FALIO EN ARBITRAJE DE DOMINIO EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL
Santiago, 3 de marzo de 2014.
VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 28 de mayo de 2013, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcion del nombre de dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL se ha designado
como arbitro al suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electronico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 28 de mayo de 2013, en el
que se adjunta oficio N°18013.

3. El oficio OF18013 fecha 28 de mayo de 2013, mediante ¢l cual Nic Chile- designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Inversiones Urbanas Limitada como primer solicitante y como segundo
solicitante don Horst Paulmann Kemna representados por Sargent & Krahn, que rola a fojas 3 del
expediente. '

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. L.a resolucion de fojas 6 de fecha 5 de junio de 2013, donde el suscrito acepta la designacién de
arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad ¥y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envié con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del ndmero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 6 de
junio de 2013, por correo certificado.

7. Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 6 de junio de 2013, de la aceptacidon del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 y 12 de fecha 26 de junio de 2013, en la que
constan las firmas de dofia Carla Encalada en representacion de Inversiones Urbanas Limitada, como
primer solicitante; don Leonardo Gerbaud Kern en representacion de don Horst Paulmann Kemna como
segundo solicitante; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrénico, -
tal como consta a fojas 13 del expediente.




9. Escrito y poder que rola a fojas 14 y siguientes presentados con fecha 26 de junio de 2013, por
dofia Maria Luisa Valdés Steeves, abogado en representacién de don Horst Paulmann Kemna, con el
que asume patrocinio y poder, delega poder para actuar en autos a don Leonardo Gerbaud Kern,
acompafia documentos y téngase presente.

10.  Escrito y poder que rolan a fojas 28 y siguientes presentados por don Francisco Carey Carvallo,
abogado en representacion de Inversiones Urbanas Ltda., con el que delega poder a dofia Carla Encalada
Contreras para actuar en autos; y téngase presente.

11.  Escrito que rola a fojas 33 y siguientes presentado por don Francisco Carey Carvallo, abogado en
representacion de Inversiones Urbanas Limitada, con el que presenta demanda arbitral por la asignacién
del nombre de dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL, acompafia documentos con citacién; forma
de notificacion, acredita personetria; patrocinio y poder.

12. Eserito que rola a fojas 66 y siguientes, presentado por dofia Maria Luisa Valdés Steeves,
abogado en representaciéon de don Horst Paulmann Kemmna, con el que presenta demanda arbitral por
asignacion de dominio en autos; acompafa documentos con citacién y delega poder.

13. Correo electrénico que rola a fojas 140 de fecha 17 de julio de 2013, con el que se ha conferido
traslado a la documentacién presentada por cada una de las partes.-

14. Escrito que rola a fojas 141 y siguientes, de fecha 25 de julio de 2013 presentado por dofia Maria
Josefina Mora Arias, abogado en representacién de don Horst Paulmann Kemna, con el que evacua
traslado.

15.  Correo electrénico que rola a fojas 144 de fecha 8 de agosto de 2013, con el que se ha conferido
un nuevo traslado a la documentacién presentada por cada una de las partes, por omision de direcciones
electrénicas de los representantes del primer solicitante Inversiones Urbanas Limitada, en el correo
electrénico mencionado en el N°13 anterior.

16.  Escrito que rola a fojas 145 y siguientes, de fecha 16 de agosto de 2013 presentado por don
Francisco Carey Carvallo, abogado en representacién de Inversiones Urbanas Limitada, con el que
evacua traslado, acompafia documentos bajo apercibimiento legal que indica.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacién y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
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tramitacién; y que este juez 4rbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", segiin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE vy los articulos 636
y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

11. Que a la audiencia del dia 26 de junio de 2013 a las 16:00 hrs., fijada en la resolucién que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
asistieron dofia Carla Encalada en representacién de Inversiones Urbanas Limitada, como primer
solicitante; don Leonardo Gerbaud Kern en representacién de don Horst Paulmann Kemna como
segundo solicitante

HI.  Que con fecha 9 de julio de 2013, don Francisco Carey Carvallo, abogado en representacién de
Inversiones Urbanas Limitada, presentd escrito en el que argumenta que su mandante, Inversiones
Urbanas Limitada, utiliza efectivamente la expresion “EDIFICIO GEO COSTANERA” en ¢l mercado
nacional para identificar un proyecto inmobiliario de oficinas, construido con méaxima tecnologia de
aislacion térmica y acustica ubicado en la comuna de Providencia. Que como consecuencia de lo
anterior, su mandante adoptd como estrategia comercial registrar la denominacién con la cual se
identifica su proyecto inmobiliario y que se encuentra a disposicién de los consumidores como nombre
de dominio, atendiendo la amplia difusién de productos y servicios por internet con ¢l objeto de
publicitar sus proyecto asi como también brindar informacioén mds accesible a potenciales compradores.
Que la expresion “EDIFICIO GEO COSTANERA”™ estd asociada directamente a su mandante, por lo
que existe un alta probabilidad que, en caso de asignérsele dicho nombre de dominio a su representado,
las personas que accedan a dicho sitio web no serdn objeto de errores o confusiones debido a que el
proyecto inmobiliario conocido bajo esa expresion, ya se encuentran presente en el mercado sin que
hasta la fecha haya existido confusion entre los consumidores. Que la solicitud del nombre de dominio
de autos por parte de su mandante, responde a la necesidad de brindar acceso a potenciales clientes a
una pagina web donde puedan encontrar toda la informacién respecto de un proyecto inmobiliario
especifico, a través de un nombre de dominio configurado por la misma denominacién por la cual es
reconocido. Que queda en evidencia que la asignacion de un nombre de dominio que resulta idéntico a
la denominacion efectivamente utilizada en el mercado por una persona natural o juridica, debiese ser
concedida al primer solicitante al encontrarse de buena fe y poseer un legitimo derecho. Que en este
sentido, el segundo solicitante no puede pretender apropiarse de la expresion “COSTANERA” para
referirse a todo tipo de producto y/o servicio, mas afin si la denominacion “EDIFICIO GEQO
COSTANERA” est4 siendo utilizada efectivamente en el mercado como el caso de autos. Que su
mandante se dedica a la comercializacién de proyectos inmobiliarios entre los cuales se encuentra
precisamente “EDIFICIO GEO COSTANERA™, €l que ya estd siendo promocionado en el sitio web
GEOCOSTANERA.CL por parte de la empresa constructora a cargo del proyecto la cual ha registrado
dicho dominio y cuya copia de registro de Nic Chile rola a fojas 57 de autos. Que al estar la
denominacidon “EDIFICIO GEO COSTANERA” presente en el trafico comercial nacional, en caso que
se asigne el nombre de dominio en disputa a su representado no se originaran errores o confusiones en
los consumidores que acceden a la pagina web asociada a esta denominacién ni tampoco se causaria
perjuicios comerciales y econdmicos a la contraria.

IV.  Que don Francisco Carey, argumenta en su escrito que la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su parrafo 14, dispone que: “Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre
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abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos vdlidamente adquiridos por terceros™. Que se hace evidente este principio en el caso de autos,
toda vez que, al ser los Sres. Inversiones Urbanas Limitada el primer solicitante del nombre de dominio
en conflicto EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL, se posiciona con un derecho de asignacién preferente
del dominio en conflicto, en desmedro del segundo solicitante el Sr. Horst Paulmann Kemna. Que de
esta manera, resulta evidente que su mandante goza de un mejor derecho respecto del nombre de
dominio en disputa, acrecentada por el hecho que efectivamente hace uso de la denominacién
EDIFICIO GEC COSTANERA en el mercado nacional, la cual es idéntica al nombre de dominio en
conflicto. Que su representado, Inversiones Urbanas Limitada tiene un mejor derecho respecto de la
asignacion del nombre de dominio en pugna, derivado del uso en el mercado de la expresion
“EDIFICIO GEO COSTANERA?”, denominacion idéntica al nombre de dominio en disputa, con el que
promociona el proyecto inmobiliario asociado a dicha expresién. Que la finalidad de la inscripcién de un
nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea esta natural
o juridica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre éste, siendo reconocido de
esta forma por los usuarios de Internet y a través del cual publicitari o comercializara sus productos o
servicios. Que en el caso de autos, existe una absoluta identidad entre el nombre de dominio disputado y
la expresion que utiliza su mandante para identificar su proyecto inmobiliario especifico en el mercado,
por lo que pareciera logico concluir que su mandante tendria derecho a utilizar la expresion “EDIFICIO
GEO COSTANERA” en el ciberespacio, medio por el cual se efectian cada dia mas operaciones v al
cual acceden millones de personas al dia lo cual constituye un medio importante para la publicidad,
promocion y comercializacion de productos y servicios. Que en base a lo expuesto, agrega el hecho que
su representado cuenta con un actual, efectivo y legitimo interés en el nombre de dominio solicitado, lo
que se podra constatar por el efectivo uso en el mercado de la denominaciéon “EDIFICIO GEO
COSTANERA”, expresién que corresponde precisamente al nombre de dominio en conflicto. Que es
naturalmente legitimo que su representado pretenda desarrollar o expandir la publicidad o
comercializacién de su proyecto inmobiliario a partir de la obtencién del dominio en conflicto, el que
por su mejor derecho en relacién al segundo solicitante, le deberia ser concedido. Que pide tener por
interpuesta, dentro de plazo, la presente demanda de asignacion de nombre de dominio, someterla a
tramitacion y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, resolviendo que el nombre de dominio en
disputa EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL. sea asignado a su representado Inversiones Urbanas
Limitada. Que se acompafian como elementos de prueba los siguientes documentos; Folletos
publicitarios del proyecto inmobiliario Edificio Geo Costanera; Impresion de la pagina de NIC Chile
(www.nic.cl) donde consta la titularidad de un tercero respecto del nombre de dominio
GEOCOSTANERA.CL; Impresiones de la pagina web www.GEOCOSTANERA.cl, donde aparcce
informacion del proyecto inmobiliario de su mandante, que rolan a fojas 37 a la 61 del expediente.

V. Que dofia Maria Luisa Valdes Steeves, abogado, con fecha 9 de julio de 2013, en representacién
de don Horst Paulmann Kemna, presento escrito de demanda en juicio arbitral en contra de Inversiones
Urbanas Limitada, en el que menciona que Cencosud es una de las compafiias més grandes del pais,
especializada en el desarrollo y administracion de grandes centros comerciales, combinando el sentido
- de servicio con el respeto por la comunidad, Lider en la industria del retail. Que Cencosud S.A. tiene
presencia en los negocios de supermercados, hipermercados, homecenters y centros comerciales o
Malls, generando directamente més de 13.000 puestos de trabajo, e indirectamente mas de 10.000
empleos, tiene mas de 1.000.000 de metros cuadrados construidos y 58 millones de visitas anuales a sus
supermercados, centros comerciales y homecenters. Que la compatiia fue creada por su actual presidente
y principal accionista, don Horst Paulmann Kemna, quien se inici6 en el negocio de los supermercados a
finales de la década de los cincuenta, luego de una vasta experiencia en el comercio minorista, el
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empresario decidi6 incursionar en un nuevo formato de supermercado. Que su objetivo era ofrecer en un
sOlo lugar la mayor variedad de productos, con la mas alta calidad y el mejor servicio; una idea
revolucionaria para la industria de la época, dando un paso inicial hacia la expansion, creando en 1976
el primer hipermercado de Chile, JUMBO, de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Kennedy
en Santiago. Que tras el éxito obtenido, la compafiia emprendid el desarrollo de una nueva drea de
negocios: la edificacion y administracion de centros comerciales y su internacionalizacién. Que a
principios de la década de 1990, la compafiia se expandié al negocio de los Centros Comerciales en
Chile, con la apertura de Alto las Condes, el mds modemo del pais con méas de 110.000 metros
cuadrados arrendables. Que Costanera Center es un proyecto inmobiliarioc ubicado en
la comuna de Providencia en la ciudad de Santiago, Chile. Que dicho proyecto tiene una altura de 303
metros, erigiéndose como uno de los mas grandes del mundo, y €l mas alto de Latinoamérica, el que
consta de 4 edificios, dentro de los cuales se encuentra emplazado un centro comercial de seis pisos
(inaugurado en junio de 2012) y dos hoteles de cinco y de cuatro estrellas y tres de los cuatro edificios
estaran destinados a oficinas. Que en junio del 2012, se inauguré el centro comercial mas grande de
Chile conocido como Mall Costanera Center, el que ocupa siete plantas tematicas con un total de 301
locales comerciales, incluyendo un hipermercado Jumbo de 15 000 m? de superficie, una tienda Easy,
las multitiendas Paris, Ripley, Falabella y otras grandes tiendas. Que ademds cuenta con un patio de
comidas con vista panordmica que alberga a mas de 2000 personas, un centro de diversiones Aventura
Center, 14 salas de cine Cineplanet, destacando ademas un local de la prestigiosa cadena Hard Rock
Cafe, ubicado en el primer nivel de este centro comercial, cinco niveles de estacionamientos
subterraneos con una capacidad de 4500 vehiculos y pago con sistema TAG, el mismo utilizado en las
autopistas urbanas. Que en la actualidad Costanera Center es €l centro comercial mas importante y con
més visitas de consumidores en Chile, ademas de ser uno de los mas importantes de Latinoamérica.

VL Que la abogado dofia Maria Luisa Steeves, argumenta en su escrito que su representado cuenta
con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y
proteger sus inversiones; las que estdn debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial y entre ellas se encuentra la gran familia de marcas comerciales estructuradas en base a la
expresion "COSTANERA", que son: Registro N° 704.538, "COSTANERA CENTER", mixta, para
distinguir servicios de la clase 36; Registro N° 768.844, “COSTANERA CENTER”, mixta,
establecimiento comercial en las clases 1 a 34, en la regién metropolitana; Solicitud N° 995.425,
“COSTANERA CENTER?”, mixta, clase 35; Solicitud N° 995.426, “COSTANERA CENTER”, mixta,
clase 36; Solicitud N° 995.427, “COSTANERA CENTER”, mixta, clase 37; Solicitud N° 995.428,
“COSTANERA CENTER”, mixta, clase 38; Solicitud N° 995.429, “COSTANERA CENTER”, mixta,
clase 39; Solicitud N° 995.431, “COSTANERA CENTER”, mixta, clase 43; Registro N° 704.617,
“COSTANERA CENTER?”, denominativa, establecimiento comercial en las clases 29 a 32, en la regién
metropolitana; Registro N° 696.967, “COSTANERA CENTER”, denominativa, clase 36; Registro N°
692.373, “COSTANERA CENTER?”, denominativa, establecimiento comercial en las clases 1 a 15, 17 a
28 y 34, en la regién metropolitana; Registro N° 793.078, “COSTANERA CENTER”, denominativa,
clase 16, cuyas copias de registros rolan a fojas 78 a las 100 de autos. Que lo anterior demuestra que su
mandante es titular de una gran cantidad de registros y solicitudes de marcas que se conforman en base a
la expresion “COSTANERA”, elemento distintivo y funcional del nombre de dominio en disputa, cuyas
marcas tienen por objeto distinguir e identificar al centro comercial y sus servicios en el mercado, de
modo que el publico usuario y consumidor las asocie facilmente con el mayor proyecto del holding
CENCOSUD, la compaiiia que preside su mandante don Horst Paulmann Kemna. Que resulta claro que
los usuvarios y consumidores relacionaran ¢l nombre de dominio con su mandante y no con la
demandada de autos, pues al enfrentarse al mismo logicamente pensarian que se refiere al reconocido
centro comercial “COSTANERA CENTER? del gran conglomerado presidido por nuestro mandante.
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VIL  Que la representante del segundo solicitante, sefiala en su escrito que la expresién “EDIFICIO”
antepuesta al dominio solicitado, lejos de conferir distintividad, cataliza el riesgo de confusién, ya que el
Mall Costanera Center se destaca en la ciudad de Santiago y, en general, en toda Latinoamérica
precisamente por ser un majestuoso “edificio”, con una estructura de mas de 300 metros de altura. Que
en definitiva, la expresiéon “Edificio” que la demandada antepone a la marca de su mandante no le otorga
distintividad alguna, ya que el Costanera Center se diferencia del resto de los centros comerciales
precisamente por las caracteristicas de su particular edificio. Que es reconocida y 16gica la actitud de los
usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, en este caso, un
usuario asociard inmediatamente el nombre de dominio " EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL" a una
pagina web relativa al principal centro comercial del holding que preside su representado. Que su
representado don Horst Paulmann Kemna, ya es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico
al solicitado, EDIFICIOCOSTANERACENTER.CL. Que ademéas cuenta con una familia de dominios
que se estructuran sobre la expresion "COSTANERA", entre los que destacan:
COSTANERACENTERMALL.CL; ESPACIOCOSTANERACENTER.CL; MALLCOSTANERACL;
MALLCOSTANERACENTERCL; TORRECOSTANERA.CL; EDIFICIOTORRECOSTANERACENTERCL.,
cuyas copias de los certificados obtenidos del sitio web de NIC Chile que acreditan la titularidad sobre
los dominios mencionados, rolan a fojas 101 a la 106 del expediente. Que se aprecia facilmente, que el
primer solicitante del nombre de dominio en disputa, se limité a tomar la expresion sobre la que se
conforman las marcas registradas y nombres de dominio de su mandante con la que se identifica el
reconocido centro comercial del mismo nombre, incorporando sélo la expresién “EDIFICIOGEQ”,
elemento que no puede ser considerado un elemento diferenciador, menos atin en este caso en que lo que
destaca del centro comercial Costanera Center es precisamente la magnitud de su Edificio. Que resulta
evidente que este nombre de dominio es confundible con el nombre del prestigioso y reconocido centro
comercial de propiedad del holding que preside su mandante, lo que implica un serio riesgo de error y
confusion en los usuarios, que ciertamente asociardn el dominio en disputa con el reconocido Costanera
Center. Que su mandante ya es titular de un nombre de dominio para la expresion “EDIFICIO
COSTANERA CENTER?”, virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa. Que la cadena de
centros comerciales de Cencosud, y en especial Costanera Center, tienen una gran presencia en Internet
y ¢l mercado a través de la publicidad asociada a ella, y a la misma pagina Web oficial
www.cencosud.cl del holding que preside el sefior Horst Paulmann Kemna. Que en definitiva, la
expresion “COSTANERA”, corresponde a marcas comerciales debidamente registradas por su
mandante, ampliamente reconocidas en Chile y profusamente difundidas a través del mercado real y de
la red global Internet. Que los usuarios de Internet, al verse enfrendatos al dominio
“EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL”, podran pensar con toda ldgica y razon que éste contiene
informacion sobre el reconocido centro comercial “Costanera Center”, de su representado y que ha
emplazado en la regién metropolitana y ha transformado en uno de los edificios m4s altos del mundo, lo
que evidentemente no es asi al no existir relacioén alguna entre su mandante y la demandada de autos.

VIIL.  Que con fecha 17 de julio de 2013, se dio traslado a la documentacién presentada por las partes,
y en respuesta a los argumentos presentados dofia Marfa Josefina Mora Arias en representacién de don
Horst Paulmann Kemna como segundo solicitante del dominio EDIFICIOGEQOCOSTANERA.CL,
presentd escrito en el gque se refiere a que el primer solicitante sélo se han limitado a emitir
declaraciones que no se ve que manera pudieren importar un derecho mejor que el del oponente, que no
es mas que el legitimo duefio en Chile de la reconocida marca “COSTANERA CENTER”, para
distinguir un centro comercial que se caractetiza por ser un gran edificio emplazado en la ciudad de
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Santiago. Que dicha marca fue concedida por la autoridad marcaria a su mandante, quien tiene un
derecho exclusivo y excluyente sobre la misma, y en ese contexto se opone legitimamente a que un
tercero la registre como parte esencial de un nombre de dominio, que es claramente alusivo a lo que su
mandante protege y distingue con su marca. Que estima importante revisar dicha relacion con la
confusion que se producird entre los consumidores y usuarios de internet enfrentados a este nombre de
dominic. Que el primer solicitante solo se limit6 a  solicitar el dominio
EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL, haciendo uso de la parte esencial de un signo registrado, utilizado y
posicionado en el mercado por su mandante. Que lo anterior, se contrapone al espiritu de la normativa
que regula la propiedad industrial y constituye un perjuicio grave a los derechos de su mandante, al
inducir error y confusion a los usuarios de internet que enfrentados a este denominador erréneamente lo
asocien a su representado, acarreandole graves perjuicios. Que estiman necesario tener en cuenta, que en
el caso de autos se encuentra ante un nombre de dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL que es
confusamente similar a la marca comercial de su mandante. Que en el dominio pedido el elemento
funcional y distintivo coincide con el elemento esencial de la marca de su representado, al que se le ha
agregado un expresién que no confiere distintividad. Que el primer solicitante se ha amparado en el
principio “first come, first served”, y no ha sido capaz de acreditar porqué le corresponderia un mejor
derecho del nombre de dominio que es confusamente similar a una marca comercial de propiedad de un
tercero. Que en virtud de los argumentos expuestos en su demanda de mejor derecho, consideran que se
encuentra acreditado que tiene un mejor derecho sobre el dominio en conflicto, su mandante don Horst
Paulman Kemna.

IX.  Que con fecha 8 de agosto de 2013, se procedié al conferir un segundo traslado de la
documentacion presentada por las partes, en virtud de que en el traslado anterior se omitieron los
correos electronicos de los representantes de Inversiones Urbanas Limitada, por lo que el Sr. Francisco
Carey Carvallo present6 escrito en respuesta al segundo solicitante, en el que insiste sobre el principio
“first come first served”, si bien no es un principio absoluto, dicho principio sélo puede ser afectado en
caso que ¢l segundo solicitante acredite un mejor derecho sobre las expresiones que conforman el
nombre de dominio solicitado en base a derechos validamente adquiridos con anterioridad a la solicitud
presentada ante Nic Chile, lo cual no se verifica en el conflicto de autos, ya que su mandante ha
acreditado fchacientemente en autos que posee un mejor derecho sobre la expresién
EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL. como conjunto, atendido que ha utilizado dicha expresion
ampliamente en el mercado para identificar un proyecto inmobiliario de oficinas denominando
precisamente “EDIFICIO GEO COSTANERA”. Que lo anterior, encuentra su razén en las
circunstancias que constan en autos, toda vez que, sin perjuicio de que la contraria ha pretendido
comprobar la existencia de un mejor derecho para que se exceptiie la aplicacién de este principio, este
no solo se puede basar en el analisis de los derechos marcarios previos detentados por el segundo
solicitante para terminar si prevalece o no ante el principio “first come first served” dado que aquel no
puede pretender un monopolio exclusivo de la expresion “COSTANERA™, concepto del cual no es
titular como marca comercial ni nombre de dominio toda vez que corresponde a una expresién de uso
comiin en nuestro idioma. Que consideran que los argumentos esgrimidos por el segundo solicitante
respecto a la asociacion de la denominacién “COSTANERA” como fundamento para asignar el nombre
de dominio en conflicto a éste, debiesen ser desestimados ya que es importante destacar que dicha
circunstancia no es del todo efectiva ya que la marca reconocida del segundo solicitante corresponde a
“COSTANERA CENTER” como conjunto, el cual no se encuentra incorporado en la denominacién del
nombre de dominio solicitado por su mandante. Que el primer solicitante busca identificar en el trafico
comercial con el nombre de dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL su proyecto inmobiliario que
estd asociado directamente con dicha denominacion, tal como se puede apreciar de los documentos que
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se acompafiaron en autos, donde consta que su mandante a través de su pdgina web
EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL difunde informacién respecto de su proyecto inmobiliario de
oficinas, lo cual corresponde a un proyecto completamente diferente al del segundo solicitante y que,
ademas, no hace referencia alguna al centro comercial que pertenece al St. Horst Paulmann.

X. Que el Sr. Francisco Carey considera pertinente citar lo sefialado en el articulo 22 de la
Reglamentacion para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL el cual indica como
supuesto de buena fe cuando el solicitante no posee registros marcarios previos que “el asignatario del
nombre de dominio sea comiunmente conocido por ese nombre”, Que en este sentido, su mandante ha
acompafiado abundante material probatorio que permite acreditar que efectivamente el proyecto
inmobiliatio del mismo es comunmente conocido mediante la denominacién EDIFICIO GEO
COSTANERA, mientras que la mayoria de la prueba aportada por la contraria s6lo acredita el uso de la
expresion COSTANERA CENTER, hechos que no son suficientes para demostrar que el pablico que
accede a las redes sociales asocia la expresion EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL a la imagen del
segundo solicitante. Que hace hincapié en que su representado ha acreditado un mejor derecho en
comparacién a aquel ostentado por el segundo solicitante, ya que aquel ha hecho un uso efectivo del
nombre de dominio en disputa para identificar el proyecto inmobiliario que lleva dicha denominacién,
EDIFICIO GEO COSTANERA como un conjunto indivisible, de conformidad a los antecedentes de
hecho y derecho expuestos durante la prosecucion del presente juicio, siendo 16gico concluir que es su
mandante a quicn debiese asignarse la titularidad del nombre de dominio en disputa al ostentar un mejor
derecho sobre el nombre de dominio EDIFICIO GEOCOSTANERA.CL. Que acompafia a su escrito los
siguientes documentos: Ejemplar del folleto de Edificio Geo Costanera identificado como “espacios
ecosustentables para tu empresa” en donde aparece una descripcién completa del proyecto inmobiliario
de su mandante; Ejemplar del folleto de EDIFICIO GEO COSTANERA en donde aparece una breve
resefia del proyecto inmobiliario de sui mandante; Copia de la escritura publica de la compraventa,
hipoteca , prohibicién y alzamiento entre Empresa Constructora René Carvajal y Compaiiia Limitada,
Administradora De Centros De Distribucién S.A, Inmobiliaria Socofar S.A. y Banco De Chile, respecto
de los terrenos que forman parte del proyecto inmobiliario de su mandante , el cual aparece identificado
como Edificio Geo Costanera; Copia del reglamento de copropiedad del Edificio Geo Costanera y
Copia de las especificaciones técnicas de arquitectura del Edificio Geo Costanera efectuado por Boza
Arquitectos, los que rolan a fojas 147 a la 235 del expediente.

XI. Que al utilizar el buscador de Internet Google, se ha podido comprobar que existen
aproximadamente 2.420.000 resultados asociados al termino “Costanera”, y que corresponden a
distintos servicios y cuya titularidad esta entregada a diversas personas, por lo que no puede reclamarse
para si exclusividad en forma misma en el uso de esta expresion en la red de Internet, en relacion con
personas determinadas. Lo anterior no obsta a que el término “Costanera” puede usarse en relacién con
otras palabras para apelar derecho exclusivo de un nombre de dominio que contenga esta expresion, lo
que lleva a este arbitro a concluir que corresponde el mejor derecho de este dominio, al primer
solicitante. '

XIL  Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte de los
representantes de Inversiones Urbanas Limitada como primer solicitante y los representantes de don
Horst Paulman Kemna como segundo solicitante; y la ponderacién de toda la prueba instrumental
acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razodn, el criterio racional puesto en
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juicio, el sentido comun y la recta intencién, han permitido a este arbitro alcanzar la conviccién
necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL.

XII.  Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Inversiones Urbanas Limitadas, han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de
dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL, pedida  por
Inversiones Urbanas Limitadas.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio EDIFICIOGEOCOSTANERA.CL, pedida por don
Horst Paulman Kemna.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por corrco clectrénico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.
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