Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio casasmaipu.cl
Oficio OF08386

VISTOS:

1.

Que con fecha 11 de septiembre de 2007, FUENZALIDA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS LIMITADA, representada en calidad de contacto administrativo por
don RODRIGO FUENZALIDA CALVO solicita la inscripcion del nombre de dominio
casasmaipu.cl. Posteriormente, con fecha 1 de octubre de 2007, CASA CAMPO
MAIPU S.A., representado en calidad de contacto administrativo por dofa
JOHANNA CALDERON, solicita igualmente la inscripcion del mismo dominio
casasmaipu.cl, qguedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF08386, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucion del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 11 de diciembre de 2007, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 11
de diciembre de 2007, a las 12:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las
Condes, Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 11 de diciembre de 2007, se efectia el comparendo fijado para ese
dia, al que asiste por un lado don JAIME CASTILLO PENA quien exhibe poder para
representar al Primer Solicitante, FUENZALIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
LIMITADA vy, por el otro, don RICARDO MONTERO CASTILLO quien exhibe poder
para representar al Segundo Solicitante, CASA CAMPO MAIPU S.A. y, asimismo,
acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro;

Que con fecha 27 de diciembre de 2007, el Segundo Solicitante, acredita la
consignacion del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes y, asimismo,
don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion de CASA CAMPO MAIPU S.A.,
presenta su demanda de asignacién del dominio casasmaipu.cl, argumentando que
Internet en su regulacion y evolucion ha resultado incierta y erratica, constituyendo
un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva
realidad con los principios generales del derecho. En esta evolucién legal, uno de
los principios fundamentales del derecho econdémico tiene que ver con el hecho de
que a los actores comerciales les asiste el derecho 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. Esta disquisicion, que apela a los principios basicos del derecho
econdmico, resulta esencial para entender la pretensién de CASA CAMPO MAIPU
S.A,, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no
puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcion y
regulacién de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar
econdmico humano, como que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la



produccidon de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser
amparados.

Agrega el Segundo Solicitante, que en este sentido, desea que este caso sea
evaluado mas alla de la tentacion de aplicar simplistamente el principio “first come,
first served”’, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala
sefal a los actores econémicos. Sefala que afortunadamente, los criterios que
estan aplicando los arbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de
manera que estos jueces han ido mas alld del miope criterio inicial “first come, first
served’, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y
de la tesis del mejor derecho. Asi, esta concepcion impuesta desde el horizonte de
los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y CASA CAMPO MAIPU
S.A. solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una
perspectiva global integral, de manera que no se aplique necesaiamente el principio
“first to file” que originalmente mal ilumind la solucién de este tipo de conflictos,
generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y
antijuridicos.

Anade el Segundo Solicitante, que para comprender la legitimidad de la pretension
de CASA CAMPO MAIPU S.A,, resulta fundamental sefialar que es una destacada y
ampliamente posicionada empresa. Dado el caracter que poseen los servicios
entregados por CASA CAMPO MAIPU S.A., éste se ha preocupado de resguardar
su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres en su
rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegid
como marcas comerciales el concepto “CASA CAMPO MAIPU”, lo que acredita
mediante copias impresas tomadas del sitio Web del Departamento de Propiedad
Industrial que acompana, y que son los siguientes:

e “CASA CAMPO MAIPU” Registro N° 696.142 para distinguir servicios de la

clase 35

e “CASA CAMPO MAIPU” Registro N° 689.472 para distinguir servicios de la
clase 41

e “CASA CAMPO MAIPU” Registro N° 695.106 para distinguir servicios de la
clase 42

Sefiala CASA CAMPO MAIPU S.A. que ha protegido su capital intelectual y
comercial a través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca “CASA
CAMPO MAIPU” que ademas corresponde a su razén social.

El Segundo Solicitante, al cuestionarse si es justa esta situaciéon en que un tercero
se aprovecha del prestigio ganado por otro y si favorece un saludable desarrollo
econdmico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la
trayectoria y posicionamiento de otra, opina que este tipo de conductas son
perniciosas para el sistema econémico y no se avienen a los principios econémicos
y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico.



Para el Segundo Solicitante el nombre de dominio casasmaipu.cl se identifica
inequivocamente con CASA CAMPO MAIPU S.A. y sus marcas comerciales, por lo
que la sola confusién de conceptos es antecedente suficiente como para que el
dominio en cuestién le sea asignado. En este sentido, el articulo 14 del reglamento
de NIC Chile senala: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcibn 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 Mediacion 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 suspendera la tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la
sentencia correspondiente”.

El Segundo Solicitante sugiere que, si bien el articulo 22 esta en el acapite de la
revocacion, se le revise y rescate el espiritu de la norma, en cuanto abona a la tesis
de CASA CAMPO MAIPU S.A. Dicho articulo senala: “Sera causal de revocacion de
un nombre de dominio el que su inscripcidn sea abusiva, o que ella haya sido
realizada de mala fe.” Agrega: “La inscripcion de un nombre de dominio se
considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. “Que el nombre de dominio sea idéntico 0 enganosamente 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.

d. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcién 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
0 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.”

CASA CAMPO MAIPU S.A. reitera el tema de la dilucién de la imagen comercial o
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular
una expresion identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razdn social de
ésta, como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que no
correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el Segundo
Solicitante. Esta situacion, ademas de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que
se esta afectando el derecho de propiedad que CASA CAMPO MAIPU S.A. tiene
sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal
y constitucional. Agrega que lo anterior se traduce en un importante atentado a la
“identidad comercial”, un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes de la empresa y que amerita la maxima proteccion juridica.

Senala el Segundo Solicitante que se debe tener presente que de acuerdo al orden
publico econoémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el
mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el
dominio de autos al Primer Solicitante. M&s aldn de consideraciones econémicas, el
uso que se le pueda dar al dominio casasmaipu.cl puede generar consecuencias
econdmicas para CASA CAMPO MAIPU S.A., pero también de confusién para el
publico y la sociedad chilena en general, Io que no puede admitirse en ninglin caso.

Concluye el Segundo Solicitante que de acuerdo a lo planteado, estima
fundadamente que el improbable otorgamiento al Primer Solicitante del dominio en
cuestién, generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad
chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios
que pretenda distinguir el Primer Solicitante con el concepto casasmaipu.cl, dado
que los consumidores la identificaran con CASA CAMPO MAIPU S.A. Indica el
Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, honestamente
adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria
pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estima que el Primer Solicitante no posee
un derecho equivalente al de él.

En suma, el Segundo Solicitante sefiala que la buena fe, el interés legitimo y las
marcas registradas son todos elementos que perfilan a CASA CAMPO MAIPU S.A.
como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion;

Que por resolucion de fecha 27 de diciembre de 2007, se da traslado al Primer
Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo
electronico;

Que con fecha 20 de febrero de 2008, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.



Y CONSIDERANDO:

1.

10.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefhala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nhombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, Gnicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee
legitimos derechos sobre la marca “CASA CAMPO MAIPU”, ya que se trata de un
signo debidamente registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial chileno
para distinguir servicios de las clases 35, 41 y 42;

Que el nombre de dominio solicitado incluye parte de la marca debidamente
registrada “CASA CAMPO MAIPU” de propiedad del Segundo Solicitante;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que por el mero hecho de que FUENZALIDA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
haya solicitado primero el nombre de dominio casasmaipu.cl no es suficiente, ya
que dada la falta de antecedentes, no puede presumirse que tenga derecho o
legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CASA CAMPO
MAIPU S.A., asi como la falta de ellos por parte de FUENZALIDA DESARROLLOS
INMOBILIARIOS, es que este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.



SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio casasmaipu.cl al Segundo Solicitante, CASA
CAMPO MAIPU S.A., RUT N2 99.501.350-9.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.
Notifiquese a las partes personalmente y a NIC Chile por carta certificada.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez

Santiago, 5 de marzo de 2008.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2



