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ASESORIAS E INVERSIONES MINERIA INTELIGENTE LTDA. v. COMPANIA
MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM.

Causa Rol No. 24-2012

Santiago, 23 de julio de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje, de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su nombramiento
como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio “collahuasi-esed.cl”, siendo partes en este litigio, como
primer solicitante, ASESORIAS E INVERSIONES MINERIA INTELIGENTE
LTDA., con domicilio en Napoledn N° 3200, oficina 402, comuna de Las Condes,
Regién Metropolitana; y como segundo solicitante, MINERA DONA INES DE
COLLAHUASI SCM., con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19,

comuna de Las Condes, Regidon Metropolitana.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo vy fijé la fecha para la primera actuacién en
Avenida Presidente Riesco, numero 5561, piso 8, comuna de Las Condes,
Santiago, en que se realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notificé a las

partes y a NIC Chile, segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacidn comparecio soélo el

segundo solicitante, debidamente representado, por don Carlo Benussi Diaz. No



se produjo conciliacion y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento

arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con

las cargas procesales, este Tribunal ordend a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presenté demanda arbitral

por asighacion del nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

La Compafia Minera Dofla Inés de Collahuasi SCM, es una empresa
productora de cobre, ubicada en la ciudad de Iquigue, en la zona
altiplanica de la Region de Tarapaca, gestionando la operacion minera
a tajo abierto COLLAHUASI, que es la cuarta mayor mina de cobre del
mundo.

Minera Dofa Inés de Collahuasi, inagurdé su operacion comercial en
abrii de 1999, y desde entonces, ha desarrollado su actividad,
contando actualmente con 8.600 empleados, y su produccion en el
2011 lleg6 a mas de 417.300 toneladas de cobre.

Que su representada cuenta con registros y solicitudes de marcas
comerciales, como parte de la estrategia para proteger sus derechos y
su nombre comercial, entre las que se pueden destacar la familia de
marcas “COLLAHUASI”, para distinguir productos y servicios de las clases
35, 25, 39, 42,43, 44,45, 6y 14.

Que de lo sefialado precedentemente, su mandante se distingue y
reconoce en el mercado con la expresion COLLAHUASI, signo idéntico
al elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa
“collahuasi-esed.cl”, por lo que el uso de la expresion COLLAHUASI por
parte de un tercero le causara grave perjuicio a su representada.

Que es reconocida y légica la actitud de los usuarios de Internet de
ingresar a sitios mediante nombres que le son familiares, por lo que en
este caso, un usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio

collahuasi-esed.cl, a un sitio de Internet con informacién relativa a su



mandante, que se identifica en el mercado a través de la expresion
COLLAHUASI. Con ello, el elemento “esed”, no puede ser considerado
como un elemento diferenciador adecuado. Agrega el segundo
solicitante, que su mandante registra los siguientes nombres de dominio,
a fin de asociar a internet la expresidon “COLLAHUASI”: collahuasi.cl,
collahuasichile.cl, colegiocollahuasi.cl, fundacioncollahuasi.cl,
mineracollahuasi.cl, entre otras.

Que el dominio collahuasi-esed.cl, es engafiosamente similar a los
nombres de dominio y marcas comerciales ya sefialadas, todas de
propiedad de su mandante Compafia Minera Dofia Inés de Collahuasi
SCM, lo que induce a error a los usuarios de Internet y consumidores en
general, quienes podrian llegar a creer que se trata de un sitio Web en
el que se difunde e informa acerca de su mandante, la empresa minera
COLLAHUASI.

Que, a mayor abundamiento, la funcién basica de todo nombre de
dominio es identificar e individualizar correctamente a cada usuario de
Internet, lo que no se cumplird si se otorga el nombre de dominio en
disputa al primer solicitante.

Que los conflictos de asignacion de los nombres de dominio, deben ser
resueltos, entre otros criterios, en atencion a la titularidad de registros
marcarios para el signo pedido, toda vez que en doctrina y
jurisprudencia, se ha efectuado una légica relacion entre nombres de
dominio y marcas comerciales. Al efecto, su mandante, es titular de la
marca COLLAHUASI, que se encuentra integramente incorporada en el
nombre de dominio en disputa, lo que justifica, ademas, su interés en el
nombre de dominio en disputa. En este sentido, la normativa de ICANN,
seflala que para la solucién de conflictos sobre nombres de dominios,
se debe aplicar como criterio la titularidad de registros marcarios
idénticos o similares con el dominio en cuestion, lo que es rescatado por
la normativa de NIC Chile.

Que su representada ha sido quién le hadado fama y notoriedad al

signo principal del nombre de dominio en disputa, esto es COLLAHUASI,



y ademas utilliza la marca que lleva el mismo nombre, expresion que
ademas permite a los consumidores identificar y asociar la misma con

Compaifiia Minera Dofia Inés de Collahuasi SCM.

El segundo solicitante acompafio los siguientes documentos:

1. Copia de registros marcarios de COLLAHUASI.
2. Impresiones del sitio Web www.nic.cl, que dan cuenta de la titularidad
sobre los nombres de dominio de titularidad del segundo solicitante.

Impresiones de la pagina Web www.collahuasi.cl

Impresiones sitio Web www.emol.cl.

Impresiones sitio Web www.anglochile.cl

Impresiones pagina Web www.xtracooper.cl

Impresion pagina Web www.diariofinanciero.cl

© N o 0 kAo

Copia fallo arbitral recaido sobre asignacion del nombre de dominio
promain.cl
9. Copia fallo arbitral recaido sobre asignacion del nombre de dominio

vinasdelmaipo.cl

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentada la demanda arbitral por asignacion
de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por
acompafiados, con citacion, los documentos presentados, y dio traslado de la

presentacion al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacud el traslado conferido, ni hizo

presentacion alguna en estos autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citd a las partes a oir

sentencia.

CONSIDERANDO,



NOVENO: Que, los documentos acomparfados por el segundo solicitante no han
sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma, y se tendran por

reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de entender el
alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis
preliminar de los documentos acompafiados, puede inferirse con suficiencia que

el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legitimo.

UNDECIMO: Que la importancia del nombre de dominio es, primordialmente, la
de identificar un determinado producto o servicio, en forma rapida y precisa, a fin
de evitar que el publico y los consumidores de Internet, puedan caer en confusion
sobre la procedencia y calidad de los mismos, ademas de permitirles tener
acceso, a través de la Web, a informacion relacionada con los productos
identificados a través del nombre de dominio en cuestidon, el que por regla

general se relaciona a una marca o al propio nombre de quién lo inscribe.

DECIMO SEGUNDO: Que, el nombre de dominio en disputa “collahuasi-esed.cl”, se

compone de la expresion “Collahuasi” por la cual la segunda solicitante ha
demostrado ser reconocida en el mercado en que participa, elemento que este
sentenciador estima como principal, resultando el elemento “ESED”, insuficiente

para evitar confusiones entre los usuarios de la Web.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, conforme al mérito de autos, cabe

concluir que el segundo solicitante es ademas titular de derechos adquiridos
validamente sobre la marca “COLLAHUASI” y el nombre de dominio
“collahuasi.cl”, mientras que el primer solicitante, por su parte, no ha ni siquiera
acreditado en autos su motivacion en la obtencidon del signo pedido, por lo que
no es posible poder establecer el legitimo interés requerido para la asignacion del

nombre de dominio en disputa.



DECIMO CUARTO: Por todo lo sefalado, se deberda otorgar la proteccion

necesaria para que los usuarios de Internet no incurran en errores o confusiones,
en relaciéon a los productos o servicios de MINERA DONA INES DE

COLLAHUASI SCM.

RESUELVO:

Asignese el nombre de dominio “collahuasi-esed.cl” al segundo solicitante,
MINERA DONA INES DE COLLAHUASI SCM., con domicilio en Avenida Andrés

Bello, N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Regidon Metropolitana.

Cada parte responderé de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Rol N° 24 - 2012
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