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En Santiago de Chile a 24 de octubre de 2013.- 

 

VISTOS  

 

I.- PARTE EXPOSITIVA. 

 

I.1.-  Constitución del arbitraje.- 

NIC Chile por Oficio N°18341 de fecha 22 de julio de 2013 me notificó de la designación  

como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de 

dominio “aguasyhielosdelnorte.cl”, designación que acepté con fecha 23 de julio de 2013, 

y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

  

I.2.-  Partes del arbitraje.- 

Son partes en este juicio: 1) Don René Eduardo Monje Lagos, Rut 7.422.060-6, con 

domicilio en Alto Hospicio, Av. Los Aromos 2889 de la comuna de Alto Hospicio, correo 

electrónico gerencia@netnorte.cl; 2) Cascal S.A., Rut. 96.549.230-5, ahora Biwater S.A., 

según consta a fojas 12 de autos, representada por Carey & Cía. y en autos por los 

abogados don Guillermo Carey Claro y don Álvaro Agurto Geoffroy, con domicilio en 

esta ciudad, Av. Isidora Goyenechea 2800 oficina 4201, piso 42, de la comuna de Las 

Condes, correo electrónico careydomain@carey.cl.  

  

I.3.- Objeto del arbitraje. 

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio 

“aguasyhielosdelnorte.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas. 

 

I.4.- Procedimiento.- 

Que a fojas 15 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las 

normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia 
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arbitral, con la inasistencia de don René Eduardo Monje Lagos, a quien le fue notificada 

el acta según consta a fojas 16 de autos. 

 

I.5.-  Periodo de Planteamientos.- 

 

I.5.1.-  Planteamientos de don René Eduardo Monje Lagos. 

Don René Eduardo Monje Lagos no presentó planteamientos para argumentar su mejor 

derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.  

 

I.5.2 Planteamientos de Biwater S.A. (Cascal S.A.) representado por Carey y Cía. Ltda.  

Consta a fojas 42 y siguientes que don Guillermo Carey Claro en representación de 

Cascal S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de 

dominio de autos.  Explica que el dominio en disputa fue solicitado bajo el R.U.T. 

96.549.230-5 que, de acuerdo a la información actualmente disponible en la base de datos 

del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de Nic Chile, corresponde a la sociedad Cascal 

S.A. Dicha información no se corresponde con la realidad toda vez que la sociedad Cascal 

S.A. fue adquirida, mediante la compra del 100% de sus acciones, por la sociedad 

Biwater S.A. Fundamenta que Biwater S.A. es una reconocida empresa internacional 

creada en 1968, en Beckenham, Inglaterra, y presente en Chile desde el año 1992, la que 

desde 1994, provee de servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas a 

distintos sectores del país. Es a través de este tipo de servicios que su mandante es 

reconocido por miles de consumidores, a través de sus diversas marcas entre las cuales 

menciona: Aguas del Norte, Aguas Santiago, Aguas Chacabuco, Aguas de Quetena, 

Aguas Tarapacá S.A., entre otras, para brindar diferentes servicios entre los cuales 

destacan la producción y distribución de agua potable, recolección y tratamiento de aguas 

servidas. Agrega que para su mandante existe un gran interés en proteger la marca 

“Aguas del Norte” frente a expresiones confusamente similares, toda vez que es mediante 

dicha expresión por la cual son reconocidos sus servicios por parte de los consumidores. 
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Adoptó como estrategia comercial registrar como marca la expresión Aguas del Norte en 

nuestro país, con el objeto de evitar que terceros o su competencia directa se apropien de 

conceptos característicos de sus servicios y cita los registros de marcas (3). 

Adicionalmente, Cascal S.A. es titular del nombre de dominio “aguasdelnorte.cl”, que 

tiene directa relación con el nombre de dominio solicitado en autos por la evidente 

semejanza gráfica existente entre ellos.  Agrega que el nombre de dominio solicitado 

aguasyhielosdelnorte.cl, que es confusamente similar a la marca Aguas del Norte y al 

nombre de dominio aguasdelnorte.cl previamente registradas por su mandante, existe una 

alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio al demandado en 

autos las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto de todo tipo de errores o 

confusiones debido a la lógica asociación respecto de los servicios vinculados a la marca 

Aguas del Norte.  En base a lo anterior, queda en evidencia que la asignación de un 

nombre de dominio que resulta confusamente similar a una marca de propiedad de una 

persona natural o jurídica distinta de su verdadero creador o titular, produciría confusión 

entre los cibernautas. De manera que si se asigna a un tercero podrían originarse todo tipo 

de errores o confusiones en los consumidores que acceden a la página web asociada a esta 

denominación y, a su vez, causaría graves perjuicios comerciales y económicos a su 

mandante. Se refiere al principio First Come First Served, esto es, en caso de no existir 

otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un 

nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación 

definitiva de ese dominio. Sin embargo, señala que este principio no es absoluto y 

operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho, y cita doctrina y 

jurisprudencia al respecto. Agrega que, en el presente caso se configura claramente una 

excepción a dicho principio de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la 

existencia del mejor derecho que detenta su mandante sobre la expresión Aguas del Norte 

lo que le otorga una especial protección sobre expresiones confusamente similares a ésta, 

como es el caso de aguasyhielosdelnorte.cl. A continuación se refiere a la Teoría del 

Mejor Derecho, señala que su representado tiene un mejor derecho respecto de la 
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asignación del nombre de dominio en pugna, derivado de su titularidad previa de marcas 

comerciales prácticamente idénticas a la expresión aguasyhielosdelnorte, que corresponde 

al nombre de dominio en disputa y a una expresión estrechamente ligada por el público 

consumidor a las servicios comercializados por su mandante a nivel nacional. A este 

respecto, la doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de 

dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominios o marcas ya 

registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular y cita jurisprudencia. 

Señala que, el criterio del mejor derecho también fue recogido por la Reglamentación 

para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de 

artículos, citando como ejemplo el artículo 22. Concluye que la eventual concesión del 

nombre de dominio aguasyhielosdelnorte.cl al demandado de autos infringiría de manera 

inevitable los derechos adquiridos por su mandante, induciendo al público a un error, 

engaño o confusión en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o 

servicios que el demandado pretende ofrecer bajo dicho sitio web. También se refiere al 

Legítimo Interés, esto es, que su representado cuenta con un actual, efectivo y legítimo 

interés en el nombre de dominio solicitado, lo que se puede constatar por la titularidad 

que ostenta respecto de la expresión Aguas del Norte a través del registro de marcas y 

nombre de nombre asociados a dicha denominación. Se refiere a la Buena Fe, señala que 

resulta del todo evidente que su mandante actúa de buena fe al solicitar la asignación del 

nombre de dominio aguasyhielosdelnorte.cl, toda vez que dicha solicitud responde a la 

necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, 

evitando además el desvío de potenciales consumidores y velar por el ejercicio legítimo 

de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos como lo son las marcas 

comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser dueño del nombre de dominio 

en disputa. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en 

disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de la página web del INAPI 

(www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca Aguas del Norte a nombre de Biwater 

S.A. para distinguir servicios en las clases 39, 37 y 40; Copia de la página web del Nic 
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Chile (www.nic.cl) donde consta el registro del nombre de dominio aguasdelnorte.cl a 

nombre de Cascal S.A.; Copia simple de la página web oficial de su mandante, 

http://www.cascal.cl/cascal_chile.php.; Copia del fallo arbitral del nombre de dominio 

bancorp.cl. 

 

 I.6 Etapa de Respuestas.- 

 

I.6.1 Respuesta de don René Eduardo Monje Lagos. 

Don René Eduardo Monje Lagos no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos 

por Biwater S.A. (Cascal S.A.). 

 

1.6.2 Respuesta de  Biwater S.A. (Cascal S.A.) representado por Carey y Cía. Ltda. 

Cascal S.A. no evacuó respuesta, ya que, don René Eduardo Monje Lagos no expuso 

planteamientos. 

 

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.- 

A fojas 45 de autos, con fecha 2 de octubre de2013 encontrándose vencido la etapa de 

respuestas y  no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, 

resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.- 

 

II.  PARTE CONSIDERATIVA. 

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don René Eduardo Monje Lagos 

con fecha 8 de febrero de 2013 solicitó el nombre de dominio “aguasyhielosdelnorte.cl”.   

También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que el Biwater S.A. (Cascal S.A.) 

representado por Carey y Cía. Ltda., lo solicitó con fecha 1 de marzo de 2013.- 
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II.2 Que don René Eduardo Monje Lagos no fundamentó su mejor derecho para 

solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó 

los planteamientos esgrimidos por el Biwater S.A. (Cascal S.A.).  

  

II.3 Que Biwater S.A. (Cascal S.A.) representado por Carey y Cía. Ltda. fundamentó 

su mejor derecho en que es una reconocida empresa internacional creada en 1968, en 

Beckenham, Inglaterra, y presente en Chile desde el año 1992, la que desde 1994, provee 

de servicios de agua potable y tratamiento de aguas servidas a distintos sectores del país. 

A través de este tipo de servicios es reconocido por miles de consumidores, a través de 

sus diversas marcas entre las cuales menciona: Aguas del Norte, Aguas Santiago, Aguas 

Chacabuco, Aguas de Quetena, Aguas Tarapacá S.A.  Agrega que Cascal S.A. es titular 

del nombre de dominio “aguasdelnorte.cl”, que tiene directa relación con el nombre de 

dominio solicitado por la evidente semejanza gráfica existente entre ellos.  Fundamenta 

que el nombre de dominio aguasyhielosdelnorte.cl es confusamente similar a la marca 

Aguas del Norte y al nombre de dominio aguasdelnorte.cl, previamente registradas, de 

manera que existe una alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de 

dominio al demandado en autos las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto 

de todo tipo de errores o confusiones y, a su vez, le causaría graves perjuicios comerciales 

y económicos. Se refiere a la no aplicación del principio First Come First Served, 

atendido su mejor sobre la expresión Aguas del Norte, lo que le otorga una especial 

protección sobre expresiones confusamente similares a ésta, como es el caso de 

aguasyhielosdelnorte.cl. Fundamenta la Teoría del Mejor Derecho, derivado de su 

titularidad previa de marcas comerciales prácticamente idénticas a la expresión 

aguasyhielosdelnorte. También se refiere a su Legítimo Interés y a su Buena Fe.  

 

 II.4   Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por  

Biwater S.A. (Cascal S.A.), consta a fojas 27 a 30, que tiene registrada en Chile la marca 

“Aguas del Norte”. Que si bien la marca “Aguas del Norte” no es idéntica al nombre de 
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dominio solicitado, “aguasyhielosdelnorte.cl”, sí resultan ser engañosamente similar.  Lo 

anterior, atendido que el nombre de dominio contiene todos los elementos de la marca 

comercial y en el mismo orden, con el agregado entre medio de la expresión “y hielos”, 

dichas palabras no le aportan un elemento de distinción al nombre de dominio en relación 

a la marca, sobre todo teniendo en consideración que el primer solicitante, don René 

Eduardo Monje Lagos, no manifestó cuál es su interés sobre el nombre de dominio en 

disputa. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio en 

disputa “aguasyhielosdelnorte.cl” resulta ser engañosamente similar a la marca registrada 

“Aguas del Norte”, de que es titular Biwater S.A. (Cascal S.A.). 

 

II.5 Además debe considerarse que Biwater (Cascal S.A.) es titular del nombre de 

dominios “aguasdelnortee.cl”, el cual también resulta ser engañosamente similar al 

nombre de dominio en disputa.  En consecuencia, éste sentenciador considera que de 

otorgarse el nombre de dominio aguasyhielosdelnorte.cl a un tercero distinto a Biwater 

S.A. (Cascal S.A.)  se podría producir confusión entre los usuarios de Internet acerca de 

quién es el prestador de los servicios que se ofrezcan en dicha página web.  

 

II.6 Finalmente debe tenerse presente que el primer solicitante, don René Eduardo 

Monje Lagos, no señaló cuál es  su interés sobre el nombre de dominio en disputa, ni 

contra argumentó los fundamentos del segundo solicitante.  

 

II.7 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el 

nombre de dominio “aguasyhielosdelnorte.cl” identifica claramente los productos y 

servicios ofrecidos por Biwater S.A. (Cascal S.A.).   

    

III SE RESUELVE. 
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Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio 

en disputa “aguasyhielosdelnorte.cl” a Biwater S.A. (Cascal S.A.) representado por Carey 

y Cía. Ltda.  

 

Cada parte pagará sus costas. 

  

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico. 

 

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.- 

 

 

 

 

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto. 

 

 

 

 

 

 

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.  


