De fs. 18 a fs. 25 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que AGUA PREMIUM S.A. dedujo en contra de don Carlos Mauricio Lean Villa con el
objeto que la asignacién del nombre de dominio “AGUASPREMIUM.CL” recaiga en su
favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion,
entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:
- La regulacién sobre nombre de dominio esta orientada a la asignacién de un nombre
de dominio en conflicto a “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”.
Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto
ya que sin duda alguna, a juicio del demandante, posee sélidos fundamentos para
reivindicar el dominio en cuestion.

- En este sentido el actor solicita, que este caso sea evaluado mas alla de la tentacién
de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos
involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econémicos. En
efecto, continla la parte demandante, los criterios que estan aplicando los arbitros de
Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido
mas alla del miope criterio inicial "First Come First Served", para analizar los conflictos a
la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho”, de
manera tal que esta concepcién impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué
primero y punto”, ha sido superada.

- Agrega, que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos
los recursos legales que proporcionan los ordenamientos juridicos para evitar la peor
lacra que puede afectar a una marca comercial, se refiere a lo que la doctrina
internacional marcaria denomina la confusién y la dilucion marcaria. En efecto, nada
afecta mas el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores
posean dudas de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio.

- Sefala el actor que es titular de la marca “aguapremium” ademas de contar con la
razon social, como atributo de la personalidad juridica, AGUA PREMIUM. AGUA
PREMIUM S.A. habiendo invertido ingentes sumas de dinero en potenciar sus marcas,
desde 1993, asociados al producto de agua purificada.

- En cuanto a las marcas, es titular de la marca AGUAPREMIUM en los registros n°
838110, n° 938111, n° 838.112, n° 838.113, n° 838116, n° 792.403, n° 789.521, n°
725.411 y n° 507.966.



- En este sentido, agrega el demandante, que la identidad semantica que se aprecia en
este caso, es antecedente suficiente para que el dominio en cuestidn sea asignado a su
mandante.

- Para fundamentar lo anterior, el demandante cita en su libelo el articulo 14 del
Reglamento NIC Chile, el cual sefiala “sera responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcibn no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros” Nic Chile, sin estar obligado a ello, podré solicitar
el pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del anexo 1 de esta reglamentacion, en
aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las normas
y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderi la
tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”. Por
otro lado el articulo 22 si bien esta en el acapite de la revocacion, el actor sugiere al
sefior &rbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona la tesis del
demandante.

- Hoy la visién del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramaticamente y
los mecanismos de solucién de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial
gue algunas empresas sufren a raiz de la concesion de dominios que generan
confusion y error entre los consumidores.

- Ahora bien, en cuanto al tema de la dilucibn marcaria, en cuanto a que si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y
dominios de su representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique
ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los servicios
de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezara a generar
un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por
su mandante. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que
se esta afectando el derecho de propiedad que detenta sobre los signos y respecto de
los cuales posee proteccidon de rango legal y constitucional.

- El punto central de la argumentacion del demandante de autos, es que la identidad de
una organizacion sélo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable
que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas
emblematicas de las distintas corporaciones.

- Ademas, de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que
se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado, a juicio del actor,
en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

- Concluye finalmente del demandante, que la buena fe, interés legitimo, marcas y
dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, son todos estos elementos que perfilan a su mandante como
titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestion.

l.4.2.- Traslado y tramite evacuado en rebeldia: A fs. 51 de autos figura la resolucién
gue provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafiados los documentos con citacién
de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que
acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a
fs. 52 y a fs. 53 de autos.




Por resolucion de fecha 4 de Noviembre de 2009, se tuvo por evacuado en rebeldia de
la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 51 de estos autos arbitrales.
Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por correo
certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 55y a fs. 56 de autos.

[.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 4 de Noviembre de
2009, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias hébiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “aguaspremium.cl”.- La interlocutoria
de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segin comprobantes que
rolan a fs. 55y a fs. 56 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompafié, con
citacion en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1.-
Lista de marcas de marcas comerciales registradas a nombre de AGUA PREMIUM,; 2.-
Diez impresiones del sitio web www.aguapremium.cl 3.- Impresiones del sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial de los certificados sobre los siguientes registros
de marcas comerciales, marca AGUAPREMIUM registro n°® 838.110 para la clase 39;
marca AGUAPREMIUM registro n°® 838.111 para la clase 43; marca AGUAPREMIUM
registro n°838.112 para las clases 1, 3, 6 y 21; marca AGUAPREMIUM registro n°
838.113 para las clases 1, 21 y 13; marca AGUAPREMIUM registro n° 838.116 para la
clase 6; marca AGUAPREMIUM registro n° 792.403 para la clase 39; marca
AGUAPREMIUM registro n°® 789.521 para las clases 1, 3, 4, 6 y 21; marca
AGUAPREMIUM registro n°® 725.411 para la clase 43; marca AGUAPREMIUM registro
n° 507.966 para las clases 1 a la 34 ambas inclusive.

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindié prueba
documental.

|.6.- Observaciones ala prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 11 de Diciembre de 2009, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 57 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las
partes, rola a fs. 58 y a fs. 59 de autos.



Il. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “aguaspremium.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Carlos Mauricio Lean Villa ha tenido el
caracter de parte demandada y la sociedad AGUA PREMIUM S.A. REP. SILVA & CIA.
ha tenido el caracter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus
derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma: 1° Que la regulacion sobre nombre de dominio esta orientada a
la asignacién de un nombre de dominio en conflicto a “aquella de las partes que
demuestre tener un mejor derecho”; 2° Que en este sentido este caso debe ser
evaluado mas alla de la tentacion de aplicar simplistamente el principio "First Come
First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala
sefal a los actores econémicos. En efecto, continla la parte demandante, los criterios
qgue estan aplicando los arbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando,
de manera que esto jueces han ido mas alla del miope criterio inicial "First Come First
Served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de
la tesis del "mejor derecho”, de manera tal que esta concepcién impuesta desde el
horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto”, ha sido superada, solicitando el
actor encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva
global integral, de manera que el sefior arbitro no sea victima de la trampa “first to file”
qgue originalmente mal ilumino la solucién de este tipo de conflictos, generando fallos
gue analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos; 3° Que
toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos
legales que proporcionan los ordenamientos juridicos para evitar la peor lacra que
puede afectar a una marca comercial lo que la doctrina internacional marcaria
denomina la confusion y la dilucién marcaria. En efecto, nada afecta mas el actuar
comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas de la
procedencia empresarial de un determinado producto o servicio; 4° Que el actor es
titular de la marca “aguapremium” ademas de contar con la razon social, como atributo
de la personalidad juridica, AGUA PREMIUM. AGUA PREMIUM S.A. ha invertido
ingentes sumas de dinero en potenciar sus marcas, desde 1993, asociados al producto
de agua purificada; 5° Que es titular de la marca AGUAPREMIUM registro n°® 838110,
registro n°® 938111, registro n° 838.112, registro n°® 838.113, registro n® 838116, registro
n° 792.403, registro n°® 789.521, registro n°® 725.411 y registro n° 507.966; 6° Que la
identidad semantica que se aprecia en este caso, es antecedente suficiente para que el
dominio en cuestion sea asignado a su mandante; 7° Que en cuanto a los fundamentos
de derecho, cita en su libelo los articulos 14 y 22 del Reglamento NIC Chile; 8° Que el
tema de la dilucibn marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad
comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y dominios de su representada,
como eventualmente podria ocurrir, que identifique ademas determinados servicios que



se encuentran intimamente ligados a los servicios de su representada y que no
correspondan a ella, indudablemente empezaré a generar un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situaciéon
ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho
de propiedad que detenta sobre los signos y respecto de los cuales posee protecciéon
de rango legal y constitucional; 9° Que de acuerdo al orden publico econémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los
productos y servicios que se le ofrece en el mercado; 10° Que la buena fe, interés
legitimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, son todos estos elementos los que perfilan
como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestion.

CUARTO: Que la parte demandante ha acompafiado documentos probatorios
en estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este
sentenciador, que: 1° el demandante tiene registrada la marca “AGUAPREMIUM” para
distinguir servicios, productos y establecimientos en diversas clases, expresion que es
casi idéntica a aquella cuya solicitud de asignacion es materia del presente juicio ; y 2°
El nombre de la empresa demandante es casi idéntico a la expresion cuya solicitud de
asignacion es materia del presente juicio (AGUASPREMIUM).

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesté la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafd prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacion o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccién juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcidn no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este
Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripcidon del nombre de dominio en
disputa por parte de la demandada, contraviene derechos validamente adquiridos por el
actor.



SEPTIMO Que de acuerdo con los fundamentos expuestos Yy
consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que no resulta posible
en el caso de autos aplicar el principio “First come First Served”, por cuanto la sociedad
AGUA PREMIUM S.A, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio
“aguaspremium.cl’, ya que en la especie son plenamente aplicables los criterios de
“titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio” y el
de “titularidad de una razo6n social que incluye la expresion solicitada como nombre de
dominio”.

II1. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cddigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “aguaspremium.cl” a la sociedad AGUA
PREMIUM S.A. REP. POR SILVA & CIA., RUT: 96.682.060-8

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electrénico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula
nacional de identidad N° 8.924.471-4 y dofia Maria José Arancibia Obrador, cédula nacional de
identidad N° 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Maria José Arancibia Obrador



