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SENTENCIA
diariodelsur.cl
Rol N° 041-2013

Santiago, veinticinco de julio de dos mil trece.

VISTOS:

Que con fecha tres de diciembre de dos mil doce, don Miguel Angel Mauricio Calderén
Monge, siendo a su vez contacto administrativo, domiciliado en Eulogio Goycolea nimero
trescientos ochenta, Calbuco, Calbuco, solicité ante NIC Chile la inscripcion del nombre de
dominio “diariodelsur.cl”; que con fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, los
senores Agustin Edwards E. y Compaiia, representado por Alessandri & Compania Ltda.,
domiciliados en Avenida Santa Maria nimero cinco mil quinientos cuarenta y dos, Vitacura,
Santiago, siendo su contacto administrativo dofia Alejandra Espinoza, domiciliada en El
Regidor nimero sesenta y seis, piso diez, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante
NIC Chile lainscripcion del nombre de dominio “diariodelsur.cl”; dando lugar a este proceso
de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el
anexo 1, dela“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciocho mil cuarenta y uno, de fecha veintiocho
de mayo de dos mil trece, se designé a la suscrita como arbitro paralaresolucion del conflicto
sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
solo los senores Agustin Edwards E. y Compaiiia, por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que los senores Agustin Edwards E. y Compaiiia ceden sus derechos litigiosos a los senores
Diario El Sur SA.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones |0S
senores Diario El Sur S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompaiiando en este mismo periodo
la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido €l traslado respectivo a don Miguel Angel Mauricio Calderon
Monge, éste no hizo uso de ¢l y no comparecié en oportunidad alguna en el proceso.

Serecibio la causa a prueba y se fijaron como hecho sustancial, pertinente y controvertido: 1.-
Existencia 'y hechos que constituyen el derecho alegado; 2.- Notoriedad del nombre Diario El
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Sur S.A., fama que haya alcanzado y data de dicha notoriedad. Se notifico a las partes de la
resolucion que recibi6 la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores Diario El Sur S.A., hacen uso de
dicho plazo.

Se cito a las partes a oir sentencia, con fecha diez de julio de dos mil trece.

Que existe constancia en autos que los sefiores |0s sefores Diario El Sur S.A., pagaron la
totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Diario El Sur
S.A., argumentan que El Mercurio Sociedad Andnima Periodistica es una empresa chilena de
medios de comunicacion de propiedad de los sefiores Agustin Edwards E. y Compaiiia. Que
dicho grupo empresarial posee varios matutinos de circulacion nacional, como El Mercurio de
Santiago, las Ultimas Noticias y el vespertino La Segunda, asi como veintiin Diarios
Regionales distribuidos tnicamente en otras ciudades importantes del pais, entre los que
destaca El Mercurio de Valparaiso, La Estrella de Tocopilla, La Estrella de Iquique, La
Estrella del Norte, La Estrella de Arica, La Estrella del Loa, La Estrella del Huasco, La
Estrella de Chiloé, La Estrella de Concepcion, entre otros. Expresan que todos esos medios de
prensa escrita, ademas tienen sus plataformas web. Expresan, que el conglomerado adquirio,
en junio del ano dos mil seis la empresa Diario El Sur S.A., que edita los diarios “El Sur” y el
vespertino “Cronica”, ambos en la ciudad de Concepcion. Senalan que El Diario El Sur, tiene
formato fisico y ademas formato digital en la plataforma web www.diarioelsur.cl o
www.elsur.cl, donde se puede ver la version fisica a través de la pantalla. Indican que han
protegido con firmeza tanto e nombre de su empresa, como de sus marcas comerciales, tanto
através de la misma como marca comercial, como mediante la inscripcion de varios nombres
de dominio, con el celo necesario para posicionar correctamente una marca con la relevancia
de “Diario El Sur”, en el mercado en el cual opera, no solo en la ciudad de Concepcion. Sino
gue a través de su portal web, a nivel nacional. Y que en tal sentido son titulares de una
familia de registros marcarios y nombres de dominio que incluyen la expresion “El Sur”.
Sogtienen gque son titulares de derechos de propiedad industrial preexistentes respecto del
signo “EL SUR” y “DIARIO EL SUR”, por lo que pareciera evidente que al existir un nombre
de dominio que también tenga como elemento principal el signo “DIARIO EL SUR”, pero que
tiene un titular distinto, se creara confusion y error por parte de los usuarios de internet,
guienes naturalmente tenderan a asociar ¢l nombre de dominio con Diario El Sur S.A. Indican
que la adicion de una letra “D” en el nombre de dominio , no es suficiente para diferenciarse
de todas las marcas y nombres de dominios de los cuales son titulares y en tal sentido, las
posibilidades de error o confusion entre los cibernautas es inminente. Expresan que loa adicion
de dicha letra nada a porta a la diferenciacion puesto que si bien se altera grafica y
fonéticamente la expresion, sigue siendo muy parecida y no le otorga un nivel de distintividad
suficiente, pues el sentido de la expresion es el mismo. Y que ademas, son precisamente las
expresiones “DIARIO y “EL SUR”, lo que le otorgan distintividad, en relacion a otros sitios
web y/o marca comerciales, no alterandose en nada por la sustitucion de “EL” por “DEL”.
Consideran, que el ser titulares de la marca “EL SUR”, y otras que incluyen dicha expresion
en sus signos, son argumentos solidos y suficientes para otorgarles un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa. Hacen notar, ademas, que su razon social corresponde a una
parte integral y esencial de su identidad, de manera tal que la usurpacion de alguna de las
manifestaciones de su nombre por parte de un tercero, invariablemente afectara de manera
negativa su imagen. De tal manera, el nombre de dominio solicitado, al incluir una expresion
similar a la seccion mas prominente y distintiva de su razon social, les causa un grave
perjuicio a su identidad, que debe necesariamente ser subsanado, através de la asignacion del
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dominio a Diario El Sur S.A. sefialan que la proteccion que le han dado al signo “EL SUR”,
contrasta con la situacion de don Miguel Angel Mauricio Calderén Monge, respecto del signo
“DIAROIO DEL SUR”, pues no tiene derecho alguno sobre este signo desde el punto de vista
del derecho de Propiedad Industrial, ya que a efectuar una simple busqueda en la base de
datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial se puede concluir que éste no es titular ni
de registro o solicitud alguna. Y que el mismo resultado arroja una basqueda de nombres de
dominio que contengan el elemento “DIARIO EL SUR”. A mayor abundamiento, sefialan que
el dominio de autos esta inactivo, lo que demostraria que don Miguel Angel Mauricio
Calderon Monge aparentemente no esta interesado en usar el nombre de dominio, pues a casi
seis meses de solicitado, aun no le ha dado uso. Destacan que su marca registrada es
efectivamente utilizada en el mercado, es conocida y tiene un alto grado de circulacion en su
version fisica, especialmente en la ciudad de Concepcion. Consideran que tal antecedente es
muy importante, porque demuestra que desde hace ya muchos afios han invertido tiempo y
dinero en incorporar su marca a mercado e ir posicionandola.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 912444, “EL SUR”,
denominativa, productos, clase 16; Registro N° 838.044, “EL SUR”, denominativa, servicios,
clase 38; Registro N° 912.445, “EL SUR”, denominativa, productos, clase 16; Registro N°
868.441, “EL SUR DE CHILLAN”, denominativa, productos, clase 16; Registro N° 868.442,
“EL SUR DE CONCEPCION”, denominativa, productos, clase 16 y Registro N° 838.043, “EL
SUR DE CONCEPCION”, denominativa, servicios, clase 38. Y su titularidad respecto de los
siguientes nombres de dominio: “diarioelsur.cl” y “elsur.cl”.

Indican que el principio “Firs Come, First Served”, no es aplicable en autos toda vez que se ha
demostrado que ostentan un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

Concluyen sefialando que la eventual e improbable asignacion del signo requerido a don
Miguel Angel Mauricio Calderon Monge, no sblo inducira a todo tipo de errores al piiblico
respecto ala identidad de su asignatario y la actividad que el mismo desarrolla, sino también
constituiria una causal de error y confusion en el publico consumidor que contradice el espiritu
de la normativa marcaria vigente, asi como los criterios determinados por ICANN ,
reconocidos por la reglamentacion de NIC chile aplicables a esta materia, afectando no solo
sus interés, quien podria ver como el flujo de consumidores se desvia ingresando a una
plataforma web, que es idéntica a una marca de la cual son titulares, sino que los legitimos
intereses de los consumidores.

En el Derecho citan las normas contenidas en los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC
Chile; Ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial; Constitucion Politica de la Republica y la
Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDRP” desarrollada por la Corporacion de Nombres y
Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
“ICANN™).

Como fundamento de su argumentacion acompafian: |mpresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 838.044,
“EL SUR”, denominativa, servicios, clase 38, registrado con fecha cinco de enero de dos mil
nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 912.444, “EL SUR”, denominativa, productos, clase
16, registrado con fecha cinco de mayo de dos mil diez; Impresion obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
912.445, “EL SUR”, denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha cinco de mayo
de dos mil diez; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 838.045, “EL SUR DE CONCEPCION”,
denominativa, servicios, clase 38, registrado con fecha cinco de enero de dos mil nueve;
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Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 838.043, “EL SUR DE CONCEPCION”,
denominativa, servicios, clase 38, registrado con fecha cinco de enero de dos mil nueve;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 868.441, “EL SUR DE CHILLAN”, denominativa,
productos, clase 16, registrado con fecha treinta de noviembre de dos mil once; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 868.442, “EL SUR DE CONCEPCION”, denominativa, productos,
clase 16, registrado con fecha treinta de noviembre de dos mil nueve, todas impresas con fecha
trece de junio de dos mil trece; Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web de NIC
Chile www.nic.cl consulta sobre los siguientes dominios. “diarioelsur.cl” y  “elsur.cl”,
registrados con fecha dieciséis de marzo de dos mil trece; Impresion de dieciséis paginas
obtenidas desde el sitio web www.elsur.cl, de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, en las
cuales destaca el signo “EL SUR”.

Que en el periodo probatorio los senores Diario El Sur S.A. acompafian los siguientes
documentos: Impresion de cuatro paginas obtenidas desde la Enciclopedia Virtual Wikipedia,
www.wikipedia.org, resultado de basqueda de la expresion “El Sur (diario)”, impresas con
fecha uno de julio de dos mil trece; Impresion de dos paginas obtenidas desde el buscador
virtual www.google.cl, resultado de busqueda de la expresion “diario el sur”, impresas con
fecha uno de julio de dos mil trece; Impresion de tres paginas obtenidas desde la red social
Twitter, https./7twitter.conVelsurcl, cuenta de usuario “Diario El Sur”, en donde consta
nimero de seguidores, impresas con fecha uno de julio de dos mil trece; Impresion de veinte
paginas obtenidas desde el sitio web www.elsur.cl, de fecha uno de julio de dos mil trece, en
las cuales destaca el signo “EL SUR”; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 912.444, “EL
SUR”, denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha cinco de mayo de dos mil diez;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 912.445, “EL SUR”, denominativa, productos, clase
16, registrado con fecha cinco de mayo de dos mil diez; Impresion obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
838.044, “EL SUR”, denominativa, servicios, clase 38, registrado con fecha cinco de enero de
dos mil nueve e Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web de NIC Chile
www.nic.cl consulta sobre los siguientes dominios. “diarioelsur.cl” y “elsur.cl”, registrados
con fecha dieciséis de marzo de dos mil trece. Y solicitan tener presente que El Sur es un
periodico chileno de tendencia conservadora, publicado en Concepcion y que circula
diariamente en casi toda la Region del Bio- Bio. Que su nimero de tiradas es de lunes a
viernes de diez mil trescientos ejemplares, sibado de doce mil seiscientos eemplares y
domingo de veintinueve mil gjemplares. Senalan, que en tal sentido, se puede constatar que
tiene una alta circulacion en su version fisica, sin contar a los usuarios de internet que lo leen a
través de sus pantallas o dispositivos moviles. Hacen presente que su primer nimero fue
publicado el quince de noviembre de mil ochocientos ochenta y dos, con solo cuatro paginas.
En consecuencia, con mas de ciento treinta afios en el mercado, es uno de los periddicos en
circulacion mas antiguos de Chile. Indican que por mas de cien afios, el periddico, permanecid
en manos de la familia Lamas, hasta que e el ano dos mil seis El Mercurio S.A.P, compro el
Diario El Sur S.A., por lo que El Sur, se afilio como periddico regional a éste. Que en el afio
dos mil siete, sufrié una fuerte remodelacion de imagen y estilo, con un cambio de logo, nueva
estructuracion y nuevos suplementos. Reiteran su titularidad respecto de registros marcarios y
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nombres de dominio gque contienen el signo “EL SUR”, asi como, el hecho de que tal signo
corresponde a una parte integral y esencial de su identidad.

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que el dominio en cuestion en autos fue solicitado en primer lugar
por don Miguel Angel Mauricio Calderon Monge y en segundo lugar por don Agustin
Edwards E'Y Compaiiia;

2.- Que no obstante lo anterior, durante el curso del proceso los sefiores Agustin Edwards
E Y Compaiia transfirieron el nombre del dominio alos sefiores Diario El Sur S.A.;

3.- Que este Tribunal acepta dicha cesion, sin perjuicio de las formalidades que Diario El
Sur S.A. deba cumplir ante NIC Chile

4.- Que el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de “arbitrador”, de los
arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en
consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro debera resolver de
acuerdo alo que su prudenciay equidad le dictaren;

5. Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

6.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, €l
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion;

7.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

9.- Que respecto del interés de la primera solicitante, esta no ha comparecido en este
proceso y, en consecuencia, demuestra su interés con la sola presentacion de su solicitud en
primer lugar;

10 .- Que el segundo solicitante ha comparecido en este juicio alegando mejor derecho sobre
la expresion diarioelsur.cl y con los antecedentes acompaiiados ha acreditado que: &) su razon
social es Diario El Sur SA.,; b) que tiene tres registros en Chile de la marca EL SUR, para
distinguir publicaciones periodicas e impresos de la clase 16, y servicios de
telecomunicaciones de la clase 38, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas, y que los registros mas antiguos datan del afio 1990; c) que,
asimismo, tiene asignado en Nic Chile el dominio “elsur.cl” y “diarioelsur.cl”, actualmente en
uso; d) que con estas marcas y dominios distingue un Periodico 0 Diario que se publicaen la
ciudad de Concepcion y circula en parte de la Region del Bio Bio, y en internet através de sus
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dominios “elsur.cl” y “diarioelsur.cl”’; que ademas es uno de los Diarios en circulacién mas
antiguo del pais, pues su primer nimero fue publicado en €l afo 1882.

11.- Querespecto de la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestion en
autos, consta que esta estructurado en base a vocablos que individualmente considerados son
expresiones preexistentes y que en consecuencia no son creacion intelectual de ninguna de las
partes de estejuicio;

12.-  Que tanto el primer como el segundo solicitante no han acompaiiado antecedentes que
demuestren uso, derecho o relacion con un vocablo idéntico al dominio en cuestidon en estos
autos, previo a su solicitud;

13.- Quede lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto,
gue en la especie no existe infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se
demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de
dominio en cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

14.-  Que no existiendo infraccion a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este
conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresion
inglesa “First Come, First Served”, conforme a las normas de prudencia y equidad del
sentenciador;

15.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer
solicitante en este juicio;

16.- Que al respecto no se ha acreditado en autos hecho material alguno gque acredite mala
fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico, este
Tribunal presume la buenafe;

17.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relacion de
las partes respecto del dominio en conflicto;

18.-  Que respecto de los derechos del primer solicitante, estan expresados en el numerando
9° de esta sentencia;

19.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, estan expresados en el
numerando 10, precedente;

20.- Que s hien el segundo solicitante no ha acreditado uso de una expresion idéntica a
“diariodelsur.cl”, este dominio esta estructurado en forma cuasi-idéntica al signo identificador
del segundo solicitante “diarioelsur”, puesto que se diferencia sdlo en la sustitucion del
articulo “el” por la contraccion “del”, las que se diferencian solo en una letra, por lo que
aparece como insuficiente factor de diferenciacion, atendido ademas gue incluye la expresion
“diario” que alude precisamente al giro en que desarrolla actividades el segundo solicitante;
21.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, €l sistema de resolucion de
conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ambito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su funcion social, cual es,
lade informar claramente a los usuarios de lared, la procedencia de los servicios o actividades
gue se prestan con los mismos dominios,

22.- Que € conflictco de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10, de Ia
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

23.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al
primer solicitante, se afectaria la funcion de informacion a los usuarios de la red, dada la
similitud del dominio con el signo identificador del segundo solicitante;
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Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1- Acéptase la transferencia de la solicitud de dominio diarioelsur.cl de Agustin
Edwards E' Y Compaiiia a los sefores Diario E1 Sur S.A., Rut N° 76564940-4, sin perjuicio de
las formalidades que Diario El Sur S.A. deba cumplir ante NIC Chile;

2.-  Asignese el nombre del dominio “diariodelsur.cl”, al segundo solicitante Sefores
Diario El Sur SA., Rut N° 76564940-4;

3.- Eliminese la solicitud de dominio a nombre de Miguel Angel Mauricio Calderén
Monge

4.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por 10s Testigos, dofa Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo



