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Santiago, veinte de noviembre de dos mil trece
VISTO,

Por oficio 18261, de fecha 24 de junio de 2013, el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio <alimentosporvenir.cl>.

El suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo 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.

Segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Comercial Porvenir
Limitada, RUT: 76.217.386-7, Direccién Postal: Av. 11 de Septiembre 1363, of. 1102, Providencia, Santiago y
como segundo solicitante Aguas CCU-Nestlé Chile S.A., RUT: 76.007.212-5, Hendaya N° 60, piso 4, Las
Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 24 de junio de 2013, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cité a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia lunes 01 de julio de 2013, a las
09.50 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.

Con fecha 01 de julio de 2013, se llevé a cabo la referida audiencia con la presencia de Maria José Arancibia,
en representacion del segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no
habiendo, en consecuencia conciliacion, fijandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 14, con fecha 02 de julio del 2013, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 17 de julio de
2013.

A fojas 15, con fecha 17 de julio de 2013, don Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, por el segundo solicitante,
presento al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, internet constituye un gran desafio para legisladores y jueces para armonizar esta nueva realidad
con los principios generales del derecho, especialmente con el derecho de los agentes de comercio a
“capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y
emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccién del bien comun, pues
internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en su concepcion y regulacion, quebrar o
negar principios esenciales del actuar econédmico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la
personas en la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados;

b) Que, por lo mismo la situacion debe analizarse mas alld del principio first come first served, que en
muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econdmicos. La visién del
conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramdaticamente y los mecanismos de solucién de
conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesién de
dominios que generan confusién y error entre los consumidores, provocando dilucion marcaria, si en el
mercado y en la publicidad comienza a circular una expresién idéntica a las marcas comerciales de su
representada, que identifique ademas determinados servicios o productos que se encuentran intimamente
ligados a los productos y servicios de su parte 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;

c) Que, se afecta el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales
posee proteccidn de rango legal y constitucional;
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d) Que, de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que
claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;

e) Que, AGUAS CCU - NESTLE CHILE S.A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa. PORVENIR
es uno de los productos de Aguas CCU, esta agua mineral de importante tradicidon en la zona central del pais
pertenece a CCU desde 1990 y es extraida y embotellada directamente en su fuente de origen situada en el
Valle de Casablanca. Porvenir es el agua mineral que se asocia al mundo gourmet por sus excelentes
cualidades para acompaiiar vinos y comidas. Dado el caracter que poseen los productos entregados por su
mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las
empresas lideres en su rubro y de las marcas PORVENIR;

f) Que, la marca comercial PORVENIR y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos solo se le agrega
la palabra alimentos la cual provoca confusion dado que su representado tiene registrada la marca
PORVENIR para las clases 29, 30, 32 y 33 precisamente para alimentos desde el afio 2006. Este dato no es
menor, puesto que existe un registro marcario con anterioridad, es decir, existe un derecho concedido por el
Estado a favor de un particular para utilizar su marca PORVENIR en el rubro de los alimentos;

g) Que, el nimero 14 del reglamento NIC CHILE, sefiala: “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
que su inscripcion 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, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante,
de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacién 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 suspenderd la tramitacion del dominio solicitado hasta
que se dicte la sentencia correspondiente”;

h) Que, el nUmero 22 del mismo, en el acapite de la revocacidn, abona la tesis de su mandante:"Serd causal
de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva, o que ella haya sido realizada de
mala fe. La inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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 enunciacién sea taxativa, servira para
evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: d. 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 inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor
excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la
marca registrada del bien o servicio. e. 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. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competencia. g. 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 confusién con la marca del reclamante;

i) Que, la identidad de una organizacién por ley y por sentido comun 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. De no ponerse atajo de inmediato a esta pretension, las
mas prestigiosas corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde
terceros aprovechandose de la inversion y posicionamiento en el mercado podrian inscribir los nombres de
dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio;

j) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompania, con citacién:

1. Copia simple de los documentos que dan cuenta de personeria para actuar en autos.

2. Impresidon de informe de marcas comerciales PORVENIR registradas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial consultable en la base de datos publica de www.inapi.cl

%94


http://www.inapi.cl/

Ruperto Pinochet Olave
Juez drbitro
Sistema de resolucién de controversias
Nic Chile

3. Impresion del sitio web www.porvenir.cl.

4. Impresion de certificado emitido por NIC CHILE sobre el nombre de dominio www.porvenir.cl.

5. Revista del Club de Lectores de El Mercurio Mayo 2011 en la cual se encuentra publicidad de PORVENIR.
6. Revista del Club de Lectores de El Mercurio Octubre 2009 en la cual se encuentra publicidad de
PORVENIR,

7. Revista del Club de Lectores de El Mercurio noviembre 2010 en la cual se encuentra publicidad de
PORVENIR.

8. Revista del Club de Lectores de El Mercurio marzo 2010 en la cual se encuentra publicidad de PORVENIR
9. Revista del Club de Lectores de El Mercurio noviembre 2009 en la cual se encuentra publicidad de
PORVENIR

10. Revista del Club de Lectores de El Mercurio septiembre 2009 en la cual se encuentra publicidad de
PORVENIR

11. Revista del Club de Lectores de El Mercurio abril 2010 en la cual se encuentra publicidad de PORVENIR
12. Revista del Club de Lectores de El Mercurio mayo 2010 en la cual se encuentra publicidad de PORVENIR
13. Revista del Club de Lectores de El Mercurio octubre 2010 en la cual se encuentra publicidad de
PORVENIR

14. Revista del Club de Lectores de El Mercurio septiembre 2010 en la cual se encuentra publicidad de
PORVENIR

15. Revista del Club de Lectores de El Mercurio abril 2011 en la cual se encuentra publicidad de PORVENIR
16. Revista del Club de Lectores de El Mercurio marzo 2011 en la cual se encuentra publicidad de PORVENIR
17. Guia de Restaurantes club de lectores del mercurio 7 de marzo al 4 de septiembre en la cual se
encuentra publicidad de la marca PORVENIR

18. Guia de Restaurantes club de lectores del mercurio 5 de septiembre de 2010 al 5 de marzo 2011 en la
cual se encuentra publicidad de la marca PORVENIR

19. Guia de Restaurantes club de lectores del mercurio 6 de septiembre de 2009 al 6 de marzo de 2010 en la
cual se encuentra publicidad de la marca PORVENIR

20. Certificacion fotografica PORVENIR donde consta una serie de fotografias con publicidad.

Con fecha 04 de septiembre de 2013, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacion
de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompanados, con citacidn.

Con fecha 04 de septiembre del 2013, este Tribunal arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el
término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 11 de septiembre de 2013,
apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 91, con fecha 08 de octubre de 2013, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante,
este Tribunal Arbitral resolvio 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 cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva 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 que
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 la reglamentacién que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacién por la parte que le
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correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacidon se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soporté la carga y, como es obvio, a su no realizacion
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantd la carga. Al tenor de lo sefialado, como
el juez no esta autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de
acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cudl de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. Resulta pacifico entre
nosotros que la distribucién de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir
de lo prescrito en el articulo 1698 del Cédigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincion al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega).
A partir de la norma sefialada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor debera probar lo que sostiene y fundamenta su
pretension, mientras que el demandado deberd probar lo que sostiene y fundamenta su oposicion a la
pretensiéon del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que, no consta en autos la utilizacidon que pretendera dar el primer solicitante al sitio, ni cémo
afecta o afectaria esta denominacién los derechos del segundo, lo que si queda claro es que en su solicitud
indica pertenecer al rubro comercial, lo que esta ratificado por su razén social.

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la
marca y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, el
agregado alimentos, término genérico, con variados significados en el Diccionario de la Lengua Espafiola,
versidon 2001, pp.111, alude y coincide justamente a una de las clases para las cuales se registrd el signo
Porvenir del segundo, por lo que no podemos considerarlo como un elemento suficientemente
diferenciador, resultando una expresidén similar y relacionada con las marcas y actividades del segundo
solicitante, rubros que justamente buscd proteger con estas inscripciones marcarias, como para presumir
que no existira confusion con el publico al que pretende asistir uno u otro solicitante; maxime cuando no
consta en autos la utilizacién que pretendera dar el primer solicitante a su sitio, por lo que resulta justificado
el temor del segundo solicitante en el sentido que el publico pueda confundir el sitio como del segundo
solicitante. Considerando ademas, que la marca Porvenir es ampliamente publicitada en el mercado
nacional, como para presumir que el primer solicitante no la conociera maxime cuando el primer solicitante
aparece como persona juridica dedicada al comercio.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a
la expresién “porvenir”, se adjuntan registros marcas comerciales, y justamente dentro de las clases
registradas 29, 30 y 31, se encuentra la comercializacién de alimentos, como se verificé en uso de las
facultades de oficio del Tribunal, visita a pagina Inapi.cl, el 20 de noviembre del 2013 a las 10.43 hrs. Lo que
constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. Fuera de esto, es un
hecho publico y notorio que la actividad del segundo solicitante se realiza en nuestro pais, asi la el agregado
alimentos no hace si no importar una relacion mas estrecha con el segundo solicitante y en consecuencia no
puede ser considerado como un elemento suficientemente diferenciador. Ademds, el primer solicitante no
ha acreditado de forma alguna que el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, no
coincide de forma alguna con las clases registradas, es mas ha quedado acreditado su falta de interés en el
dominio en cuestion, al no comparecer al procedimiento, pese a estar debidamente emplazado. En
consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica
sus pretension, asi ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional y de conocimiento en el
rubro de bebidas y alimentos, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEXTO: Que, la utilizacidon del término “alimentos porvenir” por el segundo, para el desarrollo de su
actividad, podria ser considerado una creacidn original del mismo, toda vez que la expresién estd inscrita
por este en diferentes clases y servicios, como ha verificado este Tribunal, de la documentacién
acompafada, y de oficio, término solicitado resulta muy similar y podria generar confusién en el publico
consumidor de uno y otro solicitante, maxime cuando no esta claro cual serd el publico consumidor del
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primer solicitante, lo que justifica la aprehensidn del segundo solicitante, en relacién a sus marcas y posible
desvio de su clientela hacia un sitio que contenga informacion que le pueda generar confusidn.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o
alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por
lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcion jurisdiccional. Prueba y
alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante, no ha formulado y tampoco han rendido en forma
alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que, finalmente, debe tenerse 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), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mdnica: "“...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 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:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “alimentosporvenir.cl”,
al segundo solicitante Aguas CCU-Nestlé Chile S.A., RUT: 76.007.212-5, sin costas, dada la inactividad del
primer solicitante.

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

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electréonico firmado electrdnicamente para su inmediato

cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.
5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

e

ROL 18261- 2013

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucidn de Conflictos NIC-
Chile.

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