Ruperto Pinochet Olave
Juez drbitro
Sistema de resolucién de controversias
Nic Chile

Santiago, veintiséis de junio de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 19438, de fecha 27 de marzo de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computacién de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio <dsdchile.cl>.

El suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo fielmente y en el
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante INVERSIONES MAFE SPA.,
RUT: 76.269.088-8, Contacto Administrativo: Alex Chauriye, Lo Fontecilla 201, of 627, Las Condes, Santiago y
como segundo solicitante DSD CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S. A, Rut 96.687.370-1, Contacto
Administrativo: Francisco Carey, Av. Isidora Goyenechea 2800, 0f.4201, piso 42, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 28 de marzo de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cito a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia 4 de abril de 2014, a las 09.30
horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 04 de abril de 2014, se llevé a cabo la referida audiencia con la presencia de dofa Valentina
Maturana, en representacién del segundo solicitante, en rebeldia del primer solicitante, y en presencia del
sefior Juez Arbitro, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliacién, se procedid a fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral.

A fojas 16, con fecha 09 de abril de 2014, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de planteamientos
por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 24 de abril de 2014.

A fojas 17, el segundo solicitante, presentd al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos
pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, DSD CONSTRUCCIONES Y MONTAIJES S.A. es una empresa que se dedica y se especializa en obras y
montajes electromecdnicos y servicios en los sectores de la energia, el petrdleo y gas, celulosa y mineria.
Han participado en proyectos de construccién y montaje en refineria de petrdleo, papel, celulosa,
termoeléctricas y mineros en Chile, refineria en Peru y de energia y petroquimica en Venezuela;

b) Que, los nombres de dominio consisten en una “direccién electrénica” o bien una “denominacién” 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
comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo electrénico (e-mail), conversaciones instantaneas, etc.
Se han establecido diversos criterios mediante el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio Cl de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Arbitros como una forma de poder
solucionar conflictos relativos a la asignacién de un nombre de dominio, los cuales se deben conjugar y
analizar de manera de dar solucién a dichos conflictos. Entre los criterios mencionados esta el principio
“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;

c) Que, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa
acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendria un derecho preferente para la asignacion
definitiva de ese dominio, principio que no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios
mencionados para la asignacién de un dominio en disputa. Es asi como tanto la doctrina como la
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jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis plantea, cita a Rodrigo Oyarzun, autor del libro “Marcas
Comerciales y Nombres de Dominio”;

d) Que, su representado es titular de varios registros de la marca DSD, registrada en Chile para distinguir
productos servicios en las clases 36 y 37;

e) Que, el parrafo 14 de la Reglamentacidn para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
dispone: “Serd de responsabilidad exclusiva del 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 vdlidamente adquiridos por terceros”. Dentro de estos derechos validamente
adquiridos, deben considerarse las marcas comerciales de las cuales es titular. DSD, registro N° 788536, para
distinguir servicios en la clase 36, concedida con fecha 1 de Abril de 2008. DSD, registro N° 788535, para
distinguir servicios de la clase 37, concedido con fecha 1 de Abril de 2008. DSD, registro N°788534, para
distinguir servicios en la clase 36, concedido con fecha 4 de Abril de 2008. DSD, registro N° 788533, para
distinguir servicios en la clase 37, concedida con fecha 1 de Abril de 2008. Adicionalmente es titular de los
siguientes nombres de dominio ante NIC CHILE, www.dsd.cl, sitio principal, el cual se registré el 11 de julio
de 2012 y se encuentra actualmente vigente. www.dsd-chile.cl, sitio que registré el 25 de agosto de 2012y
se encuentra actualmente vigente;

f) Que, hay un alto riesgo de confusion entre el nombre de dominio solicitado, dsdchile.cl, y las marcas y
nombres de dominios previamente registrados por su mandante, existe una identidad clara y absoluta,
existen semejanzas, por una parte e identidades absolutas, por otro, lo que inevitablemente generara todo
tipo de errores y/o confusiones en relacidn con el publico consumidor, infringiéndose asi todos los fines del
registro de los nombres de dominios. DSD, que ha sido creada por su mandante y las identidades graficas y
fonéticas entre el dominio en disputa y nombres de dominio registrados de su parte;

g) Que, el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual su representado tiene derechos
preferentes y vdlidamente adquiridos, es una reconocida empresa dedicada especializada en obras vy
montajes electromecanicos y servicios en los sectores de la energia, el petréleo y gas, celulosa y mineria y
posee titularidad previa sobre nombres de dominio y marcas comerciales, idénticos grafica y fonéticamente
al nombre de dominio en disputa;

h) Que, la doctrina nacional ha considerado que si la denominacién de un nombre de dominio esta
directamente relacionada con otros nombres de dominios o marcas ya registradas, se ven afectados los
derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolucién de los conflictos por asignacidon de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atencién a la titularidad de derechos
sobre propiedad intelectual, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como dominio,
cita el fallo “bancorp.cl”;

i) Que, el criterio del mejor derecho también fue recogido por la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de articulos de dicha normativa, citando como ejemplo el
articulo 22, que trata como causal de revocacion de un nombre de dominio el hecho que la inscripcién del
mismo haya sido abusiva o realizada de mala fe, “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”;

j) Que, es légico pensar que los usuarios relacionaran directamente los productos o servicios ofrecidos a
través de dicho nombre de dominio compuesto por una expresion confusamente similar a una marca o
nombre de dominio reconocido que haya sido registrado con anterioridad por otro titular, situacion que se
verifica en autos como se ha sefialado insistentemente en esta presentacion, dado que existe una evidente
similitud grafica y una identidad fonética absoluta, entre el nombre de dominio solicitado dsdchile.cl y los
nombres de dominio registrados por su mandante DSD.CL, DSD.CHILE.CL, entre otros ademds, de las marcas
comerciales DSD de propiedad de su representado, causandole graves perjuicios;

k) Que, su representado cuenta con un actual, efectivo y legitimo interés en el nombre de dominio
solicitado, el que se configura por su intencidén de proteger los derechos que emanan de los nombres de
dominio y marcas de los que su representada es titular, con especial interés en el error al que se podria
llegar por parte del publico si no se le asigna este dominio;

I) Que, su mandante actia de buena fe al solicitar la asignacién del nombre de dominio dsdchile.cl, toda vez
que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o
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confusiones, evitando ademas el desvio de potenciales consumidores y velando por el ejercicio legitimo de
los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaidos sobre bienes inmateriales como lo
son los nombres de dominio y marcas comerciales de los que es titular, lo cual le confiere un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa;

Il) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaiia, con citacion:

1. Copias de la pagina web de su mandante, www.dsd.cl

2. Impresion de la pagina de NIC CHILE en relacién con el nombre de dominio www.dsd.cl.

3. Impresion de la pagina de NIC CHILE en relacién con el nombre de dominio www.dsd-chile.cl

4. Impresidn de la busqueda realizada en el famoso buscador Google al escribir la palabra DSD, ante lo cual,
las primeras pdaginas que aparecen en el buscador, corresponden a informacién de su mandante.

5. Impresion de los registros N° 812494, 812493, 812831, 812492, obtenidos de la base de datos publica de
la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

6. Impresion de articulo “Grupo Grafia y Montero adquiere chilena DSD Construcciones y Montajes en
USS$41 millones”, de fecha 13 de Agosto de 2013, publicado en el diario La Tercera.

7. Impresion del articulo “Grupo peruano Graifa y Montero adquiere DSD Construcciones y Montajes”, de
fecha 14 de Agosto de 2013, publicado en el Diario El Financiero.

8. Impresidn del articulo “Grupo Graia y Montero adquiere firma chilena DSD Construcciones y Montajes”,
de fecha 13 de Agosto de 2013, publicado en el Diario El Comercio de Perua.

9. Impresidn del articulo “Peruana Grafia y Montero sigue creciendo en Chile y compra firma constructora y
de montajes”, de fecha 13 de Agosto de 2013, publicado en el sitio de noticias Emol.com

Con fecha 26 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de
nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompanados, con citacion.

Con fecha 26 de mayo de 2014, este Tribunal arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el
término de cinco dias hdbiles, venciendo en consecuencia el dia 2 de junio de 2014, apercibiéndose al
primer solicitante para hiciera valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 46, con fecha 23 de junio de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este
Tribunal Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -seglin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizaciéon por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacidon se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soporté la carga y, como es obvio, a su no realizacién
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantd la carga. En esta perspectiva, la carga
procesal (también la carga de la prueba) es la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio
procesal. Al tenor de lo sefalado, como el juez no estd autorizado para omitir el pronunciamiento de la
sentencia por la constatacién de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, recogido por los
articulos 10.2 del Cédigo Organico de Tribunales y articulo 76 de la Constitucidn Politica de la Republica
debe determinar cudl de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la
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carga probatoria que le correspondia. La regla de la carga de la prueba estd destinada a iluminar al juez que
llega al final del procedimiento y debe de resolver, poniendo término al proceso. El estado de duda
generado en el juez frente a las afirmaciones facticas no probadas debe ser despejado aplicando la carga de
la prueba a la parte que debid levantarla. Nuestro legislador contempla una regla que distribuye la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado. La doctrina procesal y la jurisprudencia han determinado y
complementado la regla, dada su parquedad. Resulta pacifico entre nosotros que la distribucién de la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el articulo 1698 del
Codigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extincidn al que alega aquéllas o ésta,
recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le
corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega. Es perfectamente razonable que se
establezca. No lo seria exigir al que afirma un derecho el tener que probar los hechos que impiden su
reconocimiento por el juez. Esa tarea debe ser asumida por quien pretende que el derecho no sea
reconocido, esto es, por el demandado. Cuando se hace referencia a los diversos hechos juridicos relevantes
para la resoluciéon del asunto, se distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes.
Por hechos constitutivos deben entenderse los hechos en los cuales el actor sostiene y fundamenta su
pretension. Los impeditivos son hechos producidos simultdaneamente con los constitutivos, que les impiden
desplegar su eficacia juridica, como por ejemplo, los vicios del consentimiento en los contratos. Los hechos
extintivos son los que producidos después de los constitutivos, extinguen la eficacia juridica de éstos, como
acontece, por ejemplo, con el pago de la deuda. Por ultimo, los hechos excluyentes son los que otorgan al
demandado un contraderecho que le permite destruir o paralizar la eficacia de los hechos constitutivos,
como ocurre, por ejemplo, con la prescripcion (De la Oliva, A.). Como se aprecia, los hechos constitutivos se
vinculan a la parte demandante, y los demas a la parte demandada. Pues bien, a partir de la norma
sefialada, y corrigiendo sus omisiones, la doctrina y la jurisprudencia ha completado la regla en el sentido de
atribuir la carga de la prueba (y por cierto de su alegacion) de los hechos constitutivos al actor, y la de los
hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En términos mas sencillos, el actor debera
probar lo que sostiene y fundamenta su pretension, mientras que el demandado debera probar lo que
sostiene y fundamenta su oposicion a la pretensidn del actor. Entre los autores se ha explicado que la parte
que pretende ser beneficiada por los efectos de una norma juridica debe probar sus presupuestos facticos
para su aplicacion; no los que impiden su aplicacién, o modifican, extinguen o excluyen el derecho. pp. 203-
208 Manual: Bordali, Cortez, Palomo, Proceso civil: el juicio ordinario de mayor cuantia. Ed. Abeledo Perrot,
Thomson Reuters, 2013.

TERCERO: Que, nuestra Corte Suprema ha sefialado en ese sentido se ha dicho que la necesidad de probar
no es una obligacidn, sino una carga, toda vez que la primera implica la subordinacion de un interés del
obligado al interés de otra persona, so pena de sancion si la subordinacién no se efectua; la carga, en
cambio, supone la subordinacidon de uno o mas intereses del titular de ellos a otro interés de el mismo. El
litigante no estd, pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero
si no proporciona la prueba de su derecho, sus pretensiones no seran acogidas por el juez. Se ha sostenido la
dificultad, en ciertos casos, de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, pero
unanimemente se ha aceptado que ésta le corresponde rendirla al que sostiene una proposicién contraria al
estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situacién adquirida .De esta forma, el
demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor, no necesita presentar
prueba alguna en apoyo de ésta. Pero, si el demandante acredita los presupuestos facticos en que funda su
pretension, la situacidn anterior se invierte. (CS., 25 de mayo de 2011, Rol 8792-09).

CUARTO: Que, no consta en autos la utilizacion que pretendera dar el primer solicitante al sitio, ni como
afecta o afectaria esta denominacion los derechos del segundo, si bien el término dsdchile, importa la unién
de expresiones genéricas y una sigla; el resultado, no es una creacién original de uno u otro solicitante, de
forma que habria bastado justificar que el uso no coincidiria con la utilizacién y proteccién marcaria que
tiene registrada el segundo, lo que no se hizo por parte del primer solicitante, pese a otorgarsele
oportunidades para ello.

QUINTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca
y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, sin elementos
diferenciadores, el agregado chile aumenta la confusién, al coincidir con uno de los dominios registrados y
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hacer referencia a nuestro pais, por lo que el consumidor puede pensar legitimamente que se trata de un
sitio creado para los consumidores de Chile, resultando muy dificil determinar que no habria confusién para
el publico consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el area de proteccidn de su marca, y
al no conocer, como se ha dicho, la actividad del primer solicitante, no puede descartarse que afectara el
giro del segundo; por lo que resulta justificado el temor de tal solicitante en el sentido que el publico pueda
confundir el sitio como del segundo solicitante, maxime cuando se trata de una empresa conocida en el
rubro dela construccién para un sector comercial determinado de nuestra sociedad.

SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la
expresion “dsd”, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, iguales al dominio solicitado, para
varias clases y servicios, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo
solicitante. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su
pretension, asi ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e internacional, en el rubro al
que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEPTIMO: Que, la utilizacidon del término dsd chile por el segundo solicitante, para el desarrollo de su
actividad, podria ser considerado una creacidn original del mismo, toda vez que la expresién esta inscrita
por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este
Tribunal, de la documentacion acompanada, el término solicitado contiene integramente su marca, sin una
distintividad suficiente, por lo que se estima que podria generar confusidn en el publico consumidor de uno
y otro solicitante y posible desvio de su clientela hacia un sitio que contenga informacion que pueda generar
confusidn. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos
adquiridos sobre el término en cuestion.

OCTAVO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al mérito de los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los
hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la
prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcion jurisdiccional. Prueba y alegaciones
que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades
posibles para ello.

NOVENO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio first come, first served,
en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes estan de
buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas
veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acredité
fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio.

DECIMO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Ménica: “..el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en
contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”. En el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de Tribunales, articulos
636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio
de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “dsdchile.cl”, al segundo solicitante DSD CONSTRUCCIONES
Y MONTAIJES S. A., Rut 96.687.370-1, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.
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2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacidon de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la
correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19438-2014

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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