Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio diadelrecuerdo.cl
Oficio OF10530

VISTOS:

1.

Que con fecha 9 de diciembre de 2008, LOS PARQUES S.A., representado en calidad de
contacto administrativo por don GUILLERMO CAREY CLARO, solicita la inscripcion del
nombre de dominio diadelrecuerdo.cl. Posteriormente, con fecha 11 de diciembre de
2008, ACOGER SANTIAGO S.A., representado en calidad de contacto administrativo por
don SEBASTIAN PRIETO DAMM, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio
diadelrecuerdo.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF10530, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 26 de marzo de 2009, 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 6 de abril de 2009, a
las 10:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 6 de abril de 2009, se efectia el comparendo fijado para ese dia, al que
asiste por una parte don ALVARO AGURTO GEOFFROY, quien exhibe poder para
representar al Primer Solicitante, LOS PARQUES S.A. vy, por la otra, don SEBASTIAN
PRIETO DAMM, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, ACOGER
SANTIAGO S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios
provisionales por el arbitro. Llamadas las partes a conciliacion, éste no se produce, por lo
gue se fijan las normas de procedimiento;

Que con fecha 14 de abril de 2009, el Segundo Solicitante acredita la consignacion del
saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante
resolucion de fecha 17 de abril de 2009;

Que con fecha 21 de abril de 2009, don SEBASTIAN PALACIOS COBO, en
representacion del Primer Solicitante, LOS PARQUES S.A., presenta su demanda de
asignacion del dominio diadelrecuerdo.cl, argumentando que LOS PARQUES S.A. es
una empresa lider a nivel nacional, dedicada al rubro de cementerios y servicios
financieros, tanto por la calidad de sus productos y servicios, como por el prestigio que la
distingue como uno de los cementerios mas importantes del continente. Agrega que LOS
PARQUES S.A. cuenta con una serie de sucursales en Chile, las cuales abarcan
practicamente toda la zona central del pais, entre otros: Parque del Recuerdo Cordillera,
Parque del Recuerdo Américo Vespucio, Parque del Recuerdo Padre Hurtado, Cinerario
Hogar de Cristo & Parque del Recuerdo, etc.

El Primer Solicitante afade que “PARQUE DEL RECUERDO” es el primer cementerio en
Chile que incorpora una novedosa concepcion tanto paisajistica como de servicios. Nace
en el ano 1980 junto con la creacion de LOS PARQUES S.A., fecha desde la cual ha
mantenido su liderazgo y prestigio, contando con una extension de 60 hectéreas sélo en



su sede Américo Vespucio, la que le permite ofrecer a sus clientes la posibilidad de elegir
entre sus variados sectores y ofrecer un entorno de gran belleza y tranquilidad
paisajistica. Lo anterior, unido a una presencia de mas de 27 afnos en el mercado, ha
hecho posible que “PARQUE DEL RECUERDO” cuente con mas de 100.000 familias
que lo han preferido.

Agrega el Primer Solicitante que la labor de LOS PARQUES S.A., en conjunto con las
filiales ya citadas, permite continuar e innovar en el proceso de expansion a nivel nacional
que facilita que todos sus clientes del ambito de las defunciones y bienes raices logren
una satisfaccion en sus necesidades mediante la entrega de un servicio integral.

LOS PARQUES S.A., adicionalmente, es duefia en Chile de las marcas “PARQUE DEL
RECUERDO” y una serie de otras marcas que incluyen en su denominacion la frase “DEL
RECUERDQ?” para distinguir multiples productos y servicios, a saber:

. “CAFETERIA DEL RECUERDO”, Registro N° 841353 para distinguir
servicios de la clase 37;

° “CAFETERIA DEL RECUERDO”, Registro N° 841357 para distinguir
servicios de la clase 35;

J “CAFETERIA DEL RECUERDO”, Registro N° 841358 para distinguir
productos de la clase 16;

J “FLORERIA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841517 para distinguir
servicios de la clase 41;

o “FLORERIA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841514 para distinguir
servicios de la clase 37;

. “FLORERIA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841518 para distinguir
servicios de la clase 35;

J “FLORERIA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841516 para distinguir
productos de la clase 16;

J “FLORERIA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841515 para distinguir
productos de la clase 1;

J “PLAN VIDA TRANQUILA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841466
para distinguir servicios de las clases 35, 37 y 41

J “PLAN VIDA TRANQUILA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841403
para distinguir servicios de la clase 42;

J “ASISTENCIA LEGAL PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841344
para distinguir servicios de la clase 41;



“ASISTENCIA LEGAL PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841340
para distinguir servicios de la clase 37;

“ASISTENCIA LEGAL PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841363
para distinguir servicios de la clase 36;

“ASISTENCIA LEGAL PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841401
para distinguir servicios de la clase 35;

“ASISTENCIA LEGAL PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 841355
para distinguir productos de la clase 16;

“FLORES DEL RECUERDO”, Registro N° 841343 para distinguir servicios de
la clase 41;

“FLORES DEL RECUERDO”, Registro N° 841359 para distinguir servicios de
la clase 35;

“FLORES DEL RECUERDO”, Registro N° 841345 para distinguir productos
de la clase 16;

“FLORES DEL RECUERDO”, Registro N° 841350 para distinguir productos
de la clase 1;

“HOMENAJES DEL RECUERDO”, Registro N° 841346 para distinguir
servicios de la clase 41;

“HOMENAJES DEL RECUERDO”, Registro N° 841342 para distinguir
servicios de la clase 37;

“HOMENAJES DEL RECUERDO”, Registro N° 841402 para distinguir
servicios de la clase 35;

“HOMENAJES DEL RECUERDO”, Registro N° 841341 para distinguir
productos de la clase 16;

“PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 838636 para distinguir productos y
servicios de las clases 1y 31;

“PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 828047 para distinguir servicios de
las clases 35, 37 y 41;

“PAISAJISMO EN PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 797570 para
distinguir servicios de la clase 41;

“PAISAJISMO EN PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 797569 para
distinguir servicios de la clase 45;



“PAISAJISMO EN PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 797568 para
distinguir servicios de la clase 44

“PARQUE DEL RECUERDO, TE ACERCA”, Registro N° 808618 para
distinguir servicios de la clase 45;

“PARQUE DEL RECUERDO, UN BIEN DE FAMILIA”, Registro N° 787932
para distinguir servicios de la clase 42;

“COMPRA ANTICIPADA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 783305
para distinguir servicios de la clase 35;

“PLAN COMPRA ANTICIPADA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N°
782812 para distinguir servicios de la clase 35;

“PLAN COMPRA ANTICIPADA PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N°
776199 para distinguir servicios de la clase 35;

“PARQUE DEL RECUERDO, SENTIRSE CERCA”, Registro N° 740943 para
distinguir servicios de la clase 45;

“PARQUE DEL RECUERDO, TOME HOY UNA DECISION QUE SU FAMILIA
VALORARA MANANA”, Registro N° 738785 para distinguir servicios de la
clase 42;

“PARQUE DEL RECUERDO, EL MEJOR NO CUESTA MAS”, Registro N°
677565 para distinguir servicios de la clase 42;

“PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 656028 para distinguir servicios de
la clase 42;

“PLAN TRANQUILIDAD HOY PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N°
657315 para distinguir servicios de la clase 36;

“PLAN TRANQUILIDAD HOY PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N°
648492 para distinguir servicios de la clase 42;

“PLAN TRANQUILIDAD Y AHORRO PARQUE DEL RECUERDO”, Registro
N° 657316 para distinguir servicios de la clase 42;

“PLAN TRANQUILIDAD Y AHORRO PARQUE DEL RECUERDO”, Registro
N° 648491 para distinguir servicios de la clase 42;

“PLAN AHORRO Y TRANQUILIDAD PARQUE DEL RECUERDO”, Registro
N° 657317para distinguir servicios de la clase 36;



J “PLAN AHORRO Y TRANQUILIDAD PARQUE DEL RECUERDO”, Registro
N° 657317para distinguir servicios de la clase 42;

J “PARQUE DEL RECUERDO-UNA DECISION A SU ALCANCE”, Registro N°
615253 para distinguir servicios de la clase 42;

o “JARDIN DEL RECUERDO”, Registro N° 615303 para distinguir servicios de
la clase 42;

J “PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 615298 para distinguir servicios de
la clase 42;

J “PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 615297 para distinguir servicios de
la clase 42;

. “PARQUE DEL RECUERDO LA DECISION QUE DA TRANQUILIDAD”,
Registro N° 614265 para distinguir servicios de la clase 42;

J “PARQUE DEL RECUERDO CORDILLERA”, Registro N° 586406 para
distinguir servicios de la clase 42;

J “PROGRAMA MULTIPLE OPCION DEL PARQUE DEL RECUERDO”,
Registro N° 575447 para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 42;

J “PLAN FLEXIBLE DEL PARQUE DEL RECUERDO”, Registro N° 575446
para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 42;

J “CEMENTERIO PARQUE DEL RECUERDO, EL MEJOR HOMENAJE”,
Registro N° 550812 para distinguir servicios de la clase 42;

El Primer Solicitante hace notar que varias de las marcas antes mencionadas
corresponden a renovaciones de marcas previamente registradas en el pasado, lo que
demuestra que esta familia de marcas “PARQUE DEL RECUERDO” ha existido desde
hace mas de 28 anos en el mercado nacional.

LOS PARQUES S.A. considera que es conocido comunmente por las denominaciones
“PARQUE DEL RECUERDO”, y por las marcas que incluyen la expresion “DEL
RECUERDQ” y con el propésito de que el publico Cyber navegante pueda identificar su
empresa, en relacién a sus marcas comerciales en Internet, es duefia de una serie de
dominios que contienen estas expresiones, tales como:

e cafeteriadelrecuerdo.cl

e asistencialegalparquedelrecuerdo.cl

e cinerariocolumbarioparquedelrecuerdo.cl

e columbarioparquedelrecuerdo.cl

o floreriadelrecuerdo.cl



e floreriaparquedelrecuerdo.cl

e floresdelrecuerdo.cl

e homenajesdelrecuerdo.cl

e homenajesparquedelrecuerdo.cl

e memorialesdelrecuerdo.cl

e parquedelrecuerdo.cl

e planvidatranquilaparquedelrecuerdo.cl
e planvivatranquiloparquedelrecuerdo.cl
e tiendadelrecuerdo.cl

e vidatranquilaparquedelrecuerdo.cl

e vivatranquiloparquedelrecuerdo.cl

El Primer Solicitante considera que la asignacion del registro de un dominio como el que
se disputa en autos a un tercero distinto de LOS PARQUES S.A., produciria confusién en
el publico consumidor, producto de la fama y notoriedad que ha logrado tanto la expresion
“PARQUE DEL RECUERDO”, como las marcas relacionadas a ésta y los dominios
sefalados, beneficiandose de la fama e imagen reconocida de los productos y servicios
de LOS PARQUES S.A. a una empresa distinta a ella. Situacién similar sucederia con los
Cyber navegantes de Internet, que pensaran que el dominio de autos se relaciona con las
marcas y dominios de reconocido prestigio de LOS PARQUES S.A., hecho que importa
una incuestionable infraccion a las normas que rigen la asignaciéon de los nombres de
dominio y que configuran el mejor derecho de que goza LOS PARQUES S.A.

Indica el Primer Solicitante que el nombre de dominio consiste en una “denominacion” por
medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El
nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos
servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como paginas Web, correo
electronico (E-Mail), conversaciones instantaneas, etc.

Agrega el Primer Solicitante que como una forma de poder solucionar conflictos relativos
a la asignacion de un nombre de dominio, se han establecido, tanto en el Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile como por
la jurisprudencia de los Jueces Arbitros, diversos criterios que deben ser conjugados vy
analizados para dar solucion a dichos conflictos.

Plantea el Primer Solicitante que entre los criterios mencionados esta el principio del “First
Come, First Served’, la Teoria del Mejor Derecho, el Legitimo Interés y la Buena Fe, los
cuales se deben conjugar entre si al momento de resolver.

LOS PARQUES S.A. senala que este principio, “First Come, First Served’, es la regla
atributiva basica en la concesion y adjudicacion de Nombres de Dominio, por cuanto los
dominios de Internet son asignados al Primer Solicitante, atendiendo a un criterio de
prioridad temporal.



El Primer Solicitante considera que en el caso de autos se configuran todos los requisitos
para la aplicacion de este principio, porque ademas de haber solicitado el nombre de
dominio en disputa en primer lugar, tiene una serie de derechos adquiridos en virtud de
los registros marcarios y los nombres de dominio inscritos con anterioridad.

Respecto a la Teoria del Mejor Derecho, senala el Primer Solicitante que como queda en
evidencia en el caso de autos, LOS PARQUES S.A. ha solicitado un nombre de dominio
sobre el cual tiene derechos preferentes y validamente adquiridos. LOS PARQUES S.A.
cuenta con una gran cantidad de registros marcarios sobre la expresion “DEL
RECUERDO” es decir, sobre una expresion idéntica contenida en aquella cuyo registro
se disputa en estos autos.

Agrega el Primer Solicitante, que la finalidad del registro de una marca comercial es
otorgar su titularidad a una persona determinada, sea ésta natural o juridica, la cual
adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la
cual publicitard o distinguira sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el
hecho de ser el titular de un privilegio industrial, forman parte del patrimonio de la persona
natural o juridica que lo detenta. Por lo mismo, en el caso de autos es plenamente
ajustado a derecho el sostener que LOS PARQUES S.A. ostenta el derecho exclusivo y
excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo el concepto
diadelrecuerdo.cl sea que lo haga en el mercado real o en el virtual y cualquiera que
utilizara la citada denominacién, estaria atentando a ese derecho.

En razon de fundamentos como los anteriores, anade el Primer Solicitante, tanto la
doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relacién entre las marcas
comerciales y los nombres de dominio es directa y, por ende, la resolucién de los
conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios,
en estrecha atencién a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como
dominio.

El Primer Solicitante reitera que este criterio debe ser considerado por el examinador al
momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, como sucede
en el caso de autos, velando por que el nombre de dominio por el cual en definitiva va a
ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no
infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios que
tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusién del publico en
general en cuanto a la verdadera empresa o persona que otorga los servicios

De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesion al Segundo Solicitante del nombre de
dominio diadelrecuerdo.cl, infringiria de manera inevitable los derechos adquiridos por
LOS PARQUES S.A. induciendo, en definitiva, al publico a un engano y error en cuanto al
verdadero oferente de los productos.

A lo anterior, se puede agregar que LOS PARQUES S.A. cuenta con un legitimo interés en
el nombre de dominio en conflicto, lo que se puede advertir del hecho de mantener el
registro vigente de la familia de marcas “PARQUE DEL RECUERDO” y diversos registros
que contienen la expresion “DEL RECUERDO”, para distinguir distintos productos y



servicios, ademas de ser propietario de varios nombres de dominio que contienen esta
expresion.

Finalmente, y en referencia al principio de la buena fe, en el caso de LOS PARQUES S.A.
éste se puede advertir e inferir de todo lo senalado anteriormente. Por el contrario, en el
caso del Segundo Solicitante, este principio se ve infringido al solicitar un nombre de
dominio confusamente similar a otros previamente registrados y a los registros de marcas
de igual condicion.

Concluye el Segundo Solicitante que en razén de todas las consideraciones
mencionadas, en especial la buena fe, el interés legitimo, las marcas y dominios
registrados, la presencia comercial, la trayectoria y el posicionamiento comercial
consolidado, como elementos que perfilan a LOS PARQUES S.A., el Primer Solicitante,
como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestion; y de las facultades
qgue la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
ha otorgado a los arbitros designados para solucionar conflictos de asignacién de
nombres de dominio, en especial lo contenido en el articulo 1 de dicho Reglamento;

Con fecha 21 de abril de 2009, don SEBASTIAN PRIETO DAMM, en representacion del
Segundo Solicitante, ACOGER SANTIAGO S.A., a su vez solicita la asignacién del
nombre de dominio diadelrecuerdo.cl, senalando que actualmente, el sitio Web ubicado
en la direccion senalada se encuentra inhabilitado.

ACOGER SANTIAGO S.A. considera que el nombre de dominio solicitado por el Primer
Solicitante perjudica ostensiblemente sus derechos, porque se desempefna en nuestro
pais en el rubro de servicios funerarios, cementerios, parques y memoriales. Ademas,
posee derechos legitimos en relacion al nombre de dominio en disputa, y es conocida
ampliamente en nuestro pais, por lo que la apropiaciéon de cualquier signo que coincida o
sea confusamente similar con sus marcas registradas y nombres de dominio, constituye
una vulneracion a sus derechos legitimamente adquiridos y un riesgo de confusién que
afectara a los consumidores y demas usuarios.

ACOGER SANTIAGO S.A. es una empresa creada por el Arzobispado de Santiago, a
través de la Fundacion de Derecho Candnico Acoger, junto con un grupo de empresarios
y profesionales catélicos, con el objeto de ofrecer servicios funerarios.

El Segundo Solicitante ha desarrollado un servicio integral de sepultacién catélica, que
ofrece servicios funerarios tradicionales, sepultacién en cementerios catélicos, servicios
de cineracion y la posibilidad de depositar las anforas de sus seres queridos en
Memoriales. Los memoriales parroquiales son lugares de oracién y reflexién,
especialmente construidos y consagrados para que descansen las cenizas de las
personas que optan por la cineracion.

ACOGER SANTIAGO S.A. junto con administrar los cementerios catélicos de Santiago,
Maipu y Puente Alto, posee memoriales en distintas parroquias y santuarios tales como
las parroquias Santa Maria de las Condes, Santo Toribio de Mogroviejo, Maria Madre de
la Misericordia, Nuestra Senora de Fatima, San Ramoén, Santuario de la Inmaculada



Concepcion del Cerro San Cristdbal, entre otras. Agrega que la informacién relativa a su
desempeno puede obtenerse desde el sitio Web www.acoger.cl.

El Segundo Solicitante considera que por lo expuesto, se esta frente a la presencia de
una empresa absolutamente famosa y conocida en Chile por los consumidores. En
consecuencia, le resulta evidente el perjuicio que la solicitud del nombre de dominio en
disputa representa para ACOGER SANTIAGO S.A., que es titular en nuestro pais de las
marcas:

. “MIS PRIMEROS RECUERDOS”, Registro No. 811.964, para distinguir
servicios de la clase 45;

o “MEMORIAL COLUMBARIO”, Registro No. 764.598, para distinguir servicios
de la clase 45.

ACOGER SANTIAGO S.A. es titular, a su vez, de los nombres de dominio:
o memorialdelrecuerdo.cl
o memorialdelarecoleta.cl
o memorialesdelalma.cl
J memorialesacoger.cl
J memorialacoger.cl

Ademéds, y a través de su empresa relacionada SAN ARTURO S.A., es titular de los
nombres de dominio:

o tusrecuerdos.cl

o nuestrosrecuerdos.cl

J misprimerosrecuerdos.cl
o mirecuerdo.cl

ACOGER SANTIAGO S.A. posee cementerios y memoriales y la expresién “MEMORIAL”
se identifica con “RECUERDO”. La memoria es aquella evocacion que las personas
hacen respecto de un hecho, acontecimiento y sobre todo de personas de su pasado. Los
memoriales que posee ACOGER SANTIAGO S.A. cumplen la funcién de, por un lado,
acoger las cenizas de los difuntos y, por otro, ayudar a los familiares y amigos de un
difunto a recordarlo. Es por ello que ambas expresiones se relacionan estrechamente y el
porqué nace el derecho de ACOGER SANTIAGO S.A. frente al nombre de dominio
diadelrecuerdo.cl en conflicto.



ACOGER SANTIAGO S.A. considera que el caso de autos conlleva un riesgo de
confusion entre los consumidores, quienes pensaran naturalmente que los servicios
prestados por e Primer Solicitante provienen de él, con el perjuicio inminente que ello
significa. Esto, en razébn de que ACOGER SANTIAGO S.A. si ofrece servicios de
cementerio y memoriales, al igual que el Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante anade que la marca notoria corresponde a aquella que es
ampliamente conocida por el grupo de consumidores que pertenecen al mercado al que
va dirigida dicha marca. En tal sentido, el Convenio de Paris sefala en su articulo 6 bis
que los paises miembros estan obligados a “prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal
marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.”

En virtud del citado articulo, agrega el Segundo Solicitante, la protecciéon de que goza una
marca famosa y notoria trasciende las barreras del derecho de marcas, quedando su
reproduccion prohibida en cualquier ambito.

ACOGER SANTIAGO S.A. estima que la expresion “DIADELRECUERDO” no
corresponde a un término genérico, de uso comun o que pueda ser producto de la simple
imaginacién del solicitante. Se trata de un término especial y poco comun, que hace
referencia a los servicios que ella presta y que de ser adjudicado al Primer Solicitante sin
duda traera aparejado el error y confusion entre los consumidores. Es decir, los
consumidores que intenten ubicar el sitio Web de ACOGER SANTIAGO S.A. podran
llegar erréneamente al del Primer Solicitante, con el perjuicio que eso significa para ésta.

El Segundo Solicitante agrega que el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile establece
las condiciones que dan cuenta de una inscripcion abusiva de nombre de dominio, a
saber: “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 o engafiosamente 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."
ACOGER SANTIAGO S.A. considera que diadelrecuerdo.cl es idéntico a las marcas y a
los nombres de dominio que posee, y resulta altamente posible que el Primer Solicitante

haya tenido conocimiento de dicho nombre, considerando la data y fama de ésta y sus
marcas en nuestro pais.
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El Segundo Solicitante hace nuevamente presente que la expresion “memorial” esta
estrechamente relacionada con “recuerdo”, por lo que el publico consumidor relaciona los
memoriales que posee en diversas parroquias de nuestro pais con ACOGER SANTIAGO
S.A.

El Segundo Solicitante concluye que LOS PARQUES S.A. s6lo podra valerse en este
caso del principio ‘“first come, first served”, el cual constituye, segun la doctrina y
jurisprudencia aplicable, un principio y no un derecho, por lo que el sentenciador no esta
obligado a otorgar este dominio al Primer Solicitante, sélo por el hecho de haber
presentado primero la solicitud.

Finalmente, el Segundo Solicitante adjunta copia de la informacion obtenida en la pagina
Web de NIC Chile respecto de lo nombres de dominio: memorialdelrecuerdo.cl;
memorialdelarecoleta.cl; memorialesdelalma.cl; memorialesacoger.cl;
memorialacoger.cl; tusrecuerdos.cl; mirecuerdo.cl; nuestrosrecuerdos.cl;
misprimerosrecuerdos.cl. Ademas, de la informacion emanada de la pagina Web del
Departamento de Propiedad Industrial donde constan los registros “MIS PRIMEROS
RECUERDOS” N° 811.964 para distinguir servicios de las clases 45; y “MEMORIAL
COLUMBARIO” N° 764.598 para distinguir servicios de la clase 45. A su vez, incluye
copia de avisos publicados en el diario LA TERCERA los dias 26 y 31 de octubre de 2008
y los dias 9 y 16 de noviembre de 2008;

Que con fecha 8 de mayo de 2009, se proveen los escritos presentados, dandose traslado
reciproco a las partes de las presentaciones correspondientes;

Que con fecha 19 de noviembre de 2007, don GUILLERMO CAREY CLARO, en
representacion del Primer Solicitante, LOS PARQUES S.A., evacua el traslado, indicando
que ACOGER SANTIAGO S.A. senala que es titular de una serie de registros marcarios
que incluyen la expresién “MEMORIAL” y que siendo ésta conceptualmente similar a la
palabra “RECUERDQ?”, tendria un legitimo derecho sobre el nombre de dominio en pugna.
Al respecto, LOS PARQUES S.A. sostiene que en materia de nombres de dominio, no
procede realizar asociaciones conceptuales, como las realizadas por el Segundo
Solicitante que, mediante un artificio, pretende reivindicar derechos inexistentes sobre la
expresion diadelrecuerdo.cl. En cambio, el Primer Solicitante si es titular de una serie de
registros y nombres de dominio que incluyen la palabra “RECUERDQO” y que, ademas,
son estructuralmente analogos al nombre de dominio en disputa, a saber:

floreriadelrecuerdo.cl

tiendadelrecuerdo.cl

floresdelrecuerdo.cl
o parquedelrecuerdo.cl
El Primer Solicitante afade que estos nombres de dominio incluyen una primera palabra

en conjunto con los términos “DEL” y “RECUERDQ?”, al igual que la expresiéon en pugna
diadelrecuerdo.cl, o que permite concluir que LOS PARQUES S.A. se ha limitado a
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10.

11.

solicitar una expresion que responde a una férmula ya reconocida por los consumidores y
por los cyber navegantes y que es asociada en términos exclusivos a sus actividades.

El Primer Solicitante advierte que el argumento de ACOGER SANTIAGO S.A. referente a
la “estrecha relacion” entre las expresiones “MEMORIAL” y “RECUERDOQO”, no permite
configurar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, mientras que LOS
PARQUES S.A., ademas de ser el primero solicitante, si posee un legitimo y mejor
derecho, toda vez que es reconocido por expresiones analogas al nombre de dominio en
cuestion, en adicion a ser duefio de numerosos registros marcarios y nombres de dominio
gue incluyen la expresién “DELRECUERDQO”.

El Primer Solicitante agrega que dado que AGOGER SANTIAGO S.A. seria una “empresa
absolutamente famosa y conocida” en el rubro en cuestién, la asignacién del nombre de
dominio en disputa a ellos se traduciria en un “evidente perjuicio” para su parte. En
relacion a esta afirmacion, el Primer Solicitante sefnala que el hecho de ser el Segundo
Solicitante famoso y conocido en nada altera el hecho que a éste no se le reconoce ni
asocia a la expresion en disputa. Por tanto, aun cuando éste sea famoso y conocido, la
asignacion del nombre de dominio en conflicto a LOS PARQUES S.A. no constituira
perjuicio alguno a AGOGER SANTIAGO S.A., toda vez que no tiene un mejor derecho
sobre la expresion diadelrecuerdo.cl. LOS PARQUES S.A. considera que para que tal
argumentacion tuviera sustento légico, AGOGER SANTIAGO S.A. deberia ser identificado
con la expresiéon en pugna, situacion que a todas luces no se produce, sino que al
contrario, ésta se asocia en mayor medida al Primer Solicitante que posee una serie de
nombres de dominio y registros marcarios anélogos al conjunto diadelrecuerdo.cl, tales
como los ya senalados precedentemente, que incorporan el segmento “DELRECUERDOQO”.

Por altimo, el Primer Solicitante hace presente que los avisos publicados en el diario LA
TERCERA acompanados por el Segundo Solicitante en su escrito de demanda, no tienen
relevancia alguna para el presente juicio, toda vez que hacen referencia a actividades
realizadas por ACOGER SANTIAGO S.A. que no tienen absolutamente ninguna relacion
con la expresién en pugna. De la misma forma, los documentos extraidos de la pagina de
NIC Chile y de la pagina Web del Departamento de Propiedad Industrial adjuntados en la
misma presentacion que hacen referencia a nombre de dominio y marcas comerciales
registrados que incluyen la expresion “MEMORIAL”, en nada sirven para la solucién de la
controversia de autos, al corresponder a un término distinto al que se disputa en este
conflicto.

El Primer Solicitante concluye que los documentos sefialados, no posibilitan configurar en
ninguna medida un mejor derecho de parte del Primer Solicitante, sino que responden a
un intento del Segundo Solicitante por fortalecer la asociacion artificiosa que ha realizado
entre las expresiones “MEMORIAL” y “RECUERDQ” a partir de supuestas similitudes
conceptuales;

Que por resolucion de fecha 30 de junio de 2009, se provee el escrito presentado por don
GUILLERMO CAREY CLARO, en representacion del Primer Solicitante, LOS PARQUES
S.A. lo que se notifica por correo electrénico;

Que con fecha 8 de septiembre de 2009, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.
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Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion 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 sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion 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 publicacion 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 nombre de dominio;

Que LOS PARQUES S.A. ha acreditado fehacientemente en estos autos ser titular de
numerosas marcas comerciales y frases de propaganda en distintas clases que incluyen
la expresion “DEL RECUERDO”, entre otras, “PARQUE DEL RECUERDO”,
“CAFETERIA DEL RECUERDO”, “FLORES DEL RECUERDO”, “HOMENAJES DEL
RECUERDO”, “FLORERIA PARQUE DEL RECUERDO”, “JARDIN DEL RECUERDO”,
“PLAN VIDA TRANQUILA PARQUE DEL RECUERDO”, “ASISTENCIA LEGAL
PARQUE DEL RECUERDO”, “PAISAJISMO EN PARQUE DEL RECUERDO”,
“PARQUE DEL RECUERDO, TE ACERCA”, “PARQUE DEL RECUERDO, UN BIEN DE
FAMILIA”, “COMPRA ANTICIPADA PARQUE DEL RECUERDO”, “PARQUE DEL
RECUERDO, SENTIRSE CERCA”, “PARQUE DEL RECUERDO, TOME HOY UNA
DECISION QUE SU FAMILIA VALORARA MANANA”, “PARQUE DEL RECUERDO, EL
MEJOR NO CUESTA MAS”, “PLAN TRANQUILIDAD HOY PARQUE DEL
RECUERDO”, “PLAN TRANQUILIDAD Y AHORRO PARQUE DEL RECUERDO”,
“PLAN AHORRO Y TRANQUILIDAD PARQUE DEL RECUERDO “PARQUE DEL
RECUERDO-UNA DECISION A SU ALCANCE”, “PARQUE DEL RECUERDO LA
DECISION QUE DA TRANQUILIDAD”, “PARQUE DEL RECUERDO CORDILLERA”,
“PROGRAMA MULTIPLE OPCION DEL PARQUE DEL RECUERDO”, “PLAN
FLEXIBLE DEL PARQUE DEL RECUERDO” y “CEMENTERIO PARQUE DEL
RECUERDO, EL MEJOR HOMENAJE;

Que LOS PARQUES S.A. ha acreditado, ademas, ser titular de numerosos nombres de
dominio que incluyen la expresion “DEL RECUERDOQO?”, entre otros:

o asistencialegalparquedelrecuerdo.cl,

. cafeteriadelrecuerdo.cl,

o cinerariocolumbarioparquedelrecuerdo.cl,

columbarioparquedelrecuerdo.cl,
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o floresdelrecuerdo.cl,

o floreriadelrecuerdo.cl,

o floreriaparquedelrecuerdo.cl,

J homenajesdelrecuerdo.cl,

o homenajesparquedelrecuerdo.cl,

J memorialesdelrecuerdo.cl,

o parquedelrecuerdo.cl,

J planvidatranquilaparquedelrecuerdo.cl,
J planvivatranquiloparquedelrecuerdo.cl,
J tiendadelrecuerdo.cl,

J vidatranquilaparquedelrecuerdo.cl y

J vivatranquiloparquedelrecuerdo.cl.

Que, por otro lado, mediante los documentos acompanados en este expediente, el
Segundo Solicitante acredita ser titular de las marcas comerciales “MIS PRIMEROS
RECUERDOS” Registro N° 811.964 y “MEMORIAL COLUMBARIO” Registro N°
764.598, ambos para distinguir servicios de la clase 45. Asimismo, ACOGER SANTIAGO
S.A. acredita ser titular de los nombres de dominio memorialdelrecuerdo.cl,
memorialdelarecoleta.cl, memorialesdelalma.cl, memorialesacoger.cl y
memorialacoger.cl;

Que ACOGER SANTIAGO S.A. indica ser, ademas, titular de los nombres de dominio
tusrecuerdos.cl, nuestrosrecuerdos.cl, misprimerosrecuerdos.cl y mirecuerdo.cl, a
través de su empresa relacionada SAN ARTURO S.A. Sin embargo, no acredita en forma
alguna la relacion que pudiera existir entre la mencionada empresa y el Segundo
Solicitante;

Que el Segundo Solicitante sefiala que la expresion “memorial” se identifica con la palabra
“recuerdo”, puesto que la memoria es aquella evocacion que las personas hacen respecto
de un hecho, acontecimiento y sobre todo de personas de su pasado. Por esta razdn,
agrega, ambas expresiones se relacionan estrechamente y es el motivo por el cual
considera que nace su derecho sobre el dominio diasdelrecuerdo.cl de autos. Asimismo,
cree que el dominio en conflicto conlleva un riesgo de confusién entre los consumidores,
quienes pensaran que los servicios prestados por el Primer Solicitante provienen de
ACOGER SANTIAGO S.A., con el perjuicio inminente que ellos significa, en especial
teniendo presente que ambas empresas litigantes ofrecen servicios de cementerio y
memoriales;

Que la palabra “memorial” corresponde a una palabra de uso comun en nuestro idioma,
utilizada para referirse a aquellos lugares destinados a recordar a una persona fallecida o
a un evento historico. Sin embargo, contrariamente a lo que indica el Segundo Solicitante,
este sentenciador no considera que la palabra “memorial” vaya a identificarse
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

necesariamente con la palabra “recuerdo”, ni menos que el nombre de dominio en
conflicto vaya a provocar una eventual confusién entre los consumidores y usuarios de
Internet, en el sentido de que vayan a creer que los servicios prestados por el Primer
Solicitante provienen de ACOGER SANTIAGO S.A;;

Que, por otro lado, este arbitro estima que la expresion “DIA DEL RECUERDQO” si
corresponde a un término genérico o de uso comun, al estar constituido por tres palabras
gue tienen ese caracter, y que en su totalidad, no necesariamente hacen referencia a los
servicios de funerarias, cementerios, parques o memoriales. Por consiguiente, y
contrariamente a lo que sefiala el Segundo Solicitante, la expresion solicitada si podria
ser producto de la simple imaginacion de LOS PARQUES S.A., y no hay indicio alguno
que lleve a concluir que de ser adjudicado el dominio en conflicto al Primer Solicitante, los
consumidores vayan a ser inducidos a error y confusion;

Que el nombre de dominio que se pide es diadelrecuerdo.cl, el cual coincide con las
marcas citadas por el Primer Solicitante, en el segmento “DEL RECUERDQO”;

Que, a juicio de este sentenciador, es un hecho notorio que la marca comercial “PARQUE
DEL RECUERDO” de propiedad de la empresa LOS PARQUES S.A. corresponde a una
marca ampliamente conocida por los consumidores en nuestro pais, y es precisamente el
Primer Solicitante quien le ha dado fama y notoriedad a dicho signo;

Que la empresa ACOGER SANTIAGO S.A., es una empresa competidora de LOS
PARQUES S.A., siendo esta ultima ampliamente reconocida en el mercado a través de la
marca "PARQUE DEL RECUERDO”, la cual corresponde al nombre que tiene el
proyecto mas grande de dicha empresa, ubicado en la Avenida Américo Vespucio;

Que, en consecuencia, el Segundo Solicitante no puede desconocer la existencia del
cementerio “PARQUE DEL RECUERDO” ni de las marcas comerciales idénticas de
propiedad del Segundo Solicitante;

Que, a juicio de este sentenciador, la expresién “DEL RECUERDO”, que forma parte del
nombre de dominio solicitado, sera asociada por los consumidores con la marca
“PARQUE DEL RECUERDO” de propiedad del Primer Solicitante, LOS PARQUES S.A,,
en especial si va a ser utilizada como parte de un nombre de dominio destinado a
promover “servicios funerarios, cementerios, parques y memoriales”, puesto que ese es
precisamente el ambito empresarial de LOS PARQUES S.A;

Que el principio “first come, first served” es normalmente aplicado cuando de los
antecedentes proporcionados en el proceso se concluye que ambas partes tienen
igualdad de derechos. A pesar de que en el presente caso el Primer Solicitante tiene
mejores derechos que el Segundo Solicitante, el principio referido sirve, a juicio de este
arbitro, como un argumento adicional a favor de LOS PARQUES S.A;;

Que conforme a lo anterior, este sentenciador ha llegado al convencimiento que en
atencion a las marcas comerciales de propiedad del Primer Solicitante, en particular la
marca “PARQUE DEL RECUERDO”, ademas de la fama y notoriedad que ha alcanzado
la misma, es que al Primer Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio de autos.
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SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio diadelrecuerdo.cl al Primer Solicitante, LOS PARQUES S.A.,
RUT N¢ 77.225.460-1.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suérez. Conforme a lo dispuesto en el
articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos dofia
Claudia Ruiz Jaramillo y a dofia Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el

arbitro.

Santiago, 14 de septiembre de 2009.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

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

16



