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

Santiago, treinta de abril de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 19250 de fecha 02 de enero de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computacién de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacidén del nombre de dominio <fibrocementodvp.cl>.

El suscrito acepto 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.

Segln aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Tecnologia vy
Comunicacién, Alejandro Reyes Luraschi E.l.R.L., RUT: 76.074.435-2, Direccién: Pedro de Valdivia Sur 278,
Los Andes y como segundo solicitante Sociedad Industrial Pizarrefio S.A., rut: 96.569.760-8, representada
por Estudio Villaseca, Rut 76.031.071-9 Direccién: Av. Alonso de Cérdova N° 5151, piso 8, Las Condes,
Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 03 de enero de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citd a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia viernes 10 de enero de 2014, a
las 10.20 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 10 de enero de 2014, se llevd a cabo la referida audiencia con la presencia de don Oscar
Rodriguez Baeza, en representacion del segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer
solicitante, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliacién y se procedié a fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral.

A fojas 13, con fecha 29 de enero de 2014, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 29 de enero de 2014.

A fojas 14, don Oscar Manuel Rodriguez Baeza, abogado por el segundo solicitante, presenté al Tribunal
Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos
productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. A diferencia de lo que ocurre en
el dmbito de los registros marcarios, son Unicos y sélo pueden ser otorgados a un Unico prestador, mientras
gue una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases
distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza;

b) Que, la doctrina nacional y extranjera, plasmada en innumerables sentencias del Panel de arbitros de Nic
Chile, ha considerado que la relacidon entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por
ende, la resolucion de los conflictos por asignacién de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros,
en atencidn a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio;

c) Que, para la resolucion del sefialado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para
su resolucidn. Sin duda alguna las mas importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogia, las normas de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley N219.039 sobre Propiedad
Industrial y el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y
promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991;

d) Que, su representada fue fundada el afio 1935, dedicada a la manufactura y comercializacién de
productos de fibrocemento, tales como placas onduladas vy lisas, tejas y moldeados. Estos productos estan
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destinados principalmente a la construccion habitacional, creando ambientes mas adecuados a las
necesidades del hombre, siempre implementando la mejor tecnologia con personal capacitado y brindando
soluciones de calidad;

e) Que, los nombres de dominio fibrocemento.cl y fibrocementos.cl pertenecen a su parte y hay identidad
fonética y gréfica con el nombre de dominio solicitado, lo que palmariamente conlleva a los consumidores a
no distinguir la procedencia de esos productos y sus servicios relacionados, esto debido que las letras dvp
afiadida no otorgan al concepto discutido una personalidad propia.

f) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompafia, con citacion:

1. Certificado sobre nombre de dominios fibrocemento y fibrocementos

2. Diferente Publicidad de la sociedad Industrial Pizarrefio S.A. destacando la manufactura y comercializacidon
del fibrocemento.

Con fecha 07 de marzo 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 citacién.

Con fecha 07 de marzo de 2014, este Tribunal arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el
término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 14 de marzo de 2014, apercibiéndose al
primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 36, con fecha 21 de marzo de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este
Tribunal Arbitral resolvid 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 -segiin 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 realizacion por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacién 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. Al tenor de lo sefialado, como
el juez no estd autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de
acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cudl de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. 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 Cddigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincién 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). A
partir de la norma sefalada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor debera probar lo que sostiene y fundamenta su
pretension, mientras que el demandado debera probar lo que sostiene y fundamenta su oposicién a la
pretension del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
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ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que, no consta en autos la utilizacién que pretendera dar el primer solicitante al sitio, ni cdmo
afecta o afectaria esta denominacion los derechos del segundo, si bien fibrocemento es un sustantivo,
referido a una especie de material para la construcciéon, por ende resulta ser un genérico, no una creacion
original de uno u otro solicitante, el agregado dvp, podria otorgarle distintividad suficiente, de haberlo
alegado el primer solicitante y habria bastado justificar que el uso no coincidiria con la utilizacién y
proteccién marcaria que tiene registrada el segundo, cosa que no hizo, pese a no tener ni costo ni alta
complejidad para él.

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con
dominios y productos del segundo, como para determinar fehacientemente que no habra confusion para el
publico consumidor referido al giro del segundo solicitante, es riesgoso pensar que no afectard el giro del
segundo como para presumir que no existird confusion con el publico al que pretende asistir uno u otro
solicitante; por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el publico pueda
confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de dominios en base a la expresion
“fibrocemento”, idénticos al dominio solicitado, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho
para el segundo solicitante. El primer solicitante no ha acreditado, de forma alguna el giro que desarrollara
con el dominio, como tampoco que el uso que pretende dar al dominio solicitado no coincide con la
actividad del segundo. 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, y de reconocimiento
en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEXTO: Que, la utilizacidn del término “fibrocemento” por el segundo solicitante, para el desarrollo de su
actividad, podria ser considerado una creacidn original del mismo, toda vez que se dedica comercialmente a
la venta del producto y esta relacionado a su giro, como ha verificado este Tribunal, de la documentacion
acompanada, el término solicitado es el mismo, por lo que se estima que podria generar confusién en el
publico consumidor de uno y otro solicitante y posible desvio de su clientela hacia un sitio que contenga
informacion que pueda generar confusion. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante
presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestion.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al mérito de todos 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 funcidon jurisdiccional. Prueba y
alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, habiéndosele otorgado todas las
oportunidades posibles para ello, actitud procesal, que evidencia poco interés en mantener el dominio en
cuestion.

OCTAVO: 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 acreditd
fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer
solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas, no probé de forma alguna.

NOVENO: 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, Monica: "...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
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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:

* En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Orgdnico 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
“fibrocementodvp.cl”, al segundo solicitante Sociedad Industrial Pizarrefio S.A., rut: 96.569.760-8,
representada por Estudio Villaseca, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.

¢ Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

*  Comuniguese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

* Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

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

ROL 19250- 2013

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

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