Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
construmat.cl

En Santiago a 16 de Agosto de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para
resolver la disputa respecto del dominio construmat.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante JMR E.L.R.L., domiciliado en Av. 11 de Septiembre N° 2250,
Of. 1403, Providencia, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Construmart S.A. Rep. por Silva & Cia.
(CONSTRUMART S A), domiciliado en Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 18 de Junio de 2012, se recibié en mi oficina Oficio N° 16421 materia solicita arbitraje dominio
construmat.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 20 de Junio de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de NIC
Chile este arhitro arbitrador declard aceptar el cargo y notificd a las partes en conflicto por medio de
carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacién y/o fijacion de normas del procedimiento
para el dia 04 de Julio 2012, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 04 de Julio 2012, a las 11:45 horas se llevd a efecto comparendo decretado en autos,
con la asistencia del Segundo Solicitante Construmart S.A. Rep. por Silva & Cia. (CONSTRUMART
S A); y con la inasistencia del Primer Solicitante JMR E.L.R.L.; y en presencia de Dofia Gabriela Paiva
Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacion que ponga
termino al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentacion
NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede
fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 04 de Julio de 2012 y dentro de plazo, se recibid via correo electrénico argumentos de
mejor derecho de parte del Primer Solicitante JMR E.I.R.L.



5. Con fecha 11 de Julio de 2012, dentro de plazo se recibi6 presentacion demanda de mejor derecho de
parte del Segundo Solicitante Construmart S.A. Rep. por Silva & Cia. (CONSTRUMART S A).

6. Que con fecha 13 de Julio de 2012. A presentacion del Primer Solicitante se resuelve: Se tienen por
presentados argumentos de demanda arbitral. A presentacion del Segundo solicitante se resuelve; A LO
PRINCIPAL: Por presentados documentos para asignacion de dominio, PRIMER OTROSI: por
acompafiados documentos con citacion, SEGUNDO OTROSI: se tiene presente patrocinio y poder. De
acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, “se otorga un plazo de 10 dias para la
entrega de observaciones y comentarios a los escritos y pruebas.

7. Que con fecha 7 de Agosto de 2012, y segun plazo otorgado, no se recibié presentacion de ninguna de
las partes en el plazo otorgado de 10 dias habiles. y que de acuerdo al punto N° 4 fijado en las normas
del procedimiento, con fecha 07 de Agosto se citd a las partes a oir sentencia.

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

. Construmart S.A. naci6 el 27 de Octubre de 1997 producto de la fusion de tres importantes
empresas que lideraban el mercado de la construccion: Chicharro S.A., Comercial Corbellla Ltda.,
y Comercial Eguiguren S.A.

Il. Cada una de ellas contaba con una importante trayectoria, asi como con una inigualable
experiencia en el rubro. Chicharro S.A. inicio sus actividades en el afio 1919, seguida mas tarde
por Comercial Corbella Ltda., quienes empiezan sus funciones en la década de los 50.
Posteriormente, hacia los afios 70 Comercial Eguiguren ingresa al mercado.

lll. Durante estos 13 afios, Construmart inicié una carrera en el mercado con un sello propio que lo
caracteriza y diferencia de sus competidores, posicionandose como una empresa de expertos en
el mercado de la construccion, cercaba a sus clientes y estrechamente involucrada en el negocio
con ellos.

IV. En el afio 2008, Construmart creé una red de ferreterias asociadas y unificadas en imagen,
reconocidas por su servicio y cercania: Ferrexperto, que en la actualidad ya cuenta con 64
asociados. El principal objetivo de esta red es potenciar el negocio de ferreterias locales,
dotandolas con un formato moderno y con precios altamente competitivos.

V. En el afio 2010 se abrieron 3 nuevas sucursales en Curicd, Talca y San Pedro de la Paz, y se
adquirio una empresa ferretera lider en la zona norte del pais: Comercial El Bosque, lo que implicd
sumar sucursales en Iquique, Alto Hospicio, Calama y Copiap0.



VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

Por otro lado un punto importante para nuestro representado es la proteccion de su imagen
corporativa. Con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegi6é como marcas
comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la ley de Propiedad Industrial, la marca
CONSTRUMART conforme se desprende de los diversos registros de marcas comerciales, que se
acompafia en el primer otrosi. Asimismo tiene registrado el nombre de dominio
CONSTRUMART.CL, mediante el cual mi representada se posiciona en el mundo de internet.

Todo lo anterior demuestra que mi representada CONSTRUMART S.A. es la creadora, usuaria y
quien a posicionado el signo CONSTRUMART. Ello es un hecho “publico y notorio” el cual es
reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosi de
esta presentacion.

Corresponde analizar el nombre de dominio, CONSTRUMAT.CL, es casi idéntico a la marca
registrada de mi representada “CONSTRUMART” tal como se puede apreciar, el nombre de
dominio se compone de 10 letras y la marca y nombre de dominio de mi representada tiene 11
letras.

El primer solicitante, solo omiti6 la letra “R” impidiendo que ello sea un elemento gravitante para
decir que existe un elemento distintivo en el nombre de dominio.

Tal como se interfiere de lo dicho, los problemas que se provocan son de diversa indole. Un
problema practico, para la publicidad en diarios y en revistas en donde aparecera la informacion
abajo el nombre de CONSTRUMAT.CL, y al leerlo el consumidor, clientes o potenciales clientes lo
relacionaran de inmediato con la marca CONSTRUMART.

Que de acuerdo a lo planteado, estimamos fundamental que el improbable otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestion generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el
Primer Solicitante con el concepto CONSTRUMAT.CL dado que los consumidores la identificaran,
caso de manera automatico con mi mandante CONSTRUMART S.A.

Que los documentos que se tienen por acompaiiados son los siguientes:

A. Documentos que dan cuenta de mi personeria y de mi calidad de abogado habilitado para
el ejercicio de la profesion.
B. Listado de marcas comerciales que contienen CONSTRUMART, como:

1) AL SERVICIO DE TU HOGAR FERREXPERTO CONSTRUMART, mixta,
Est. Comercial, clases 2, 6, 7, 8,16 y 19, regiones V, VI, VII, Vil y XII.

2) AL SERVICIO DE TU HOGAR FERREXPERTO CONSTRUMART, mixta,
Est. Comercial, clases 2, 6, 7, 8,16 y 19, regiones V, VI, VII, VIl y XIII.

3) CLUB AHORRO CONSTRUMART, denominativa, productos, clase 16.



CLUB AHORRO CONSTRUMART, denominativa, servicios, clase 36.

CLUB MAESTROS FERREXPERTO CONSTRUMART, denominativa, Servicios,
clase 35.

COMPRA EXPRESS CONSTRUMART, mixta, servicios, clase 35.

COMPRA EXPRESS CONSTRUMART, mixta, servicios, clase 39.

COMPRA EXPRESS CONSTRUMART, mixta, Est. Comercial, clases 1 a la 34,
Region XIII.

CONSTRUMART, denominativa, Est. Comercial, clases 1 a la 34, regiones XIII.
CONSTRUMART, denominativa, Est. Comercial, clases 1 a la 34, Regiones |, I,
1, IV, V, VIy XV.

CONSTRUMART, denominativa, Est. Comercial, clases 1 a la 34, regiones VII,
VIIL IX, X, X XY XIV.

CONSTRUMART, denominativa, servicios, clase 39.

CONSTRUMART, denominativa, productos, clase 16.

CONSTRUMART, denominativa, servicios, clase 35.

CONSTRUMART, denominativa, productos, clase 19.

CONSTRUMART, mixta, productos, clase 19.

CONSTRUMART, mixta, servicios, clase 35.

CONSTRUMART, mixta, servicios, clase 39.

CONSTRUMART COLORMART, denominativa, productos, clase 2.
CONSTRUMART MEGA CENTRO CONSTRUCTOR, mixta, productos, clase 16.
CONSTRUMART MEGA CENTRO CONSTRUCTOR, mixta, servicios, clase 35.
CONSTRUMART MEGA CENTRO CONSTRUCTOR, mixta, servicios, clase 36.
CONSTRUMART MEGA CENTRO CONSTRUCTOR, mixta, servicios, clase 37.
CONSTRUMART MEGA CENTRO CONSTRUCTOR, mixta, Est. Comercial,
clases 1 ala 34, region XIlI.

CONSTRUMART SELLAMART, denominativa, productos, clase 16.
CONSTRUMART, LIDER AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, frase de
propaganda, servicios, clase 35.

CONSTRUMART, LIDER AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, frase de
propaganda, servicios, clase 37.

CONSTRUMART, LIDER AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION, frase de
propaganda, Est. Comercial, clases 1 a la 34, region XIIl.

FERREXPERTO CONSTRUMART, denominativa, servicios, clase 35.
FERREXPERTO CONSTRUMART, denominativa, Est. comercial, clases 2, 6, 7,
8,16y 19, region V, VIII, y XIII.

ISIDORA CONSTRUMART, denominativa, servicios, clase 39.

ISIDORA CONSTRUMART, denominativa, servicios, clase 37.

ISIDORA CONSTRUMART, denominativa, productos, clase 16.

ISIDORA CONSTRUMART, denominativa, productos, clase 19.

RETIRO EXPRESS CONSTRUMART, mixta, servicios, clase 39.



Impresion de la pagina web de mi representada www.construmart.cl.

Impresién del NIC Chile que acredita la titularidad del nombre de dominio construmart.cl.
Noticia Publicada en el diario la cuarta, con fecha 28/03/2012.

Unipol 12*4 mts Arica Rotonda Alcalde Arena con Diego Portales E-O.

Noticia publicada en el Diario La Cuarta.

Aviso publicitario para Arica Construmart.

Foto publicidad Construmart “Bienvenido a Construmart”.

Orden de Compra Construmart.

ST ITOoOmMmMOO

9. Que por parte del Primer Solicitante se recibieron los siguientes argumentos para su mejor derecho.

VI.

Considero que mi emprendimiento asociado a otros dominios que actualmente poseo como:
www.depilab.cl, www.redweb.cl, www.newsun.cl, www.enertron.cl, www.imadent.cl, se relacionan
con la marca registrada, ya que, mi objetivo es creer un sitio donde se puedan subastar materiales
de construccion, materiales usados de segunda, en desusa.

Actualmente me dedico a varios rubros y uno de esos es la construccion y en esa blsqueda de
liquidar mis materiales y la de algunos colegas, cree el nombre de dominio para ese propdsito y
asocie dos palabras que son :

e Constru: de la palabra Construccion siendo “Constru” la palabra que mas usa el maestroy
la clase media, mercado que es el que me interesa por referirse a la construccion en
términos de “la constru”.

e Mat: de materiales, que nada tiene que ver con mart de ni sé de donde ni por qué lo usan.

Por ofra parte este dominio Construmat estara asociado a “elremate” que es también de mi
propiedad, de muchos afios atrés.

También sé que tengo derecho al trabajo y a mis emprendimientos y no porque sea una pequefia
empresa tendria que tener menos derechos al trabajo como lo consagra la constitucion.

También se que el primero que registra el dominio en el NIC tiene mas derecho que el que llegue
segundo y sé que construmart no tiene registrado el nombre en DPI de construmat.

Finalmente y como prueba de que traté de llegar a un acuerdo es que les dije que no habia
problema en que pudiera buscar otro dominio pero que habia que pagar los gastos de a lo menos el
trabajo de mi disefiador que consistia en logotipo, isotipo, papeleria y pagina de inicio de la web en
mas 0 menos $400.000.-



VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio en consecuencia en
autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado
construmat.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio
vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el creador y titular de la
marca CONSTRUMART, segun prueba rendida en autos y que es un hecho publico y notorio la fama
de la cual goza dicha marca en el mercado nacional de la construccion y relacionados. Que asi el
Segundo Solicitante ha acreditado la existencia de una numerosos registros marcarios a su favor, y
de una trayectoria comercial que le brinda un lugar de prestigio, fama y reconocimiento en el mercado
nacional de la construccion y sus servicios y productos relacionados, haciendo dificil sino imposible
que alguien gue se encuentre en dichos rubros o relacionados pueda desconocer la existencia de la
marca CONSTRUMART, la cual ademas es una expresion que no existe en el idioma espafiol y por lo
tanto evidentemente una creacion del Segundo Solicitante.

3. Que por otra parte del Primer Solicitante no acredité derecho alguno respecto del dominio en disputa,
presentando marcas u otro apoyo citando como argumento de mejor derecho el hecho de poseer
otros dominios en Internet para actividades que serian afines a la construccion y otras, pero dichos
dominios no poseen similitud grafica ni fonética con la marca Cosntrumart, ni tampoco logré acreditar
con el resto de sus argumentos un mejor derecho sobre el dominio en disputa construmat.cl. Asi
dominio en disputa no es mas que la misma prestigiosa y famosa marca de creacién y en uso por el
Segundo Solicitante, limitdndose el Primer Solicitante a excluir una letra, la letra R, al final del
dominio, lo cual no es suficiente de ninguna manera para evitar confusiones con la marca
CONSTRUMART.

4. Que en tales circunstancias es del todo evidente, a través de registros marcarios, de su trayectoria
comercial y creacion de la marca Construmart, el mejor derecho del cual goza el Segundo Solicitante
en autos sobre el dominio construmat, en mérito de lo cual,



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio construmat.cl al Sequndo Solicitante Construmart S.A. Rep. por Silva &
Cia. (CONSTRUMART S A).

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.251.225-9



