Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio e-construye.cl
Oficio OF14627

VISTOS:

1.

Que con fecha 14 de abril de 2011, don HUMBERTO ALEJANDRO ORTIZ
VALENZUELA solicita la inscripcién del nombre de dominio e-construye.cl.
Posteriormente, con fecha 25 de abril de 2011, ICONSTRUYE S.A., representado
en calidad de contacto administrativo por dofia PAULA BENAVIDES, solicita
igualmente la inscripcién del mismo dominio e-construye.cl, quedando asi trabado
el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF14627, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 25 de julio de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a
una audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 2 de agosto
de 2011, a las 10:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada;

Que con fecha 2 de agosto de 2011, se efectda el comparendo fijado para ese dia,
al que solamente asiste don JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien exhibe
poder para representar al Segundo Solicitante, ICONSTRUYE S.A. y, asimismo,
acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro;

Que con fecha 8 de agosto de 2011, el Segundo Solicitante, ICONSTRUYE S.A,,
consigno el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, 1o que se certifica
mediante resolucién de fecha 7 de diciembre de 2011;

Que con fecha 3 de noviembre de 2011, dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES,
en representacion del Segundo Solicitante, ICONSTRUYE S.A., hace su
presentacion relativa al dominio e-construye.cl, argumentando que es una
prestigiosa y reconocida empresa creada en el afio 2000 por la CAMARA CHILENA
DE LA CONSTRUCCION (CCHC), con el claro objetivo de constituirse en la primera
plataforma de comercio electrénico chilena en el rubro de la construccién. Entre sus
servicios més destacados, se encuentra precisamente su reconocida plataforma
electronica iconstruye.com, que permite facilitar las relaciones entre las empresas
constructoras y sus proveedores, entregando un acceso dinamico y eficaz para los
distintos aspectos que se contemplan en las transacciones realizadas.

El Segundo Solicitante afiade que este servicio ofrecido, se ha posicionado
eficazmente en el mercado, siendo utilizado por un niumero importante de empresas
constructoras y proveedores que buscan facilitar su proceso de compra y venta de
insumos en esta area. En la actualidad, esta plataforma electrénica, goza de gran
fama y reconocimiento y se ha consolidado como una verdadera comunidad de
negocios, que permite a los proveedores tener una mejor relacion con sus clientes e



incorporar nuevas empresas a sus carteras, mientras que las empresas
constructoras reciben un servicio oportuno y de calidad a lo largo de toda la gestién
de abastecimiento. lconstruye.com contempla los mas diversos aspectos de la
relacion entre comprador y proveedor, colaborando en las distintas etapas
existentes como venta, post venta, reportes, bodegaje, facturacién y programacion y
pedidos. Hoy en dia, a mas de 10 afnos de su creacién, se ha consolidado como la
herramienta colaborativa mas eficiente y moderna utilizada por los actores mas
relevantes de la industria de la construccion.

El Segundo Solicitante sefiala que como parte de su estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, cuenta con el registro
de una familia de marcas comerciales que corresponden, o bien se estructuran, en
base al signo “ICONSTRUYE”, virtualmente idéntico al dominio en disputa y el cual
es, ademas, el elemento distintivo de su razén social. Dichas marcas se encuentran
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detallan a
continuacion:

e “ICONSTRUYE”, Registro N° 620.924, para distinguir “servicios de
informacion sobre negocios e informacién comercial sobre en general;
recopilacion, registro y explotacion de base de datos comerciales,
financieros, estadisticos, comercio exterior, juridico, laborales de personas
y empresas; servicios de informaciones financieras de todo tipo, tales como
informaciones bancarias, de valores de acciones, de seguros, jubilaciones,
inversiones en instrumentos financieros, intermediacion de tipo de bienes e
inmuebles; servicios de arriendos en general de toda clase de productos;
informacion sobre aspectos y articulos relacionados con la construccién y
materiales de construccién; servicios de comunicaciones prestados a
través de todo tipo de medios de comunicacidn; servicios de Internet y
correo electronico; servicios de telefonia, transmision de datos y voz a
través de medios digitales, telefénicos e Internet; servicios de educacion y
enseflanza basica, media, técnica profesional y universitaria; formacion
integral de las personas; servicios de aprendizaje y capacitacion; servicios
de esparcimiento y entretenimiento, organizacion y realizacién de eventos y
actividades deportivas, culturales y musicales; organizacion y realizacion
de conferencias y talleres; servicios de asesoria en materias relacionadas
con computacién, software, redes computacionales, Internet comercio
electrénico; asesorias relacionadas con la construccién; asesorias
juridicas; servicios de computacion e informatica; arriendo de software y
computadores; ventas al por menor de todo tipo de productos a través de
Internet” de las clases 35-38, 41 Y 42;

e “ICONSTRUYE.COM”, Registro N°? 620.925, para distinguir servicios de
las clases 35-38, 41 y 42;

e “EL INMOBILIARIO ICONSTRUYE”, Registro N°823.900, para distinguir
productos en clase 16;



e “EL INMOBILIARIO ICONSTRUYE”, Registro N° 823.912, para distinguir
servicios de la clase 38.

El Segundo Solicitante sefiala que es reconocida y légica la actitud de los usuarios
de Internet de ingresar a los sitios de Internet mediante nombres que les son
familiares. En este caso, un usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio
e-construye.cl a un sitio de Internet con informacién relativa a los servicios de
soluciones integrales para el area de la construccién de ICONSTRUYE S.A., lo que
no seria efectivo de concederse el dominio en disputa al Primer Solicitante. A mayor
abundamiento, el Segundo Solicitante ya cuenta con varios nombres de dominio,
entre ellos, los siguientes:

o iconstruye.cl
o iconstruye.com

El Segundo Solicitante argumenta que estos dominios son una muestra mas de su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que se estructuran
en base a la marca registrada “ICONSTRUYE”, elemento que es engafnosamente
similar al nombre de dominio en disputa: e-construye.cl. En este sentido, el
Segundo Solicitante considera que don HUMBERTO ALEJANDRO ORTIZ
VALENZUELA podria beneficiarse de la fama y notoriedad que ha obtenido
ICONSTRUYE S.A. a través de los anos, desviando a la audiencia y usuarios de
Internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio, pensaran con toda légica que
le pertenece y que, a través de éste, se publicita y entrega informacion de una de
las mayores y mas prestigiosas empresas especializadas en la prestacion de
servicios de e-business para empresas del sector de la construccion. Lo anterior es
especialmente relevante si se considera que la marca “ICONSTRUYE” es real y
efectivamente utilizada por éste en el mercado e Internet para distinguir sus
reconocidos servicios.

El Segundo Solicitante estima evidente la vinculacion que existe entre el nombre de
dominio en disputa e ICONSTRUYE S.A., toda vez que el dominio es virtualmente
idéntico al nombre con el cual se identifica en el mercado, a sus marcas comerciales
y, ademas, al ser virtualmente idéntico a los nombres de dominio de que ya es titular
y que efectivamente usa en la red global de Internet. Indica que don HUMBERTO
ALEJANDRO ORTIZ VALENZUELA se limité a tomar la expresion con la cual se
distingue el Segundo Solicitante y sus reconocidos servicios de plataforma
electrénica para el rubro de la construccion, sélo anteponiendo una letra “e”,
modificacion que, ademas de ser insuficiente desde una perspectiva gréafica y
fonética, es inductiva a error por tratarse precisamente de la letra “e”, indicativa de
algo que se encuentra en el medio electronico, como “e-mail”, “e-commerce” o “e-
news”, medio que efectivamente corresponde al utilizado por ICONSTRUYE S.A.
para desarrollarse en el mercado, pues éste ofrece precisamente una plataforma
electronica para los negocios realizados entre proveedores y empresas
constructoras. En consecuencia, no puede considerarse como un elemento
diferenciador entre la marca comercial de ICONSTRUYE S.A. y el dominio de autos.
Por el contrario, esta adicidn aumenta el nivel de riesgo de confusién de los usuarios
de la red, que perfectamente podran asociar el dominio e-construye.cl, con los



servicios de plataforma electrénica que ICONSTRUYE S.A. ofrece a través de su
marca “ICONSTRUYE” y su sitio Web iconstruye.com.

Asi las cosas, anade el Segundo Solicitante, cualquier usuario de Internet
enfrentado al dominio e-construye.cl se vera inducido a engafo en cuanto a la
procedencia de los bienes o servicios alli publicitados, mas aun considerando que
los productos y servicios que ICONSTRUYE S.A. distingue bajo la marca
“ICONSTRUYE”, cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y
mercado en general. Hace presente, que el articulo 14 del Reglamento dispone
expresamente que: “Sera 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
validamente adquiridos por terceros’.

ICONSTRUYE S.A. hace mencion a la sentencia recaida en el arbitraje por el
nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluy6 que se procedia a
asignar el nombre de dominio en disputa a: “..la parte que si ha acreditado
oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que
coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.”

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos anos
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacion con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
electrénica” o bien una “denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como péaginas
Web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, “NOKIA”, “SONY” o
“TOYOTA” efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa.
De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefiala que debe tenerse presente el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de dominio. El
Segundo Solicitante sefala que en el derecho comparado y, por cierto, en los
Ultimos anos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y légica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten aspectos,
caracteristicas y propésitos con las marcas comerciales, que permiten sostener que
los dominios, ademas de la funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental
como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via
Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o0 confusiéon con
respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Finalmente, se puede agregar que han
pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores
acerca de los productos y fortaleciéndose asi la marca.



Por otro lado, sefala la Segunda Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entrd en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién 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”). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefala que se considerardn como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “El
nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”
Agrega ICONSTRUYE S.A. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor
autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunién de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones
profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafnosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefala que la inscripcién de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
engafnosamente 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.” Al
respecto, ICONSTRUYE S.A. indica que, en este caso, el nombre de dominio
solicitado es engafioso pues incorpora su signo distintivo y marca comercial,
“‘ICONSTRUYE”, modificando unicamente la letra “I” inicial por una “E”, la que en
caso alguno permite dotar de individualidad al dominio en disputa, pues, la letra “E”
se utiliza para hacer referencia a algo que se realiza por medio electronico, aspecto
que realmente se vincula con ICONSTRUYE S.A., toda vez que este ha
desarrollado una exitosa plataforma electronica de negocios en el rubro de la
construccién, cuestion que evidentemente inducira a error en los usuarios.

El Segundo Solicitante indica que en sintesis, el criterio que reconoce la relacion
existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente
aceptado, y por lo tanto, corresponde su aplicacion a la resoluciéon del conflicto
suscitado en estos autos y que se debe tener presente que es titular de una familia
de registros marcarios vigentes para el signo “ICONSTRUYE”, engafiosamente
similar al nombre de dominio en disputa.



El Segundo Solicitante hace ver que otro criterio aplicable al caso de autos es el
legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues tiene un interés
legitimo, real y efectivo que consta por los grandes recursos invertidos, que le han
permitido un posicionamiento de sus servicios bajo la prestigiosa marca
“ICONSTRUYE”. Tiene un interés legitimo de identificar y proteger su nombre y
servicios en Internet que ha posicionado a lo largo de los afios y mediante grandes
esfuerzos su marca “ICONSTRUYE” como una de las mas prestigiosas,
reconocidas y de mayor calidad en su rubro.

Anade ICONSTRUYE S.A. que es también aplicable el criterio de la notoriedad del
signo pedido, ya que dicha teoria postula que el titular de un nombre de dominio
debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este
sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién
en un lugar determinado, son objeto de una especial proteccién, la que se amplia
mas alla de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

El Segundo Solicitante sostiene que el criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo es también aplicable al caso de autos, pues este principio se
refiere a que tendrd un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de
algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos
y Servicios. Pues bien, ICONSTRUYE S.A. tiene registrado el signo
“ICONSTRUYE” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, su razén social
contiene esta denominacion como factor distintivo y dicha expresién corresponde a
una de las sociedades dedicadas al &rea de las tecnologias de la informacion para
el rubro de la construccion mas importantes del pais, es decir efectiva y realmente
utiliza el término “ICONSTRUYE”, por lo que los usuarios ya identifican y asocian
dicha expresién con ICONSTRUYE S.A.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la
Identidad, el cual establece que correspondera asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo anterior, para el
Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a
ICONSTRUYE S.A., ya que es titular de la marca “ICONSTRUYE”. Por ultimo, el
Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de
dominio vifiasdelmaipo.cl, el cual senala: “El criterio de la identidad sefiala que el
nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha
relacion con el mismo..”

Ademas, el Segundo Solicitante sefnala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y 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.” El Segundo Solicitante sefala que las marcas famosas y notorias, como
es el caso de la marca comercial “ICONSTRUYE”, han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unién, toda vez que de su explotacion
no autorizada se deriva, por un lado la dilucién del poder distintivo intrinseco de
dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacion de dicha
notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca
famosa y notoria.

ICONSTRUYE S.A. sefnala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un
tercero, los usuarios de Internet asociaran dicho nombre a ella, o deduciran
l6gicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y
causando confusion. Ademas, el Segundo Solicitante cita el articulo 8 del mismo
Convenio, el cual dispone que “El nombre comercial sera protegido en todos los
paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de una
marca de fabrica o de comercio’.

ICONSTRUYE S.A. indica que es importante destacar que el término
“ICONSTRUYE” lo utiliza real y efectivamente en Internet. A este respecto sefala
que la reconocida plataforma electrénica de ICONSTRUYE S.A. es efectivamente
ofrecida, promocionada y publicitada a través del sitio Web iconstruye.com, donde
se puede apreciar un uso efectivo y recurrente de la marca “ICONSTRUYE”,
vinculada a esta sociedad, para distinguir su prestigioso sitio Web orientado
precisamente a ofrecer un soporte electrénico eficiente para las relaciones entre
empresas constructoras y sus proveedores.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de
numerosos registros marcarios en Chile, para el signo “ICONSTRUYE”, la fama y
notoriedad del Segundo Solicitante y su plataforma electronica para las
transacciones y relaciones entre empresas constructoras y sus proveedores en el
mercado, asi como también la titularidad de nombres de dominio afines, considera
que es ICONSTRUYE S.A. el titular del mejor derecho para la obtencién del nombre
de dominio en disputa.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos
solicitudes véalidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en
el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalizacion y a los plazos de
interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de
solucién de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los que concluyen
necesariamente, en el mejor derecho de ICONSTRUYE S.A. sobre el signo en
disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres
de dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios



de dicha red, la asignaciéon del dominio e-construye.cl al Primer Solicitante,
constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor.
Agrega que dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacién de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables
proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de
ICONSTRUYE S.A;;

Que por resolucion de fecha 7 de diciembre de 2011, se provee el escrito
presentado con fecha 3 de noviembre de 2011 por dofia MARIA LUISA VALDES
STEEVES, en representacion del Segundo Solicitante y se da traslado al Primer
Solicitante del mismo, lo que se notifica por correo electronico;

Que con fecha 19 de diciembre de 2011, se cita a las partes a oir sentencia,
resolucion que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién 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 Reglamentacién de NIC Chile senala 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 en el presente juicio arbitral, tunicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion;

Que el Segundo Solicitante acompafné documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que ICONSTRUYE S.A. posee
legitimos derechos sobre la marca “ICONSTRUYE”, la cual se encuentra registrada
bajo el N° 620.924, para distinguir servicios de las clases 35, 36, 37, 38 y 41;



10.

11.

12.

“ICONSTRUYE.COM”, Registro N® 620.925, para distinguir servicios de las clases
35, 36, 37, 38 y 41; “EL INMOBILIARIO ICONSTRUYE”, Registro N°823.900, para
distinguir productos en clase 16 y “EL INMOBILIARIO ICONSTRUYE”, Registro N°
823.912, para distinguir servicios de la clase 38;

Que, ademas, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres
de dominio iconstruye.cl e iconstruye.com;

Que a través de la restante documentacion acompanada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente que la marca “ICONSTRUYE” de su propiedad
es real y efectivamente usada en el mercado chileno en relacién a productos y
servicios de diversas clases;

Que es indudable que el nombre dominio en conflicto es practicamente idéntico a la
marca comercial “ICONSTRUYE” de propiedad de ICONSTRUYE S.A. En efecto,
ambos estan compuestos por el elemento principal “CONSTRUYE”, al cual se le ha
antepuesto una letra “I” en el caso de la marca registrada del Segundo Solicitante y
la letra “E” seguida por un guién en el caso del nombre de dominio en litigio. Al
respecto, este sentenciador coincide con lo expuesto por ICONSTRUYE S.A., en el
sentido de que existe un potencial de confusion entre el dominio en conflicto y las
marcas, razén social y nombres de dominio del Segundo Solicitante, puesto que el
prefijo “E-” del dominio de autos se pronuncia en castellano como la letra “I”, al
corresponder a la abreviacion universalmente utilizada para la palabra inglesa
“electronic” o “electrdnico”, tal como se usa en palabras como “e-mail’, “e-ticket’ o
“e-commerce”. Por consiguiente, no solamente existen similitudes graficas entre el
dominio e-construye.cl de autos y la expresion “ICONSTRUYE”, sino que ellas son
fonéticamente idénticas, por lo que es indudable que el nombre de dominio en
conflicto produciria errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los
consumidores en general,

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que por el mero hecho de que don HUMBERTO ALEJANDRO ORTIiZ
VALENZUELA haya solicitado primero el nombre de dominio e-construye.cl no es
suficiente ya que, a lo menos, ésta debidé haber hecho valer ese derecho en este
juicio arbitral, y al no hacer presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer
Solicitante tenga derecho o legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en
conflicto;

Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ICONSTRUYE S.A.,
asi como la falta de ellos por parte de don HUMBERTO ALEJANDRO ORTIZ
VALENZUELA, es que este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.



SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio e-construye.cl al Segundo Solicitante, ICONSTRUYE
S.A., RUT N¢© 96.941.720-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofa Yuli Alvial Aqueveque y a dona Alicia Medel Acunfa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 10 de enero de 2012.-

Christian Ernst Suarez

ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial AQueveque Alicia Medel Acuna
RUT 9.165.677-9 RUT 5.994.801-6
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