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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

almagroup.cl

Santiago, viernes veintinueve de agosto de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 24 de junio de 2013, don Héctor Andrés Duran Valenzuela,
domiciliado en Petrarca 1598 comuna y ciudad de Temuco, solicité la inscripcién
del nombre de dominio “almagroup.cl”.

Posteriormente, con fecha 10 de julio de 2013, la sociedad Almagro S.A.,
representada por Johansson & Langlois, ambos domiciliados en San Pio X N °
2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicitd igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “almagroup.cl”, dando lugar al proceso
de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 19238 de 2 de enero de 2014 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cit6 a las
partes a una audiencia de conciliacidn y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, y por lo que
no se produjo avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
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A fs. 10, consta Acta de comparendo donde se fijo el procedimiento y se
otorgd a las partes el plazo de 10 dias comunes para presentar sus respectivas
alegaciones o defensas de sus derechos.

A fs. 37, sblo el segundo solicitante presentd escrito de mejor derecho,
alegaciones y defensas.

A fs. 47, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
descargos, el cual no fue evacuado por las partes.

A fs. 48, solo el primer solicitante evacu6 dicho traslado.

A fs. 51, se recibi6é la causa a prueba y se fijj6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio almagroup.cl”.

A fojas 55, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 24 de junio de 2013, don Héctor Andrés Duran

Valenzuela, solicitdo la inscripcion del nombre de dominio “almagroup.cl”. Que

posteriormente, con fecha 10 de julio de 2013, la sociedad Almagro S.A.,
representada por Johansson & Langlois, ambos domiciliados en San Pio X N °
2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicité igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “almagroup.cl”, dando lugar al proceso
de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al
presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos
legales, segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrid sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento ambas partes, por lo
qgue no se produjo avenimiento segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N° inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y
Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de
los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusion
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s6lo el segundo solicitante presenté a fs. 37, sus alegaciones y defensas y
expresa al respecto que presentd su solicitud competitiva fundada en el hecho que
corresponde a un nombre de dominio que es casi idéntico, al punto de crear
confusién en el publico consumidor, con su denominacion “Almagro”, previamente
registrada como marca comercial vy utilizada en el mercado, gozando dicha
expresion de identificacidn a nivel nacional entre el publico consumidor con su
empresa.

Agrega, que es una empresa que opera en el area inmobiliaria y de la
construccion, donde ha alcanzado su posicion de liderazgo y que su actividad se
focaliza en disefar, construir por cuenta propia o a través de terceros y vender
casas Yy departamentos, ofreciendo excelencia en el servicio, integridad en su
trabajo y un fuerte compromiso con la comunidad.

Expresa, que su origen se remonta a 1977, constituida como sociedad an6nima
para la construccién de viviendas con un alto estdndar de calidad en la
construccion y disefios amigables, modernos y orientados a sus clientes y que a
contar de dicha fecha, ha vendido 140 proyectos de construccion a lo largo del
pais, por lo que se ha preocupado por registrar la marca comercial que identifican
los servicios que ofrecen, en donde se da origen a la marca “Almagro”, la cual es
fonéticamente similar y consiste, sin lugar a dudas, en la base del nhombre de
dominio en litigio, de modo que cualquier persona frente al nombre “almagroup.cl”,
lo asociara y relacionara de manera automatica y sin mediar duda alguna, no
permitiendo a los consumidores diferenciar que los servicios que se ofreceran en
la respectiva pagina, no cuentan con su garantia, por lo cual es de toda justicia
que el nombre de dominio en disputa, sea le sea asignado.

Agrega que al analizar la estructura grafica y semantica, la expresion “Almagroup”
corresponde a una conjuncion de su marca Almagro, con la palabra “up”, que
traducida del inglés significa “arriba”, que hace referencia con la altura que
alcanzan los edificios, lo que se relaciona de manera directa con su actividad y sus
marcas “Almagro” y “en altura” y que en ese sentido, es evidente que ha existido
un esfuerzo intelectual al idear dichas marcas para identificar sus servicios,
obteniendo como resultado construcciones linglisticas novedosas vy
caracteristicas, que se encuentran protegidas por un privilegio de propiedad
industrial, como lo es la marca comercial y que le parece del todo injusto que el

dominio de autos se asigne a un tercero, en circunstancias que es el unico creador
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de la marca “Almagro”, el que ha ejercido por mas de 25 afios actividades
comerciales en Chile, y el nombre de dominio en litigio es s6lo una derivacion de
su marca y nombre de dominio.

Luego menciona los registros de su marca “Almagro”, para distinguir servicios de
las clases 35, 36, 37 y 42, solicitud N° 871827, de fecha 24-Jul-2009, registros
N°877567 y 876874, ambos de fecha 03-Sep-2009. También registro 1016179 de
13 de marzo de 2013, para distinguir muebles, espejos, marcos; productos de
madera, corcho, cafa, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todos estos materiales o de
materias plasticas, no comprendidos en otras clases, de la clase 20 y registro
867821, de 25-11-2009, para distinguir muebles, espejos, marcos; productos de
madera, corcho, cafa, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todos estos materiales o de
materias plasticas, de la clase 20. Adema4s, las marcas “Almagro en altura” y “En
Altura”, para distinguir publicaciones periodicas y no periddicas, revistas, diarios,
libros, articulos de oficina, material de ensefianza, embalajes, de la clase 16,
registro N°868455 de fecha 30-Nov-2009 y registro N° 851452 de fecha 03-Jun-
2009 y marca “En Altura”, para distinguir servicios de publicacion de textos de
manera electrénica, clase 41, registro N° 989282 de fecha 28-Ene-2013.

Agrega que adicionalmente, es propietaria de los siguientes nombres de dominio:
almagro.cl, dealmagro.cl, enaltura.cl, inmobiliariaalmagro.cl, inmobiliarialmagro.cl,
administradora-almagro.cl y almagrosa.cl.

Que en cuanto al derecho, cita los arts. 10, 14 del Reglamento de Nic Chile, el
articulo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacion al articulo
19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica.

Sefala que por lo anterior, no resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno,
solicite el nombre de dominio “Almagroup.cl”, es decir, una derivacién de la marca
comercial y del nombre de dominio registrados por mi cliente, como se ha
demostrado y cita las normas establecidas en los numeros 20 y siguientes del
Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”, nUmeros que avalan
desde todo punto de vista lo sefialado y que si bien no se esta frente a una
revocacion, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse
quien de mala fe ha obtenido la inscripcion de un nombre de dominio,

constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.
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Refiere también, que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al
primer solicitante, se producird una diluciébn de sus reconocidas marcas y que
evidentemente se inducira a error a los consumidores, quienes incluso podran
asociar su marca con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecera
productos que no contaran con su prestigio y aprovechandose en forma gratuita
del prestigio logrado, quienes han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en
posicionar sus marcas en el mercado.

Cita ademas el criterio de la identidad y expresa que no cabe duda que en este
caso, es quien puede identificarse con la expresién que constituye el nombre de
dominio en conflicto, por cuanto posee una marca comercial registrada (y en uso),
cual es la sefalada y cuyos detalles acomparia en un otrosi.

Concluye solicitando se acojan sus argumentos interpuestos al momento de
resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminacién de
la solicitud del nombre de dominio “almagroup.cl” efectuada por Héctor Andrés
Duran Valenzuela, asignandoselo, con costas.

TERCERO: Posteriormente soélo el primer solicitante evacu0 el traslado a fs. 48, y
expresa que solicité el nombre de dominio “almagroup” con la finalidad de generar
un espacio virtual en el cual se pudieran poner en contacto diversas personas o
asociaciones, que se encuentren unidas por humanitarias, animalistas, ecoldgicas
y en general, del cuidado del planeta, eliminando las barreras de la distancia e
intercambiando realidades ideas y opiniones.

Agrega que el nombre elegido “almagroup”, a través de la creacion de un sitio
web, que conjuga dos voces una en inglés “group” y la otra en espafiol “alma”, de
modo que la idea era crear un “Grupo Alma”, a través del cual se pusieran en
contacto diversas personas unidas por objetivos comunes de caracter humanitario.
Sefala que atendido lo expuesto, el dominio solicitado, en nada afecta ni lesiona
los intereses del segundo solicitante, ya que en primer lugar se trata de giros
diversos de ambas ideas y ademas la similitud fonética, no tiene origen en un
animo lesivo por su parte, sino de generar una denominacion llamativa a personas
de intereses comunes, uniendo las palabras “Alma” con “Group”, la cual nada tiene
gue ver con la denominacién “Almagro Up”, que cree erradamente la segunda
solicitante.

Expresa también, ambas ideas tienen publicos distintos a los que van dirigidos, los

cuales no se parecen, ni podrian tomar contacto en nada con su real intencién que
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tuvo al momento de crear el dominio en controversia.

Afirma que en cuanto a las maximas de la experiencia, con relacion a la busqueda
en Internet, esta responde a diversos patrones aportados por el usuario y que en
el caso de la segunda solicitante, se podria buscar por “Almagro inmobiliaria” o
“Almagro S.A.” y en cambio si se quiere buscar segun los patrones expuestos, se
puede buscar por “Grupo alma” o “Alma” y que ademas, si cualquier persona que
entre a “Almagroup”, buscando la inmobiliaria, se encontrara con una pagina web
destinada a otra cosa totalmente distinta y sera evidente el error y no se ve como
podria confundirse por la denominacion dos rubros totalmente diversos uno de
otro.

Arguye ademas, que tampoco se vulneran las respectivas marcas de que es titular
el segundo solicitante, ya que lo que protege es “almagro”, “en altura” y “Almagro
en altura” y que nada de ello dice relacion con “Alma Group” o “Grupo Alma”, que
fue la intencién que ha buscado al momento de elegirla.

Concluye argumentando, que por lo expuesto, no existe agravio para los derechos
adquiridos por parte de Almagro S.A., asi como tampoco se puede inducir a
confusion a los consumidores, al tratarse de rubros diametralmente diversos,
respecto de los cuales no existe competencia comercial, claramente distinguibles,
por lo que solicita el rechazo de la solicitud de la contraria y que se le asigne en
forma definitiva el dominio “almagroup.cl”, con costas.

CUARTO: Que el segundo solicitante, acompafié como medio de prueba, en la
etapa de discusion los siguientes documentos: 1.- Impresiones del sitio web de
INAPI con el detalle del registro de sus marcas. 2.- Copia simple del poder donde
consta la personeria de Johansson & Langlois para obrar en representacion de
Almagro S.A. 3.- Impresiones web que dan cuenta de la titularidad de sus nombres
de dominio. 4.- Impresion al dia 28 de enero de 2014 del sitio web www.almagro.cl
QUINTO: Que segun consta en autos es primer solicitante don Héctor Andrés
Duran Valenzuela, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde
por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o
probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompafi6 a
los autos copias impresas de registros de marcas comerciales registradas en Chile
de las marcas “Almagro”, “Almagro En Altura” y “En Altura”, para distinguir ya sea

productos de las clases 16 y 20 y servicios de las clases 35, 36, 37, 41y 42 y
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también de los nombres de dominio “almagro.cl”, dealmagro.cl, enaltura.cl,
inmobiliariaalmagro.cl, inmobiliarialmagro.cl, administradora-almagro.cl y
almagrosa.cl.

SEPTIMO: Que de las marcas que posee el segundo solicitante, no se encuentra
una igual al nombre de dominio solicitado en autos, lo que demuestra que esas
gue ha registrado, son precisamente las que les interesa y que utiliza, y no otra
como el nombre de autos, de lo contrario la habria registrado a su nombre, por lo
que sus derechos se encuentran debidamente protegidos.

OCTAVO: Que de acuerdo a los principios y normas que rigen los nombres de
dominio, el hecho tenga el segundo solicitante registrada como marca y como
nombre de dominio la palabra “almagro”, no le otorga un derecho exclusivo sobre
élla que impida que terceros soliciten nombres de dominios similares.

NOVENO: De lo anterior se colige que el sélo hecho que el segundo solicitante
tenga registrado la marca comercial y nombre de dominio “Almagro”, y otras
marcas y dominios que contengan dicha expresion, no son suficientes para
configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.
DECIMO: Que el segundo solicitante acompafié a los autos documentacion que
acredita que es una empresa inmobiliaria, con publicidad como tal en distintos
medios y que desarrolla su actividad dentro de dicho giro. Que por su parte el
primer solicitante expresa que solicitd el dominio de autos con la finalidad de
generar un espacio virtual en el cual se pudieran poner en contacto diversas
personas o asociaciones, que se encuentren unidas por humanitarias, animalistas,
ecoldgicas y en general, del cuidado del planeta, eliminando las barreras de la
distancia e intercambiando realidades ideas y opiniones. Por lo que los respectivos
giros o actividades de cada solicitante son disimiles, facilmente diferenciables por
el respectivo publico usuario.

Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo
razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.
DECIMOPRIMERO: Que atendida la naturaleza, caracteristicas y reglamentacion
sobre la materia que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie las
normas sobre propiedad industrial y las normas sobre revocacion de nombres de
dominio.

DECIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion

gue no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
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de dominio en disputa “almagroup.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la
prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la
solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y siguientes del Cddigo de

Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Codigo Orgénico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “almagroup.cl” al primer solicitante esto es

a don Héctor Andrés Duran Valenzuela.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “almagroup.cl” del segundo
solicitante la sociedad Almagro S.A., representada por Johansson & Langlois.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

IV.- Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su
oportunidad, por correo electrénico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacion de la Universidad de Chile, y remitasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 1 — 2014.



