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Asunto: Arbitraje dominio - 'elconstructor.cl' - fallo
De: Guillermo Carey C. <Gcareyc@carey.cl>
Fecha: Wed, 3 Jun 2009 17:19:22 -0400
A: "'pchicago@monttcia.cl''" <pchicago@monttcia.cl'>, "'czamos@gmail.com'" <'czamos@gmail.com'>,
"'ramonromanmarquez@hotmail.com'" <'ramonromanmarquez@hotmail.com'>,
"'mail@nameaction.com'" <'mail@nameaction.com'>, "'ngonzalez@sodimac.cl'"
<'ngonzalez@sodimac.cl'>, "'registros@nameaction.com'" <'registros@nameaction.com'>,
"'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>
CC: Jorge Cabrera <jcabrera@carey.cl>, María Cecilia Mena <mmena@carey.cl>

 
 Santiago, 3 de junio de 2008.
 
 
 
I-.        PARTE EXPOSITIVA
 
 
I.1.- Constitución del arbitraje.-
 
Que por oficio OF 09421, de fecha 13 de agosto de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación
como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio ‘elconstructor.cl’,
designación que acepté con fecha 19 de agosto de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile
por carta certificada.
 
I.2.- Partes del arbitraje.-
 
Son partes en este juicio: 1) Ramón Román Márquez, cédula nacional de identidad N° 09.493.835 – K,
domiciliado en Avenida Santa María 467, dpto. 32, Recoleta, Santiago, correos electrónicos
czamos@gmail.com y ramonromanmarquez@hotmail.com, como Primer Solicitante, y 2) Sodimac S.A.,
representada por Name Action Chile S.A., rol único tributario N° 96.792.430 – K, ambos domiciliados
para estos efectos en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva N° 3092, Renca, Santiago, correos
electrónicos  mail@nameaction.com; ngonzalez@sodimac.cl; registros@nameaction.com, y
pchicago@monttcia.cl como Segundo Solicitante.
   
I.3.- Objeto del arbitraje.
 
El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio ‘elconstructor.cl’ suscitado entre
las partes antes individualizadas.
 
I.4.- Procedimiento.
 
A fojas 8 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se
acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la
asistencia del Segundo Solicitante.
 
I.5.- Período de Planteamientos.-
 
I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante.
 
El Primer Solicitante, no efectuó planteamientos.
 
I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Sodimac S.A.
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Sodimac es una empresa dedicada desde la década de 1950 al rubro de la construcción.a.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que es titular de diversos registros marcarios entre los que se
cuentan: (i) “SODIMAC CONSTRUCTOR” Reg. N° 630.025, para establecimiento comercial de
venta de toda clase de productos, con excepción de productos clase 2 y 4 para todas la regiones del
país; (ii)“SODIMAC CONSTRUCTOR, MÁS BARATO IMPOSIBLE”, Reg. N° 681.273 frase
publicitaria para toda clase de productos, con excepción de las clases 2 y 4, en todas las regiones del
país; (iii) “TARJETA CONSTRUCTOR”, Reg. N° 523.805, distingue productos de la clase 16;
(iv)“TARJETA CONSTRUCTOR”, Reg. N° 523.806 que distingue servicios de organización de
créditos y ventas, sistemas de financiamiento para adquisición de toda clase de artículos y productos
de la clase 36; (v) “TODO PARA CONSTRUIR”, Reg. N° 341.075, distingue tintas para imprimir
clase 2, productos de la clase 6; impresos y publicaciones no periódicas, carteles pintados o
impresos; papelería, cartones, telas, instrumentos para labores de escritorio, dibujos, bellas artes y
enseñanza; productos de encuadernación, pizarras, plumas, compases, tintas y artículo colorantes,
para escribir, carbones para dibujos; tizas y tierras de color moldeadas; acuarelas, papeles teñidos
para calcar, clase 16, y (vi) “SODIMAC SUPERMERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN”, Reg.
N° 698.521, frase de propaganda que publicita un establecimiento comercial, para la compra y venta
de toda clase de productos, en todas las regiones del país.  

b.

 
Adicionalmente, el Segundo Solicitante afirma que le fueron asignados los siguientes nombres de
dominio: (i) ‘constructorblog.cl’; (ii) ‘blogconstructor.com’; (iii) ‘blogconstructor.cl’; (iv)
‘homecenterconstructorblog.cl’; (v) ‘maestroconstructor.cl’, y (vi) ‘sodimacconstructorblog.com’.

c.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que durante toda su existencia jurídica ha realizado importantes
esfuerzos para posicionar, el concepto de “CONSTRUCTOR” como un signo marcario con el
carácter de famoso y notorio. Al efecto, sostiene que el concepto “CONSTRUCTOR” es conocido
por la mayor parte del público consumidor, así como también por eventuales consumidores e
incluso aquellos que no lo son.

d.

 
En atención a lo anterior, se produciría daño al Segundo Solicitante a causa de la dilución de las
marcas comerciales registradas del Segundo Solicitante, debilitándose la fuerza distintiva de éstas,
pues no evocará un único origen de los productos y servicios a proteger.

e.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que al encontrarnos frente a una familia de marcas comerciales que
tendrían el carácter de notoria y famosa, conteniendo en su núcleo la expresión
“CONSTRUCCION” o “CONSTRUCTOR” no se permite la coexistencia pacífica, “tanto desde el
punto de vista de la propiedad industrial, como en materia de nombres de dominio”, toda vez que
el nombre de dominio en disputa corresponde en gran parte al activo intangible del Segundo
Solicitante.

f.

 
La asignación del nombre de dominio al Segundo Solicitante infringiría los principios marcarios, así
como aquellos que rigen la asignación de nombres domino, en especial a la preferencia en la
asignación del nombre de dominio de quien tiene un mejor derecho.

g.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que son los artículos 10, 12 y 14 de la “Reglamentación para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL”, los llamados a establecer los criterios de
asignación de un nombre de dominio.

h.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que su inscripción del nombre de dominio no vulnera principios de
libre competencia ni de ética mercantil, dado que tal como se señaló previamente, la solicitud de
este nombre de dominio corresponde a nueva forma de dar protección a la expresión
“CONSTRUCTOR” que el Segundo Solicitante ha desarrollado en el tiempo, a través de distintos
privilegios industriales de su propiedad.

i.
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Adicionalmente, sostiene el Segundo Solicitante que una solicitud de nombre de dominio afecta
derechos válidamente adquiridos por terceros cuando concurren copulativamente las siguientes
circunstancias: (i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo
distintivo, que de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido
o incluido en el nombre de dominio en disputa, y (ii) que la otra parte del litigio carezca de todo
derecho o interés legítimo en un nombre marca u otra designación o signo distintivo que de manera
íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo esté aludido, reproducido o incluido en el nombre
de dominio disputado.

j.

 
Según sostiene el Segundo Solicitante, estos elementos concurren en el caso de autos. Afirma el
Segundo Solicitante, que nada indica que el Primer Solicitante posea un interés legítimo o mejor
derecho, que aquel que asiste al Segundo Solicitante, puesto que no se ha aportado ningún
antecedente que indique que se trata de la extensión de un derecho válidamente adquirido con
anterioridad.

k.

 
Sostiene el Segundo Solicitante que la falta de desarrollo de una actividad comercial concreta de
envergadura por parte del Primer Solicitante, que permita establecer, sin lugar a dudas, un
conocimiento profuso y serio de su proyecto que le otorgue el requerido respaldo y que en último
término justifique su asignación, no hace otra cosa que dejar por establecido que carece de todo
derecho o interés legítimo, para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

l.

 
En atención a los argumentos anteriormente expuestos, el Segundo Solicitante afirma que se
provocarán perjuicios de una importante cuantía económica al Segundo Solicitante atendida su
importante presencia en el mercado al dar la posibilidad a los consumidores y usuarios de incurrir
en graves confusiones o errores respecto del verdadero origen empresarial de los productos o
servicios amparados bajo el nombre de dominio en disputa

m.

 
Con el fin de acreditar sus dichos, a fojas 20 y siguientes de autos, el Segundo Solicitante acompañó bajo
apercibimiento legal los siguientes documentos cuya veracidad no fuera objetada:

 
i.- Catálogo de SODIMAC S.A. del mes de octubre de 2005 en el cual figuran de manera destacada en
su portada las expresiones “SODIMAC CONSTRUTOR” con el símbolo de marca registrada.
 
ii.- Catálogo de SODIMAC S.A. del mes de marzo de 2007 en el cual figuran de manera destacada en
su portada las expresiones “SODIMAC CONSTRUCTOR” con el símbolo de marca registrada.
 
iii.- Catálogo de SODIMAC S.A. del mes de abril de 2007, en el cual figuran de manera destacada en
su portada las expresiones “SODIMAC CONSTRUCTOR” con el símbolo de marca registrada.
 
iv.- Catálogo de SODIMAC S.A. del mes de septiembre 2008, en el cual figuran de manera destacada
en su portada las expresiones “SODIMAC CONSTRUCTOR” con el símbolo de marca registrada.
 
v.- Ejemplar de REVISTA DEL CIRCULO DE ESPECIALISTAS de Septiembre de 2008, en el cual
se encuentra ubicado en el extremo inferior izquierdo la leyenda “SODIMAC CONSTRUCTOR” más
símbolo de marca registrada.
 
vi.- CD que contiene spot publicitario relativo al comercial “PALABRA DE HOMBRE, SODIMAC
CONSTRUCTOR” emitido en el mes de julio del presente año.
 
vii.- Ejemplar de “GUIA MAESTRA” período  2006-2007, en cuya portada figuran de manera
destacada las expresiones SODIMAC CONSTRUCTOR, con el símbolo de marca registrada.
 
viii.- Copia de información obtenida desde Internet de frase de propaganda  “SODIMAC,
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SUPERMERCADO PARA LA COSNTRUCCIÓN”, Reg. N° 412.706 (Renovación Reg. N°
274.738).
 
ix.- Copia de información obtenida desde Internet de frase de propaganda “SODIMAC,
SUPERMERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN”, Reg. N° 412.706.
 
x.- Copia de información obtenida desde Internet, de frase de propaganda SODIMAC,
SUPERMERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, Reg. N° 698.521 (Renovación Reg. N° 412.706).
 
xi.- Copia de información obtenida desde Internet, sobre la marca “SODIMAC CONSTRUCTOR”
Reg. N° 384.889.
 
xii.- Copia de información obtenida de Internet de la marca “SODIMAC CONSTRUCTOR”, Reg. N°
630.025. (Renovación Reg. N° 384.889).
 
xiii.- Copia de información obtenida desde Internet, SODIMAC CONSTRUCTOR, MAS BARATO
IMPOSIBLE, Reg. N° 681.273.
 
xiv.- Copia de información obtenida desde Internet, “TODO PARA CONSTRUIR”, Reg. N° 341.075.
 
xv.- Copia de información obtenida de Internet de la marca “TODO PARA CONSTRUIR “ Reg. N°
542.943 (Renovación Reg. N° 341.075).
 
xvi.- Copia de información obtenida desde Internet de la marca “TARJETA CONSTRUCTOR” Reg.
N° 523.805.
 
xvii.- Copia de información obtenida desde Internet de la marca “TARJETA CONSTRUCTOR” Reg.
523.806.

 
I.6 Etapa de respuestas.-
 
I.6.1 El Primer Solicitante no presentó escrito de respuestas.
 
I.6.2 El Segundo Solicitante no presentó escrito de respuestas.
 
I.7  Consideraciones adicionales.-
 
Con fecha 17 de noviembre, el Primer Solicitante en autos, Ramón Román Márquez, hizo presente un
escrito conteniendo las siguientes consideraciones:
 

(i)                  Afirma el Primer Solicitante que su interés en el nombre de dominio en disputa no es
asociarlo a Sodimac. Por el contrario, la elección consistió en un ejercicio de su libertad de
elegir dentro de los nombres de dominio disponibles. Al efecto, agrega que existen varios
nombres similares en Web.

 
(ii)                Sostiene el Primer Solicitante que su giro corresponde a la construcción y mantención y que

la elección del nombre de dominio que en este momento se encuentra en disputa se relaciona
con los servicios prestados, a fin de desarrollar una página que preste dichos servicios a fin de
participar en el sistema de “Chilecompras”

 
 
(iii)               Sostiene que el nombre de dominio es “genérico” y que de seguirse la lógica propuesta por el

Segundo Solicitante, no podría utilizarse ningún nombre de dominio similar.
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(iv)              Sostiene el Segundo Solicitante que ha registrado la marca “ELCONSTRUCTOR”.
 
 
II. PARTE CONSIDERATIVA.
 
II.1       Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 7 de noviembre de 2008, se resuelve el
conflicto conforme a las siguientes consideraciones.
 
II.2       Que el Primer Solicitante no ha presentado dentro de plazo argumentos que justifiquen su mejor
derecho, dentro del plazo dispuesto al efecto en el acta de fijación de procedimiento según consta a fojas 8
de autos.
 
II.3       Que en atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la
convicción suficiente para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la
causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.
 
II.4       Respecto de las alegaciones formuladas por el Segundo Solicitante fundamentando su mejor
derecho respecto del nombre de dominio en disputa, éste ha acreditado la titularidad de las siguientes
marcas:
 

(i)                  “SODIMAC CONSTRUCTOR”, Reg. N° 630.025, para establecimiento comercial de venta
de toda clase de productos, con excepción de productos clase 2 y 4 para todas la regiones del
país;

 
(ii)                “SODIMAC CONSTRUCTOR, MÁS BARATO IMPOSIBLE”, Reg. N° 681.273 frase

publicitaria para toda clase de productos, con excepción de las clases 2 y 4, en todas las
regiones del país;

 
(iii)               “TARJETA CONSTRUCTOR”, Reg. N° 523.805, distingue productos de la clase 16;
 
(iv)              “TARJETA CONSTRUCTOR”, Reg. N° 523.806 que distingue servicios de organización de

créditos y ventas, sistemas de financiamiento para adquisición de toda clase de artículos y
productos de la clase 36;

 
(v)                “TODO PARA CONSTRUIR”, Reg. N° 341.075, distingue tintas para imprimir clase 2,

productos de la clase 6; impresos y publicaciones no periódicas, carteles pintados o impresos;
papelería, cartones, telas, instrumentos para labores de escritorio, dibujos, bellas artes y
enseñanza; productos de encuadernación, pizarras, plumas, compases, tintas y artículo
colorantes, para escribir, carbones para dibujos; tizas y tierras de color moldeadas; acuarelas,
papeles teñidos para calcar, clase 16, y

 
(vi)              “SODIMAC SUPERMERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN”, Reg. N° 698.521, frase de

propaganda que publicita un establecimiento comercial, para la compra y venta de toda clase
de productos, en todas las regiones del país.

 
II.5       A su vez, el Segundo Solicitante ha acreditado la titularidad de diversos nombres de dominio
conteniendo la expresión “CONSTRUCTOR” o expresiones que resultan fonéticamente similares a ésta,
tales como: (i) ‘constructorblog.cl’; (ii) ‘blogconstructor.com’; (iii) ‘blogconstructor.cl’; (iv)
‘homecenterconstructorblog.cl’; (v) ‘maestroconstructor.cl’, y (vi) ‘sodimacconstructorblog.com’.
 
II.6       Sin perjuicio de haberse acreditado la titularidad de las marcas y nombres de dominio antes
citados, de ello no se sigue que concurran los supuestos de hecho que conforme a lo dispuesto en el
artículo 14 del Reglamento se establecen para la resolución de las disputas sobre nombres de dominio CL.
A mayor abundamiento, la argumentación del Segundo Solicitante se sostiene en que deberá asignársele el
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nombre de dominio pues: (i) su propia solicitud no infringe las normas vigentes respecto de abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, y (ii) que la asignación al Primer Solicitante
infringiría, derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante
 
II.7       Previo al análisis diferenciado de los argumentos del Segundo Solicitante, debe hacerse presente
que en materia asignación de dominios bajo el Reglamento recibe plena aplicación el principio first come
first served. Este principio deberá ser sopesado, conforme se dispone en el artículo 14 del Reglamento,
por el respeto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de
la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.
 
Luego, en el caso de solicitudes competitivas deberá probarse que algunas de las normas anteriormente
citadas han sido infringidas por el Primer Solicitante a fin de asignar el nombre de dominio a quien tiene
mejor derecho fundado en la infracción del Primer Solicitante a las normas antes citadas.
 
Por otra parte la aplicación del principio first come first served implica que la inactividad del Primer
Solicitante en el caso de solicitudes competitivas no redundará necesariamente en la asignación del
nombre de dominio al Segundo Solicitante, pues es el Primer Solicitante quien por el sólo hecho de
solicitar en primer lugar la asignación de un nombre de dominio quien tiene mejor derecho a éste,
recayendo sobre el Segundo Solicitante la carga de la prueba de la concurrencia de los supuestos de hecho
del artículo 14 del Reglamento.
 
II.8       En vista a lo anterior, respecto de la alegación formulada por el Segundo Solicitante respecto a
que su propia solicitud no infringe las normas referidas a la competencia leal y ética mercantil, este
tribunal ha decidido desestimarla, toda vez que la infracción a dichos principios deberá verificarse en la
solicitud del Primer Solicitante en autos a fin de comprobar la inaplicabilidad en el caso concreto del
principio first come first served.
 
II.9       En el criterio de este tribunal no se han infringido derechos válidamente adquiridos por terceros,
toda vez que la expresión “elconstructor” es genérica y de uso común y no se encuentra incorporada en el
activo intangible del Segundo Solicitante. Esto puede ser confirmado al constatar la gran cantidad de
marcas registradas y en trámite en Chile, bajo diversos titulares, que contienen la palabra
CONSTRUCTOR. A mayor abundamiento, se ha podido constatar que el Primer Solicitante es titular de
la solicitud de registro No. 838.813 EL CONSTRUCTOR que fue objetada por el artículo 20 letra e) de la
ley de Propiedad Industrial.
 
II.10     Desde otro punto de vista, hacemos presente que no puede considerarse que se trate de un nombre
de dominio que de ser asignado al Primer Solicitante pueda producir confusión en el público consumidor,
pues se trata de una expresión de uso común que hace referencia muy general a todos quienes se dedican
al rubro de la construcción. En este sentido, deberá agregarse el hecho que las marcas cuya titularidad
acreditó el Segundo Solicitante abarcan expresiones que contienen la expresión “constructor”, pero en
ningún caso la marca “constructor” o “elconstructor” por sí sola.
 
De este modo, la asignación del nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante no infringirá
derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante.
 
II.11     Adicionalmente, debe hacerse presente que considerar falta de interés legítimo del Primer
Solicitante, sobre la base de falta de desarrollo de una actividad comercial concreta de envergadura por
parte de éste, no resulta relevante en la determinación de la existencia de un legítimo interés, pues
conforme a las reglas generales, su cuantía no es relevante en la determinación de su existencia. Al efecto,
hacemos presente que Eduardo Couture ha definido en su Vocabulario Jurídico (Buenos Aires, Depalma)
p. 344, interés como una "aspiración legítima, de orden pecuniario o moral que representa para una
persona la existencia de una situación jurídica o la realización de una determinada conducta".
 
Como se ha visto, no se ha alegado o comprobado la existencia de una infracción a las normas vigentes
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sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, así como a
derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo necesariamente considerarse como legítimo el
interés del Primer Solicitante.
 
II.12.    En consecuencia, en consideración a lo expresado en los considerandos anteriores, este tribunal
estima que el Segundo Solicitante no ha acreditado tener mejor derecho al nombre de dominio en disputa,
puesto que la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante no infringiría derechos válidamente
adquiridos por éste, así como también no podría inducir a los usuarios de Internet a error respecto de la
naturaleza y procedencia de los servicios ofrecidos en él, por las razones antes expresadas.
 
 
II SE RESUELVE
 
 
Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa
“elconstructor.cl” al Primer Solicitante en autos, don Ramón Andrés Román Márquez.
 
Cada parte pagará sus costas.
 
Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.
 
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.
 
Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.
 
Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.
 
 
 
 
 

_______________________
Guillermo Carey Claro

Juez Árbitro.
 
 
 
 
 
 


