En Santiago de Chile a 14 de agosto de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio 16265 de fecha 15 de mayo de 2012 me notificd de la designacioén
como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripciéon del nombre de
dominio “cencosudpropiedades.cl”, designaciéon que acepté con fecha 17 de mayo de
2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Andrés Felipe Greig Silva, Rut 9.961.374-2, con
domicilio en la ciudad de Vina del Mar, Bellavista 132 de la comuna de Vifia del Mar,
correo electronico andresfgreig@yahoo.com; 2) Don Horst Paulmann Kemna, Rut.
3.294.888-K, representado por Sargent & Krahn y en autos por las abogadas dofia Maria
Luisa Valdés Steeves y Maria Josefina Mora Arias, con domicilio en esta ciudad, Av.
Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electronico

jmora@sargent.cl y cadmin@sargent.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“cencosudpropiedades.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



[.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 22 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral, con la inasistencia de don Andrés Felipe Greig Silva, a quien le fue notificada el

acta segun consta a fojas 23 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Andrés Felipe Greig Silva.
Don Andrés Felipe Greig Silva no presentd planteamientos para argumentar su mejor

derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de don Horst Paulmann Kemna representado por el Sargent &
Krahn.

Consta a fojas 147 y siguientes que dona Maria Luisa Valdés Steeves en representacion
de don Horst Paulmann Kemna present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos, sefialando que Cencosud es uno de los mas extensos y
prestigiosos conglomerados de retail en América latina, cuenta con operaciones activas
en Argentina, Brasil, Chile, Peri y Colombia. Sefala que Cencosud fue creada por su
actual presidente y principal accionista el sefior Horst Paulmann Kemna. Hace una resefia
histérica de Cencosud y sefiala que en la actualidad las operaciones de Cencosud se
desarrollan en los negocios de supermercados, homecenters, tiendas por departamento,
centros comerciales y servicios financieros, corretaje de seguros, centros de entretencion
familiar y las agencias de viajes. Agrega que entre las unidades de negocios que
conforman Cencosud en nuestro pais se encuentran Easy, Paris, Santa Isabel y Jumbo, y
que el ultimo gran desafio es la construccion del mega proyecto inmobiliario Costanera
Center, que ostenta el record de ser el edificio mas alto de Sudamérica y el mall mas

grande de nuestro pais. Por otra parte sefiala que su representado cuenta con numerosas



solicitudes y registros, entre ellas, la familia de marcas para la expresion Cencosud,
registros que detalla (25), y entre los cuales destaca el registro N°811.432 para distinguir,
entre otros, servicios de corretaje de bienes inmuebles y administracion de bienes
inmuebles en clase 36 y el Registro N° 945.374 en clases 35, 38, 39, 40, 41, 42,43 y 44
servicios relacionados con la construccion de edificios y los servicios de empresas
especializadas en el campo de la construccion. Concluye que existe un nexo importante
con la expresion de uso comin que se incorpord por parte de la contraparte a saber
“Propiedades” y que es frecuentemente utilizada para distinguir actividades comerciales
relacionadas con bienes raices por parte de los agentes del mercado. Agrega que la
expresion Cencosud signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de
dominio en disputa. Sefiala que resulta claro que los usuarios y consumidores
relacionaran el nombre de dominio con la empresa de su mandante y no con el
demandado de autos. Agrega que en el nombre de dominio se encuentra reproducido el
elemento central de la razon social de la empresa Cencosud, con la salvedad que se ha
agregado la expresion “Propiedades” que no puede ser considerada bajo ningun punto de
vista un elemento diferenciador suficiente, pues la expresion “Propiedades” es de uso
comun y frecuente entre los agentes del mercado para distinguir diferentes actividades
econdmicas relacionadas con los bienes raices, y por lo tanto, no otorga bajo ninguna
perspectiva distintividad al dominio disputado. A mayor abundamiento sefiala que su
mandante es titular de nombres de dominio similares al disputado: bancocencosud.cl,
cencosudconvenios.cl, cencosudmall.cl, cencosudshopping.cl,
cencosudshoppingcenter.cl, cencosudshoppingcenters.cl, cencosudshoppings.cl,
empresascencosud.cl y portalcencosud.cl. Ademas, Cencosud es titular de los siguientes
dominios: cencosud.cl, bcencosud.cl, cencosudcontigo.cl, cencosudventaempresa.cl,
cencosudventaempresas.cl,  seguroscencosud.cl,  segurosyservicioscencosud.cl 'y
ucencosud.cl. Es titular a través de Cencosud Retail S.A. de los siguientes dominios:
pensionescencosud.cl, raspeseguroscencosud.cl y ventaempresascencosud.cl. Sefiala que

el nombre de dominio solicitado es engafiosamente similar a los nombres de dominio y



marcas comerciales de propiedad de su mandante y de la razon social y nombre
comercial de su reconocido conglomerado Cencosud, y que se vincula en forma
inmediata con este, induciendo a error y confusiéon a los usuarios de Internet y
consumidores en general. Por otra parte se refiere a la vinculacioén entre el nombre de
dominio solicitado “cencosudpropiedades.cl” y su mandante, reitera que el solicitante del
nombre de dominio cencosudpropiedades.cl, solicitd como dominio la expresion que
corresponde a las marcas comerciales de su mandante, nombres de dominio y nombre
con que se identifica en el mercado el prestigioso holding que preside, Cencosud,
adicionando la palabra “Propiedades”, la que no puede considerarse un elemento
diferenciador. Por el contrario, estima que el dominio no adquiere individualidad propia
y es potador de un alto riesgo de confusion , dada la envergadura e importancia de la
empresa de su mandante en el mercado nacional y extranjero y sus marcas registradas
“Cencosud”, y que varias de las marcas estan registradas para distinguir servicios
inmobiliarios y de construccion. Por otra parte argumenta la mala fe del demandado y de
la necesidad de que se le condene en costas. Sefiala que la mala fe queda en evidencia al
haber registrado como nombre de dominio una expresion que se conforma en base a la
reconocida y notoria expresion Cencosud, que ademads constituye las marcas registradas
de su mandante. En consecuencia, sefiala que la parte contraria ha registrado el dominio a
sabiendas de que con ello estd creando un altisimo riesgo de confusion y engafio a los
usuarios de Internet, aprovechdndose del reconocimiento, fama y prestigio de la marca
Cencosud, situacion que abiertamente lesiona e infringe los derechos de propiedad
intelectual e industrial de su representado. En cuanto a los antecedentes de derecho, hace
una descripcion de los nombres de dominio y su importancia y se refiere a los criterios
aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio. Cita el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de dominio, sefala
que en el derecho comparado y por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las marcas

comerciales. Sefiala que su mandante cuenta con registros marcarios para la expresion



Cencosud, idéntica a la parte esencial del nombre de dominio en disputa, por lo que
resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su
mandante, y su inscripcion por un tercero solo inducird a error de los usuarios y
consumidores. Sefiala que esta teoria se encuentra respaldada por las siguientes
normativas: ICANN, OMPI, NIC CHILE articulos 20, 21 y 22 del Reglamento. Cita el
criterio de la notoriedad del signo pedido, que postula que el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Concluye que
su parte tiene un mejor derecho toda vez que el signo Cencosud, reproducido en el
dominio solicitado, identifica las reconocidas actividades comerciales, unidades de
negocio, productos y servicios denominados bajo el nombre Cencosud. Cita el criterio
del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, que se refiere a que tendra mejor
derecho el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, y sefiala
que su mandante tiene registrado el signo Cencosud ante el INAPI y ademés dicha
expresion corresponde a un holding empresarial presidido por él, siendo ampliamente
reconocido a nivel nacional e internacional. Cita el criterio de la identidad, que establece
que correspondera asignar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya marca,
nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Sefiala
que su mandante es titular de registros marcarios Cencosud, los que efectivamente se
utilizan en el mercado real y en Internet, siendo reconocidos por los consumidores que
asociaran dicha expresion al importante holding empresarial Cencosud y sus relevantes
actividades comerciales, cita al respecto jurisprudencia. Cita el criterio del uso efectivo
del signo “Cencosud”, senala que las marcas Cencosud que identifican el conglomerado
de su mandante y sus actividades econdémicas , productos y servicios que ha desarrollado
y posicionado en el mercado se utiliza efectivamente en Internet, agrega que al ingresar a
Google la expresion "Cencosud Propiedades" todos los resultados aluden al holding de
su mandante. Cita el Convenio de Paris. Finalmente para acreditar su mejor derecho
sobre el nombre de dominio de autos, acompafia los siguientes documentos: Copias

simples de los certificados de registro marcario; Copias de los documentos de Nic Chile



en que se da cuenta de la titularidad respecto de los nombres de dominio; Impresion de
sitio web cencosud.cl ; Impresion del sitio web Wikipedia; Impresion de sitio web
capital.cl; Impresion de sitio web latercera.cl; Impresion del sitio web
plataformaurbana.cl; Impresion de sitio web deloitte.cl; Impresion de busqueda realizada
en Google.cl; Copia de fallo arbitral recaido en el nombre de dominio promain.cl y

vifiasdelmaipo.cl.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de don Andrés Felipe Greig Silva.
Don Andrés Felipe Greig Silva no evacud respuesta alguna a los argumentos expuestos

por don Horst Paulmann Kemna.

1.6.2 Respuesta de don Horst Paulmann Kemna representado por el Sargent & Krahn.
Don Horst Paulmann Kemna no evacud respuesta alguna, ya que, don Andrés Felipe

Greig Silva no expuso planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 150 de autos, con fecha 6 de agosto de 2011 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.I  Se encuentra acreditado en autos, fojas 3, que don Andrés Felipe Greig Silva con
fecha 26 de enero de 2012 solicitdé el nombre de dominio “cencosudpropiedades.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Horst Paulmann Kemna

representado por el Sargent & Krahn, lo solicitd con fecha 1 de febrero de 2012.-



II.2  Que don Andrés Felipe Greig Silva no fundamentd su mejor derecho para solicitar
la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argument6 los

planteamientos expuestos por don Horst Paulmann Kemna.

I3 Que don Horst Paulmann Kemna representado por el Sargent & Krahn,
fundament6 su mejor derecho en que Cencosud es uno de los mas extensos y prestigiosos
conglomerados de retail en América latina, cuenta con operaciones activas en Argentina,
Brasil, Chile, Peru y Colombia. Sefiala que Cencosud fue creada por su actual presidente
y principal accionista el sefior Horst Paulmann Kemna. Agrega que en la actualidad las
operaciones de Cencosud se desarrollan en los negocios de supermercados, homecenters,
tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, corretaje de
seguros, centros de entretencion familiar y las agencias de viajes, y entre los negocios que
conforman Cencosud en nuestro pais se encuentran Easy, Paris, Santa Isabel y Jumbo, y
que el ultimo gran desafio es la construccion del mega proyecto inmobiliario Costanera
Center, que ostenta el record de ser el edificio mas alto de Sudamérica y el mall mas
grande de nuestro pais. Fundamenta que cuenta con numerosas solicitudes y registros de
la marca Cencosud, entre los cuales destaca registros para distinguir servicios de corretaje
y administracion de bienes inmuebles y servicios relacionados con la construccion. Que
la expresion Cencosud signo idéntico al elemento distintivo y funcional del nombre de
dominio en disputa, que resulta claro que los usuarios y consumidores relacionaran el
nombre de dominio con la empresa de su mandante y no con el demandado de autos.
Agrega que en el nombre de dominio se encuentra reproducido el elemento central de la
razoén social de la empresa Cencosud, con la salvedad que se ha agregado la expresion
“Propiedades” que no puede ser considerada bajo ningun punto de vista un elemento
diferenciador suficiente, pues la expresion “Propiedades™ es de uso comun y frecuente
entre los agentes del mercado para distinguir diferentes actividades econdmicas
relacionadas con los bienes raices, y por lo tanto, no otorga bajo ninguna perspectiva

distintividad al dominio disputado. A mayor abundamiento sefiala que su mandante,



Cencosud y Cencosud Retail S.A. son titulares de nombres de dominio similares al
disputado. Sefiala que el nombre de dominio solicitado es engafiosamente similar a los
nombres de dominio y marcas comerciales de su propiedad, de su razén social y nombre
comercial de su reconocido conglomerado Cencosud, induciendo a error y confusion a los
usuarios de Internet y consumidores en general. Por otra parte se refiere a la vinculacion
entre el nombre de dominio solicitado “cencosudpropiedades.cl” y su mandante. Por otra
parte argumenta la mala fe del demandado y de la necesidad de que se le condene en
costas. Sefiala que la mala fe queda en evidencia al haber registrado como nombre de
dominio una expresion que se conforma en base a la reconocida y notoria expresion
Cencosud, a sabiendas de que con ello estd creando un altisimo riesgo de confusion y
engafio a los usuarios de Internet, aprovechdndose del reconocimiento, fama y prestigio
de la marca Cencosud, situacion que abiertamente lesiona e infringe los derechos de
propiedad intelectual e industrial. En cuanto a los antecedentes de derecho, hace una
descripcion de los nombres de dominio y su importancia y se refiere a los criterios
aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio: Cita el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio,
respaldadas por la normativa de: ICANN, OMPI, NIC CHILE articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento. Cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio del mejor
derecho por el uso empresarial legitimo, el criterio de la identidad, el criterio del uso

efectivo del signo “Cencosud” y cita el Convenio de Paris.

I1.4 Que debe considerarse, de acuerdo a la documentacion acompanada, don Horst
Paulmann Kemna tiene registrada en Chile la marca “Cencosud”, entre ellas, algunas en
clases relacionada con el rubro de los bienes inmuebles y de la construccion. Que dicha
marca “Cencosud” no es 1idéntica al nombre de dominio solicitado,
“cencosudpropiedades.cl”, pero, sin embargo, es engafiosamente similar, atendido que la
marca “Cencosud” es el elemento central y distintivo del nombre de dominio solicitado,

marca que reviste el caracter de notoria y famosa y que identifica el holding “Cencosud”



que preside don Horst Paulmann Kemna. Ademas, el nombre de dominio solicitado es
engafiosamente similar a la marca, ya que, ésta se encuentra registrada, entre otras clases,
para distinguir servicios referidos precisamente a la actividad de “propiedades”. En
consecuencia, éste sentenciador considera que don Horst Paulmann tiene un mejor
derecho sobre el nombre de dominio de autos por ser titular de la marca “Cencosud”

engafiosamente similar al nombre de dominio solicitado “cencosudpropiedades”.

I.5 Ademas, tal como se ha sefialado, debe considerarse que se trata de una marca
famosa y notoria, lo que se encuentra acreditado en autos con la abundante
documentacion acompafiada por la parte, razon por la cual, evidentemente los usuarios de
Internet al verse enfrentados al nombre de dominio “cencosudpropiedades” pensaran que
pertenece al holding Cencosud de propiedad de don Horst Paulmann. En consecuencia, de
otorgarsele el nombre de dominio “cencosudpropiedades.cl”, engafiosamente similar a la
marca “Cencosud”, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusion entre los
usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se

ofrecen, a través, de dicha pagina web.

1.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que don Horst Paulmann Kemna, por
si, y, a través, de sus empresas Cencosud y Cencosud Retail S.A. es titular de los nombres
de dominio “cencosud.cl” y de otros similares, que se estructuran en base a la
denominacién “Cencosud”. De manera que si se le asigna el nombre de dominio en
disputa al primer solicitante, efectivamente podria producirse una confusion entre los

usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.7 Que debe considerarse ademas, que la denominacion “Cencosud” es de creacion
intelectual de don Horst Paulmann Kemna, y que corresponde a la razon social y al

nombre por el cual es conocido el holding de empresas que preside.



II.8  Finalmente, debe considerarse que don Andrés Felipe Greig Silva no tiene interés
en el nombre de dominio en disputa en razon de que no realizé planteamiento alguno para
acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ni contra argumentd
los planteamientos de don Horst Paulmann Kemna ni objetd los documentos

acompafiados al proceso.

I1.9  Atendido todo lo anterior lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de
dominio “cencosudpropiedades.cl” identifica claramente los productos y servicios
ofrecidos por don Horst Paulmann Kemna, especificamente a través de su holding
“Cencosud”, de manera, que si se otorga el nombre de dominio a quien no es titular de la
marca “Cencosud”, se producira confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien

es el proveedor de dicho producto.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “cencosudpropiedades.cl” a don Horst Paulmann Kemna representado por el

Sargent & Krahn.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-
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Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.
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