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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

araucoinforma.cl

Santiago, martes seis de mayo de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 17 de abril de dos mil trece, don Miguel Gustavo Jara Bertin, con
domicilio en Videla N° 170, Carfiete, solicité la inscripcion del nombre de dominio
“araucoinforma.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 30 de abril de dos mil trece, la sociedad Parque Arauco
S.A., representada por Castro Y Sainz Limitada, ambos domiciliados en Av. Manquehue
Norte 151, oficina 1006, comuna de Las Condes, Santiago, solicité igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “araucoinforma.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° 18754 de 11 de octubre de 2013 se designé al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

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

Segun consta en autos, la resolucion 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 segin lo
establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del
procedimiento sefalada, sélo la segunda solicitante, segln consta en autos.



70

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 Reglamentacién 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.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y
observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 57, sblo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el
segundo solicitante cumplié dentro de plazo la obligacién de pagar los honorarios de este
Juez Arbitro.

A fs. 63, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 70, En rebeldia de las partes de evacuar el traslado conferido a fs. 63, se
recibié la causa a prueba y se fij6 como punto de prueba “Existencia y hechos que
constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio
araucoinforma.cl”.

A fs. 68, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Con fecha 17 de abril de dos mil trece, don Miguel Gustavo Jara
Bertin, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “araucoinforma.cl” ante NIC Chile.
Que posteriormente, con fecha 30 de abril de dos mil trece, la sociedad Parque Arauco
S.A., solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre de dominio “araucoinforma.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL".

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 Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
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Nombres del Dominio CL, concurrio solo el segundo solicitante a la audiencia de
conciliacion y/o de fijacién del procedimiento sefialada, 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 procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto
de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del segundo
solicitante, en el periodo de discusion, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto
expresa que la sociedad Parque Arauco S.A., es un Holding de capitales chilenos, que
desde sus inicios en el afio 1982, ha logrado posicionarse y consolidarse masivamente,
en Chile como en el extranjero, y que se ha transformado en un icono de vanguardia,
innovaciéon y modernidad en Chile. Que los buenos resultados obtenidos con Parque
Arauco “Kennedy”, impulsaron la creacién en el afio 1993, de un nuevo centro comercial,
inaugurado como “Arauco Maipu”.

Agrega que en el afio 1994, comienza la internacionalizacion de Parque Arauco S.A. en
Argentina, en el 2006, Per( y después en Colombia y que paralelamente comienza la
diversificacién hacia servicios de salud, inmobiliarios, entretenimiento y decoracion y
disefio. Afiade que de esta manera, es un grupo empresarial que no se ha agotado con el
mundo del retail o de los centros comerciales, ya que permanente esta creciendo y
extendiendo sus fronteras hacia nuevos rubros, servicios y mercados, con el claro objetivo
de satisfacer las necesidades de sus clientes.

Expresa ademas, que en este proceso, ha estructurado su crecimiento en funciéon de la
marca “Arauco”, raiz principal de todos los signos distintivos futuros que ha posicionado y
menciona Parque Arauco, Arauco Maipu, Marina Arauco, Paseo Arauco Estacion, Arauco
Express, Arauco Quilicura, Arauco San Antonio, Arauco Villages, Arauco Premiumoultlet,
Arauco Chip, entre otros y afirma que ha consolidado una importantisima posicion en el
mercado nacional y en otros paises de la region, diversificando sus signos distintivos, en
funcion de la palabra Arauco, como sus servicios y rubros asociados, siendo una entidad
reconocida por el consumidor a nivel transversal.

Arguye ademas, que es titular de numerosos registros de la marca Arauco en Chile y
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destaca entre otros: “Arauco”, registro 806.648, clase 41; registro 914.598, clase 36;
registro 812.044, clase 35; registro 812.948, establecimiento comercial; “Arauco Malls”,
879.206, clase 37; “Arauco Chillan”, 879.213, clase 37; “Arauco Del Pacifico”, 845.154,
clase 37; “Parque Arauco”, 721.058, clase 37; “Arauco San Antonio”, 876.302, clase 37;
“Todo Arauco”, 678.830, clases 33,36,38,41 y 43; “Parque Arauco”, 721.057, clase 35;
“Arauco Express”, 730.508, clases 35, 38 y 42 y “Arauco Express”, 850.791, clase 37.
Sefiala que frente a este contexto, se puede afirmar, que estamos ante una marca cuya
existencia no puede desconocerse, respecto de la cual emanan derechos que deben
respetarse y estrictamente cautelarse y agrega que la marca “Arauco”, esta protegida en
numerosas clases del Clasificador Internacional.

Argumenta ademas, que es titular de diferentes nombres de dominio de la marca “Arauco”

y al efecto cita: parauco.cl, parauco.com, todoarauco.cl, parque-arauco.cl,

parquearauco.cl, araucovip.cl, araucoltda.cl, araucomaipu.cl; araucomall.cl,
araucomalls.cl, araucomotor.cl, araucopass.cl, araucochillan.cl, araucochip.cl,
araucodelpacifico.cl, araucoexpress.cl, araucoexpresspajaritos.cl,
araucopremiumoutlet.cl, araucoquilicura.cl, araucosanantonio.cl, araucosantonio.cl,

araucostripcenter.cl, parquearaucoexpress.cl y paseoaraucoestacion.cl. Agrega que lo
anterior evidencia el uso masivo y difusion de la marca Arauco en la red global de
Internet, por su parte, y gue son numerosas las posibilidades que tiene un navegador de
Internet y consumidor, para acceder a los multiples servicios que identifica y que ofrece.
Que frente a la solicitud del primer solicitante del nombre de dominio de autos
“araucoinforma”, deduce una solicitud competitiva u oposicién con el fin de acreditar su
mejor derecho sobre la expresion “araucoinforma”.

Agrega que considerando las diversas y variadas combinaciones que posee en funcion de
la marca ARAUCO, y al riesgo de error o engafio que supone su combinacion con el
complemento “informa”, estima que el nombre de dominio araucoinforma.cl, no debe ser
asignado al primer solicitante, por cuanto su existencia hara suponer al consumidor que
se trata de una direccién de internet relacionada o derivada de Parque Arauco S.A. y que
€s una practica comun que diversas marcas o empresas inscriban nombres de dominio

asociadas a la palabra “informa” o “informacién”, como una forma de tener un espacio o
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plataforma informativa de sus productos o servicios. Asi, cita: bbvainforma.cl,
andinainforma.cl, chileteinforma.cl, cobsan-informa.cl e ippinforma.cl y que con esto, se
busca tener un espacio interactivo con los destinatarios de los productos o servicios que
cada empresa ofrece.

Sefiala ademas, que en el caso de los centros comerciales o malls, su giro principal,
resulta evidente que la informacion que se le transmite al publico consumidor es
indispensable y clave para guiar sus comprar y necesidades y que por eso cree que, en
caso de existir un nombre de dominio “araucoinforma.cl”, se creera errbneamente que se
trata de una direcciéon de internet derivada de Parque Arauco, lo que es un error y que no
cabe duda que la expresion “araucoinforma” tiene una directa e indiscutible relacién y
vinculaciéon con Parque Arauco S.A., sin que exista ningln elemento ni antecedente
invocado en autos, que haga presumir un interés legitimo del primer solicitante sobre el
dominio solicitado.

Luego se refiere a la norma del articulo 14 contenido en el llamado Reglamento de NIC
Chile, y que en el presente caso, la solicitud del primer solicitante no cumple con ninguno
de los supuestos que establece el reglamento.

Que en concreto, el primer solicitante reprodujo casi integramente uno de los signos
distintivos principales de Parque Arauco S.A., adicionandole Unicamente el concepto
secundario “informa”, lo cual demuestra claramente falta de originalidad, riesgo evidente
de confusion y mala fe en la solicitud del dominio araucoinforma.cl.

Y, que finalmente, también hay que considerar que una vez asignado un dominio en
internet, no existe control ni limitacién para su titular, respecto del rubro al cual aplica
dicho portal de internet. Que por consiguiente, y no teniendo ninguna informacién sobre el
giro comercial del Primer Solicitante, nada impediria a Departamento de Informatica
(Miguel Gustavo Jara Bertin), a utilizar el dominio araucoinforma.cl asociado a retalil,
centros comerciales y demdas rubros propios de Parque Arauco S.A., dafiando
significativamente sus intereses legitimos e induciendo al consumidor a incurrir en errores
y confusiones en el mercado.

Que por todo lo sefialado, considera que se debe denegar la inscripcién del nombre de

dominio en disputa al primer solicitante, pues se aprovecha indebidamente de su marca
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comercial, expresion que ademas es famosa y notoria, resultando totalmente engafiosa e
inductiva de error, con el consiguiente menoscabo de sus derechos anteriores y solicita se
resuelva que el mejor derecho al nombre de dominio araucoinforma.cl, le pertenece y que
se le asigne en forma definitiva dicho nhombre de dominio, con costas.

TERCERO: Que solo la parte del segundo solicitante Parque Arauco S.A., rindié prueba y
al efecto para probar sus pretensiones acompafné a los autos en forma legal, imagenes
publicitarias y promocionales de los servicios y productos de Parque Arauco S.A., y de las
marcas Parque Arauco, Arauco San Antonio, Arauco Maipu y Arauco Estacion.

CUARTO: Que segln consta en autos, es primer solicitante en este juicio don Miguel
Gustavo Jara Bertin, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y
le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él
o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere Gnicamente al mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, resolucion que no fue objetada por las partes en
su oportunidad procesal.

SEXTO: Que el segundo solicitante, en el periodo de prueba, no rindié prueba alguna que
acredite que es propietaria de los registros de las marcas y nombres de dominio que
menciona en su respectivo escrito de fs.57 de autos.

SEPTIMO: Que el resto de la prueba rendida por el mismo solicitante, consistente en
iimagenes publicitarias y promocionales de los servicios y productos de Parque Arauco
S.A., no son suficientes, ni idoneas para acreditar los derechos que alega segun el
considerando precedente.

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no existe por parte del segundo solicitante
un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

NOVENO: Que igualmente, la mala fe alegada por el segundo solicitante, no fue objeto de
la resolucién que recibié la causa a prueba, sin perjuicio que tampoco fue acreditada.
DECIMO: Ademas, el uso y contenido que le dé el titular a su respectivo nombre de
dominio, no es un hecho que quede impune en nuestra legislacion, ya que la misma se
encarga de regularlo desde distintos ambitos e impedir el abuso del mismo, otorgando a

los que se sientan lesionados acciones, como lo es la accién de revocacion o nulidad de
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un nombre de dominio que establece la Reglamentacion de Nic Chile.

DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion que no
existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “araucoinforma.cl”, ya que lo expuesto 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
Reglamentacién 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
Cadigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del C6digo Organico de Tribunales,
SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “araucoinforma.cl” al primer solicitante esto es a
don Miguel Gustavo Jara Bertin.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “araucoinforma.cl” del segundo
solicitante, la sociedad Parque Arauco S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion
de la Universidad de Chile.

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

Rol 65 —2013.



