FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<barracaaconcagua.cl>

- ROL 10016 -
Santiago, 30 de junio de 2009
VISTO

PRIMERO: Que por oficio 10016 de 05 de diciembre de 2009, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al
suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la
solicitud de asignacion del nombre de dominio <barracaaconcagua.cl>.
SEGUNDO: Que el suscrito acepté el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado y jurdé desempenarlo 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.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, partes en esta causa como
primer solicitante, William Washington Arredondo Nufez, Rut 07.412.873-4, Avda.
Camilo Henriquez 4677, Puente Alto, Santiago y como segundo solicitante
Constructora Aconcagua S.A., Rut 86.856.700-7, representada por Johansson y
Langlois Limitada, Carolina Mora, Flavio Belair, Christopher Doxrud, Direccion
Postal: San Pio X N° 2460 Oficina 1101, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 05 de diciembre de 2008, se tuvo
por constituido el Tribunal Arbitral y se cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento, para el dia lunes 15 de diciembre de 2008, a
las 10:30 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.
QUINTO: Que como consta a fojas 8, con fecha 15 de diciembre de 2008, se llevo
a cabo la referida audiencia con la presencia de don William Arredondo, primer
solicitante y dofia Carolina Mora, en representacion del segundo solicitante y del
sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacion, acordandose las Bases del
Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 18, con fecha 16 de diciembre de 2008, este
tribunal arbitral declar6 abierto el periodo de planteamientos por el término de 10
dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 31 de diciembre de
2008.

SEPTIMO: Que como consta a fojas 19, con fecha 29 de diciembre de 2008, don
William Arredondo Nufez, primer solicitante de autos, hizo presente a este
Tribunal sus argumentos, sin embargo no realiz6 la correspondiente presentacion
material, segun lo indican las bases del procedimiento arbitral entregadas a las
partes en audiencia de fecha 15 de diciembre de 2008.

OCTAVO: Que como consta a fojas 64, con fecha 15 de enero de 2009, este
Tribunal provey6 el escrito presentado por don William Arredondo Nunez, primer
solicitante en estos autos, y resolvid que no habiendo hecho la correspondiente
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presentacién material, en formato papel de su escrito de fecha 29 de diciembre de
2008, se tuvo por no presentado, sin perjuicio de hacer valer sus derechos en el
periodo de respuestas respectivo.

NOVENO: Que como consta a fojas 21, con fecha 31 de diciembre de 2008, dofia
Carolina Mora Allende, en representacion del segundo solicitante presento
demanda de asignacién de nombre de dominio cuyos argumentos pueden
resumirse en lo siguiente:

a) Que la solicitud de Constructora Aconcagua S.A., del nombre de dominio en
disputa, se funda en el hecho que los mismos constituyen una famosa y
reconocida empresa nacional, que se dedica a todo lo relacionado con el rubro de
la construccion a través de sus prestigiosas y reconocidas marcas “ACONCAGUA”
y sus derivaciones, a través de las cuales promueve diversos servicios, la cual a
su vez constituye, el elemento mas importante y destacado de su razén social
“Constructora Aconcagua S.A.”

b) Que el segundo solicitante es una empresa con experiencia, conocimiento y
trayectoria con presencia de Antofagasta a Puerto Montt, con la mas alta calidad
en construccion, terminaciones y equipamiento.

c) Que los servicios que ofrece Constructora Aconcagua S.A., se inician con el
proceso de seleccién de los futuros hogares o inversién de sus clientes, en donde
el segundo solicitante los apoya en las distintas etapas de la compra de la
vivienda, ademas otorgan asesoria financiera y un cercano servicio de post venta,
formado por un equipo de expertos, quienes son aptos para dar una rapida
atencion a los clientes.

d) Que es innegable el reconocimiento que tiene Constructora Aconcagua S.A.,
quien goza de gran fama y notoriedad en Chile en lo que dice relacion con el rubro
de la construccién, quien gracias a sus marcas comerciales ha podido crecer con
el tiempo y contribuir al desarrollo y mejoramiento de la construccion.

e) Que el segundo solicitante, se ha preocupado de registrar las marcas
comerciales que identifican a sus servicios, en donde se da origen a la familia de
marcas “ACONCAGUA” y sus derivaciones, expresion que se encuentra
integramente contenida en el dominio en litigio.

f) Que cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “ACONCAGUA”, lo
asociara y relacionara de manera automatica y sin mediar duda alguna con el
segundo solicitante y su actividad, mas aun cuando se trata del nombre de
dominio “barracaaconcagua.cl”, donde se induce a error o confusion en hacer
creer que se trata de Constructora Aconcagua S.A., quien cuenta con presencia a
nivel nacional y el s6lo hecho que el Sr. Arredondo haya antepuesto la palabra
“barraca”, no permitira a los consumidores diferenciar que los servicios que se
ofreceran en dicha pagina no cuentan con la garantia del segundo solicitante.

g) Que como consecuencia del prestigio que ha logrado del segundo solicitante, el
primer solicitante sélo quiere aprovecharse de la familia de marcas registradas por
Constructora Aconcagua S.A., y ha solicitado el dominio de autos con el Unico
objeto de usufructuar sin un mayor costo que la suma de $ 20.170.- pagada a NIC.
h) Que Constructora Aconcagua S.A., es quien ha invertido grandes sumas de
dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer sus marcas comerciales
y nombres de dominios a los consumidores en el rubro de la construccion.
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i) Que se debe considerar que los nombres de dominio, pese a que tienen una
naturaleza juridica diversa a una marca comercial, existe una realidad practica y
concreta, cual es que hoy en dia la red constituye un fundamental y popular canal
de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razén por la cuél el
objetivo de esta presentacién es lograr evitar que terceros se apropien de
expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda
clase de errores y confusiones entre los consumidores, y que el publico
consumidor pueda identificar en Internet al segundo solicitante con sus marcas
comerciales y nombres de dominios inscritos.

j) Que los registros marcarios de Constructora Aconcagua S.A., correspondientes
a sus marcas “Aconcagua” y sus derivaciones: marca Aconcagua, tipo mixta,
cobertura, servicios, clases: 42: elaboracién de planos para loteos y para la
construccion, servicios de arquitectura. Marca Aconcagua, tipo mixta, cobertura
servicios, clases 42: elaboraciéon de planos para loteos y para la construccion,
servicios de arquitectura. Marca Aconcagua, tipo mixta, cobertura servicios, clases
36 42, entre otros.

k) Que los nombres de dominios asignados a Constructora Aconcagua S.A., son
los siguientes: aconcagua-sa.cl, aconcaguachile.cl, inmobiliariaconcagua.cl,
aconcaguacorp.cl, casaconcagua.cl.

[) Que el inciso primero del articulo 10 del Reglamento, establece que “una vez
que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicara dentro del plazo
mas breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres dia
habiles, en una lista de solicitudes en tramite. Dicha solicitud se mantendra en
esta lista por el plazo de 30 dia corridos a contar de la publicacion, objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

m) Que por su parte, el articulo 14 del mismo Reglamento sefala, entre otras
cosas, que sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcidn
cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que no
vulnere derechos de terceros.

n) Que Constructora Aconcagua S.A., posee respecto de las marcas
singularizadas a lo largo de este escrito, un derecho de propiedad adquiridos con
anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo
establecido en 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.

) Que no resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre
de dominio “barracaaconcagua”, donde precisamente el elemento central y
destacado estd formado por el vocablo “ACONCAGUA”, que constituye el
identificador de familia de marcas del segundo solicitante, como se ha demostrado
y su vez corresponde al elemento mas destacado de su razdn social, en donde el
hecho que el primer solicitante haya antepuesto la expresién “barraca” no puede
considerarse como un elemento diferenciador.

o) Que la expresion barraca alude a construccion provisional desmontable de
acuerdo a lo que establece el Diccionario de la Real Academia Espafola. Y el
hecho que el Sr. Arredondo haya adicionado una expresion que evoca a un tipo de
construccion, que por lo demas, es precisamente el giro de Constructora
Aconcagua S.A., no hace ninguna diferencia en relacién al elemento principal y
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destacado del nombre de dominio “aconcagua”, razén por la cual el identificador
en la red “barracaaconcagua.cl”, debe ser definitivamente asignado a Constructora
Aconcagua S.A., teniendo antecedentes que asi lo avalan.

p) Que en el “Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial” y
“Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio” (ADPIC), en un sinnimero de articulos es aplicable
a este caso particular.

g) Que cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio
“barracaaconcagua”, sin duda lo relacionard y asociara inmediatamente con
Constructora Aconcagua S.A. Se producira una dilucién de las reconocidas
marcas del segundo solicitante y evidentemente se inducird a error a los
consumidores, quienes incluso podran asociar la marca de Constructora
Aconcagua S.A., con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecera
servicios que no contaran con el prestigio del segundo solicitante.

r) Que estamos ante un caso en que Constructora Aconcagua S.A. se enfrentara a
un solicitante inescrupuloso que intentara distraer la atencion de los consumidores
ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los del segundo solicitante, que
operara en el rubro de la construccion.

s) Que el segundo solicitante ha inscrito diversos nombres de dominios, y todos y
cada uno de ellos contienen como elemento principal y destacado
“ACONCAGUA”, a saber: aconcagua-sa.cl, aconcaguachile.cl,
inmobiliariaconcagua.cl, aconcaguacorp.cl y casaconcagua.cl., de esta manera, el
nombre de dominio es engafiosamente similar no sélo a las marcas de
Constructora Aconcagua S.A., y a su razon social, sino que ademas a sus
nombres de dominio inscritos, los que comparten el elemento principal y
destacado “ACONCAGUA”".

t) Que existe un sinnumero de jurisprudencia que avala la posicion de
Constructora Aconcagua S.A.

u) Que sin duda alguna que William Arredondo Nufez, al momento de presentar la
solicitud del nombre de dominio “barracaaconcagua”, estaba en pleno
conocimiento de la existencia del segundo solicitante y de la fama y notoriedad de
sus marcas. Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad.

v) Que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiria, un
agravio hacia los derechos adquiridos por Constructora Aconcagua S.A., como
titular legitima de las marcas comerciales mencionadas y nombres de dominios,
como también a su trayectoria en el mercado, e induciria a error y confusién entre
los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y
servicios del segundo solicitante que a través del eventual sitio Web
www.barracaaconcagua.cl” fueran promocionados.

w) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompané los siguientes
documentos:

1.- Copia de los registros de las siguientes marcas comerciales

a) ACONCAGUA, registro N® 766.941 que distingue servicios de la clase 42.

b) ACONCAGUA, registro N? 769.547 que distingue servicios de la clase 42.

c) ACONCAGUA, solicitud de renovacion N° 818.706 que distingue servicios de la
clase 36 y 42.
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d) ACONCAGUA, solicitud de renovacién N° 818.704 que distingue servicios de la
clase 36 y 42.

e) ACONCAGUA, solicitud de renovacion N° 818.707 que distingue servicios de la
clase 36 y 42.

f) ACONCAGUA, solicitud de renovacién N® 818.705 que distingue servicios de la
clase 36 y 42.

g) ACONCAGUA, solicitud de renovacion N° 818.708 que distingue servicios de la
clase 36 y 42.

h) ACONCAGUA, solicitud de renovacion N° 818.709 que distingue servicios de la
clase 36 y 42.

i) ACONCAGUA, registro N® 806.564 que distingue servicios de la clase 36.

j) INMOBILIARIA MONTE ACONCAGUA S.A., registro N 747.672 que distingue
servicios de la clase 36.

k) MONTE ACONCAGUA, registro N° 769.492 que distingue servicios de la clase
36y 37.

2. Impresos obtenidos desde la pagina web www.nic.cl, en donde figuran los
siguientes nombres de dominio inscritos a nombre de Constructora Aconcagua
S.A. a) aconcagua-sa.cl b) aconcaguachile.cl c¢) inmobiliariaconcagua.cl d)
aconcaguacorp.cl e) casaconcagua.cl.

3. Impresos obtenidos desde la pagina web de Constructora Aconcagua S.A, en
donde se puede apreciar los servicios que ofrecen en el mercado de la
construccion.

4. Impreso obtenido desde la pagina web www.rae.es.

DECIMO: Que como consta a fojas 63, con fecha 13 de enero de 2009, este
Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por dona Carolina Mora Allende, en
representacion del segundo solicitante y habiendo detectado el Tribunal que los
documentos no fueron acompanados en la forma legal correspondiente y en uso
de las facultades que tiene para corregir de oficio errores que observe en la
tramitacién del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se
tengan acompanados los documentos con citacion.

DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 65, con fecha 15 de enero de 2009,
este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de planteamientos por el término
de 05 dias héabiles venciendo en consecuencia el dia jueves 22 de enero de 2009.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 66, con fecha 22 de enero de 2009,
don Williams Arredondo Nuiez, primer solicitante en esta causa hizo presente a
este Tribunal lo siguiente:

a) Que el primer solicitante es representante legal de Comercial Aconcagua Ltda.,
sin ser una empresa reconocida nacionalmente como los segundos solicitantes.

b) Que también se dedican a la construccion, pero a la venta de materiales para la
construccion (fierros, perfiles, cemento y otros articulos de ferreteria), no se
dedican a la construccibn de casa habitacibn u otros, ni terminaciones y
equipamiento, nuestra intencién jamas ha sido perjudicar a alguien al querer tener
su pagina Web.

¢) Que ningun momento se ha aprovechado del nombre Aconcagua, no es su
intencidn, y piden las disculpas del caso si asi lo pensara el segundo solicitante, si
fuese por eso hay varias paginas Web que usan la palabra Aconcagua y no
necesariamente se va han relacionar siempre con la Constructora.
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d) Que en cuanto al prestigio y fama de la marca hay que ver la cantidad de
reclamos que tiene esta empresa, es cosa de entrar a la pagina Web “reclamos.cl”
y nos enteramos de la cantidad de gente disconforme, por la calidad, por atencién
y por otros reclamos, que no vale la pena mencionar.

e) Que el primer solicitante no sabe si el nombre de dominio en disputa, lo ayuda o
lo perjudica, ya que como dicen, lo pueden relacionar con esta empresa e insiste
que su intencidn jamas ha sido ni sera aprovecharse de nadie.

f) Que el primer solicitante indica que él no es inescrupuloso como lo hacen ver los
segundos solicitantes, en ningin momento ha querido distraer la atencién de sus
consumidores, sélo trabajar limpiamente como hasta ahora lo ha hecho.

g) Que con respecto al anteponer la palabra barraca, se hizo porque como es
conocido en Chile, se asume que es un depdsito, bodega o acopio de materiales
como madera o fierro que estan a la venta, asi como le han vendido a esta misma
empresa en alguna ocasién para obras del sector de Puente Alto.
DECIMOTERCERO: Que como consta a fojas 70, con fecha 10 de febrero 2009,
este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don Williams Arredondo Nunez,
primer solicitante en esta causa.

DECIMOCUARTO: Que como consta a fojas 71, con fecha 20 de marzo de 2009,
este Tribunal Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE: )

PRIMERO: Que, el articuo 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 el primer solicitante ha indicado como argumentos de mejor
derecho, la circunstancia de que él es representante legal de Comercial
Aconcagua Ltda., que también se dedican a la construccion, pero a la venta de
materiales para la construccion, no se dedican a la construccidbn de casas
habitaciones u otros, ni terminaciones y equipamiento, y que su intencion jamas ha
sido perjudicar a alguien al querer tener su pagina Web.

TERCERO: Que el segundo solicitante, indica que tiene un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, dado que es innegable el reconocimiento que tiene
Constructora Aconcagua S.A., quien goza de gran fama y notoriedad en Chile en
lo que dice relacion con el rubro de la construccidon, quien gracias a sus marcas
comerciales ha podido crecer con el tiempo y contribuir al desarrollo vy
mejoramiento de la construccion y es quien se ha preocupado de registrar las
marcas comerciales que identifican a sus servicios, en donde se da origen a la
familia de marcas “ACONCAGUA” y sus derivaciones, expresion que se encuentra
integramente contenida en el dominio en litigio.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo, si bien el primer solicitante expuso sus
argumentos de mejor derecho en el periodo de respuestas, lo hizo en una
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supuesta representacion de Comercial Aconcagua Ltda., empresa quien tendria
segun su criterio, mejor derecho dada la identidad en el nombre y la circunstancia
de haber solicitado en primer lugar el nombre de dominio barracaaconcagua.cl sin
embargo, no ha presentado en autos documento alguno que acredite la existencia
de la referida sociedad ni menos ha presentado prueba que pueda acreditar su
personeria para actuar en representacién de Comercial Aconcagua Ltda.

QUINTO: Que, debe hacerse presente también, que el primer solicitante del
nombre de dominio cuya titularidad se disputa es don William Washington
Arredondo Nunez, Rut 07.412.873-4 y no la sociedad que el dice representar, por
lo que en autos no existen antecedentes que en modo alguno justifique el uso
legitimo de la expresién barracaaconcagua o de Aconcagua por parte del primer
solicitante, a contrario de lo actuado por el segundo solicitante quien ha acreditado
un uso legitimo, prolongado en el tiempo, la existencia de marcas comerciales y
nombres de dominio que contienen la expresién Aconcagua y una serie de
combinaciones de tal palabra con otras especialmente referidas al rubro de la
construccion, como lo es el nombre de dominio que se disputan las partes en este
proceso.

SEXTO: Que, Que, en relacién a la falta de prueba por parte del primer solicitante,
es necesario recordar, como lo ha hecho reiteradamente este tribunal en sus
fallos, que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada
y notificada a las partes del proceso, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar
las cargas procesales establecidas en su propio interés -segun Goldschmidt, una
carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto
procesal en virtud del cual, si no se rinde prueba, el juez debera dictar sentencia
desfavorable contra el que no sobrellevé la carga de la prueba” APUNTES DEL
CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y.
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. En este caso en particular
el primer solicitante debia probar la existencia de Comercial Aconcagua Ltda. y la
personeria para actuar en representacion de dicha sociedad por parte del primer
solicitante y no lo hizo, siendo el Unico argumento esgrimido por la parte como
mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio.

SEPTIMO: Que, asi las cosas el criterio de preferencia temporal no es suficiente
como argumento decisorio para la asignacién del dominio barraaconcagua.cl al
primer solicitante, toda vez que una decisiéon en tal sentido puede significar una
lesidon a los intereses legitimos acreditados por el segundo solicitante en autos, asi
como producir un grado de confusion entre consumidores y usuarios de Internet
que pudiere resultar en un enriquecimiento injusto para el primer solicitante.
OCTAVO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha sefalado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, y tal como
se expresa en el considerando 8° -REVISTA DE DERECHO Y
JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N® 2 (MAYO-AGOSTQ), SECCION 2-
Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Ménica:"Puesto que el
arbitro arbitrador esta 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 arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es
menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
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contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir’, han sido las maximas de la
prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto
de los principios formativos del procedimiento los elementos que se han tenido en
cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
<barracaaconcaguacl>, al segundo solicitante, esto es Constructora Aconcagua
S.A., Rut 86.856.700-7.

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

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de
identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de
identidad 13.857.232-3.
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