Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio funerariasendero.cl
Oficio N° 17968

VISTOS:

1.

Que con fecha 29 de noviembre de 2012, don JAIME ENRIQUE JAQUI JAQUE,
representado en calidad de contacto administrativo por dofia MARIA CONSUELO
ASALGADO ROJAS, solicita la inscripcion del nombre de dominio
funerariasendero.cl. Posteriormente, con fecha 4 de diciembre de 2012,
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A., representada en calidad de contacto
administrativo por don SEBASTIAN PRIETO DAMM, solicita igualmente la
inscripcion del mismo dominio funerariasendero.cl, quedando asi trabado el
conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio N° 17968 de fecha 14 de mayo de 2013, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 17 de mayo de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacién de procedimiento para el dia 29 de mayo de
2013, a las 12:00 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 29 de mayo de 2013, se efectia el comparendo fijado para ese dia,
al que solamente asiste don SEBASTIAN PRIETO DAMM, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. y
acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro. No asiste el Primer Solicitante, don JAIME ENRIQUE JAQUI JAQUE, por lo
que se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral.

Que con fecha 4 de junio de 2013, el Segundo Solicitante, INMOBILIARIA
PARQUES Y JARDINES S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que
se certifica mediante resolucion de fecha 6 de septiembre de 2013.

Que con fecha 11 de junio de 2013, don SEBASTIAN PRIETO DAMM, en
representacion del Segundo Solicitante, INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES
S.A., presenta demanda de asignacion del dominio funerariadendero.cl, sefialando
gue ademas de estar el sitio web inhabilitado, la solicitud de nombre de dominio
presentada por don JAIME ENRIQUE JAQUI JAQUE perjudica ostensiblemente sus
derechos. Esta sociedad es conocida ampliamente en nuestro pais, por lo que la
apropiacion de cualquier signo que coincida o sea confusamente similar con sus
marcas registradas, nombres de dominio y nombre comercial constituye una
vulneracion a sus derechos legitimamente adquiridos y un riesgo de confusion que
afectara a los consumidores y demas usuarios.



INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. se desempefia en nuestro pais en el
rubro de cementerios, parques y memoriales y servicios funerarios. Esta compuesta
por una familia de empresas, tales como: Organizacidbn Sendero; Parque del
Sendero; Cementerio Evangélico Nueva Jerusalén, Cementerio Nuestra Familia,
Cementerio Tradiciéon Familiar, Jardin Columbario, Servicios Funerarios Anticipa y
Funeraria Sendero.

Desde su constitucion, INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. ha venido
realizando un continuo programa de inversiones. Es asi como en abril de 1989, abre
sus puertas en la ciudad de Santiago el primer Cementerio Parque del Sendero.
Durante los ultimos afios y producto de una filosofia de trabajo basada en la
seriedad, eficiencia y buen servicio, la organizacion Parque del Sendero se ha
consolidado como wuna institucion lider en el ambito nacional, concretando
importantes avances en infraestructura y servicios a la comunidad. La Organizacion
Parque del Sendero presta hoy su invaluable servicio en importantes ciudades de
nuestro pais, como Arica, Iquique, Valparaiso, Quilpue, Villa Alemana, San Antonio,
Santiago (Maipu, San Bernardo), Rancagua, Concepcion y Temuco.

El Segundo Solicitante sostiene que esta sélida expansién de la Organizacién
Parque del Sendero, que ha alcanzado en lo referente a parques cementerios una
superficie superior a 1.800.000 m2, lo convierte en la Organizacion de Parques
Cementerios de mayor crecimiento y cobertura en Chile. Informacion relativa al
desemperio de la empresa puede obtenerse desde su sitio web, www.sendero.cl.

INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. afade que en 2001, se crea la
empresa SERVICIOS FUNERARIOS PARQUE DEL SENDERO S.A., cuyo nombre
de fantasia es FUNERARIA SENDERO, la que tiene por objeto la prestacion de
servicios funerarios, viniendo a completar su oferta en el rubro de los servicios
funebres.

El Segundo Solicitante considera que, segun lo expuesto, se esta en presencia de
una empresa absolutamente famosa y conocida en Chile por los consumidores. En
consecuencia, le parece evidente el perjuicio que la solicitud del nombre de dominio
en disputa representa para INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A.

Ademas, el Segundo Solicitante, indica ser titular en nuestro pais de varios
registros de marcas que contienen la expresién “parque”, y “sendero”, entre las
cuales se encuentran:

o ‘PARQUE DEL SENDERO”, Registro No. 851.707 para distinguir
servicios de la clase 42;

o ‘“PARQUE DEL SENDERO”, Registro No. 861.060 para distinguir
servicios de la clase 42;

o ‘PARQUE DEL SENDERO”, Registro No. 774.934 para distinguir
productos de la clase 4;



o “‘NUESTRA FAMILIA, PARQUE DEL SENDEROQ”, Registro No. 770.965
para distinguir servicios de la clase 45.

A su vez, tal como consta de los documentos que acompafia, INMOBILIARIA
PARQUES Y JARDINES S.A. es titular, entre otros, de los nombres de dominio
sendero.cl y funerariaparquedelsendero.cl.

En virtud de los antecedentes recientemente sefalados, segun el Segundo
Solicitante, se puede constatar que el caso de autos conlleva un riesgo de confusion
entre los consumidores, quienes pensaran naturalmente que los servicios prestados
por el Primer Solicitante provienen de INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A.,
con el perjuicio inminente que ello significa.

Respecto a la proteccion al nombre comercial, INMOBILIARIA PARQUES Y
JARDINES S.A. hace presente el Convenio de Paris, el cual en su articulo 8
sefiala: “El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Unién sin
obligacion de depdsito o registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de
comercio.” En este sentido, dofia Carmen Iglesias Mufioz, en su obra “Estudio
Jurisprudencial de Marcas y Patentes”, sefiala que el nombre comercial es la
denominacién por la cual una persona juridica da a conocer la actividad comercial
que realiza. Si se trata de una sociedad mercantil, el nombre comercial se denomina
“Razon Social”. (Editorial Lexis Nexis, Santiago, afio 2003, pag. 163).

INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. reitera que esta compuesta por varias
empresas cuyas razones sociales son “Inmobiliaria Parques y Jardines S.A.;
“Organizacion Sendero”; “Parque del Sendero”; “Cementerio Evangélico Nueva
Jerusalén”, “Cementerio Nuestra Familia”, “Cementerio Tradicién Familiar”, “Jardin
Columbario”®, “Servicios Funerarios Anticipa” y “Servicios Funerarios Parque del
Sendero”, y dichos nombres comerciales han quedado protegidos, adicionalmente,

por los registros de propiedad industrial de que ella es titular.

El Segundo Solicitante, también hace presente, que el uso de un nombre de dominio
que es confusamente similar al nombre comercial de INMOBILIARIA PARQUES Y
JARDINES S.A., constituye un acto de competencia desleal que también es
abordado por el Convenio de Paris en su articulo 10 bis:

“2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia
contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

“3) En particular deberan prohibirse:
“1.- Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio

gue sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor”.



Entonces, para el Segundo Solicitante, se desprende que el ejercicio de actos
capaces de crear confusion en Internet queda comprendido dentro de la
competencia desleal y, por lo tanto, deben ser prohibidos por las autoridades
correspondientes.

INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. aludiendo al concepto de fama y
notoriedad en relacion con registros marcarios, indica que la marca notoria
corresponde a aquella es que ampliamente conocida por el grupo de consumidores
que pertenecen al mercado al que va dirigida dicha marca. En tal sentido, el
Convenio de Paris sefiala en su articulo 6 bis que los paises miembros estan
obligados a “prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccidn, imitacion o traduccién, 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 reproduccién
de tal marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear confusion
con ésta”. El Segundo Solicitante menciona que en virtud de este articulo, la
protecciébn de que goza una marca famosa y notoria trasciende las barreras del
derecho de marcas, quedando su reproduccion prohibida en cualquier ambito.

INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. considera que la expresion
“FUNERARIA SENDEROQ” no corresponde a un término genérico, de uso comdn o
gue pueda ser producto de la simple imaginacion del solicitante. Se trata de un
término especial y poco comun, que es confusamente similar a su razén social y que
sin duda traera aparejada el error y confusién entre los consumidores. Afade, esto
se traducird en la practica, en que los consumidores que intenten ubicar su sitio web
podran llegar errbneamente al de don JAIME ENRIQUE JAQUI JAQUE, con el
perjuicio que eso significa para ésta.

El Segundo Solicitante hace alusion a su derecho preferente invocando el articulo
22 del Reglamento de NIC Chile que establece las condiciones que dan cuenta de
una inscripcién abusiva de nombre de dominio: “La inscripcion de un nombre de
dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

“a.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

‘b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

“c.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”

INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. argumenta que el nombre de dominio
solicitado es idéntico a la marca y el nombre con que es conocida, y resulta



altamente posible que el Primer Solicitante haya tenido conocimiento de dicho
nombre, considerando la data y fama de ésta y sus marcas en nuestro pais.

Por otra parte, asegura el Segundo Solicitante, que don JAIME ENRIQUE JAQUI
JAQUE no posee derechos que le otorguen preferencia frente a la asignacion del
nombre de dominio en conflicto. No es titular de una razén social que avale el uso
del dominio, ni siquiera de otros dominios relacionados. Solo podra valerse en este
caso del principio 'tfirst come, first served”, el cual constituye un principio y no un
derecho, y como los mismos jueces arbitros de NIC Chile sefialan, desaparece una
vez que la otra parte acredita mejores derechos sobre un nombre de dominio,
puesto que es util sélo en aquellos casos en que las partes de un conflicto se
encuentran en igualdad de condiciones.

INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. concluye que en virtud de los hechos
expuestos, los articulos pertinentes del Reglamento de NIC Chile, las leyes que
rigen la Propiedad Industrial en nuestro pais y los tratados internacionales, la
asignaciéon del nombre de dominio funerariasendero.cl le corresponde al Segundo
Solicitante, INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. Asimismo, acompafia los
siguientes documentos probatorios:

1. Copia de registro de nombres de dominio parquedelsendero.cl;
sendero.cl;  funerariaparquedelsendero.cl;  segun informacién
proporcionada por la base de datos de NIC Chile.

2.  Copia de la informacion emanada de la pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial donde constan los registros “PARQUE DEL
SENDERO”, denominacion, registro N° 851.707, clase 42; “PARQUE
DEL SENDERO”, mixta, registro N°861.060, clase 42, “PARQUE DEL
SENDERO”, denominacion, registro N° 774.934, clase 4; y “NUESTRA
FAMILIA, PARQUE DEL SENDERO”, mixta, registro N°770.965, clase
45.

3. Copia simple de escritura de constitucion de “Servicios Funerarios
Parque del Sendero S.A. de fecha 13 de julio de 2001, repertorio 8.917-
01 y su protocolizacion de fecha 31 de julio 2001, repertorio 9.854-01
otorgados en la Notaria de don Ivan Torrealba Acevedo.

4.  Set de copias simples de boletas de ventas y servicios nimeros 01920,
01921,01922,01923, y 01924 de Servicios Funerarios Parque del
Sendero S.A.

5. Set de copias simples de Facturas numeros 02660, 02661, 02662,
02664 de Servicios Funerarios Parque del Sendero S.A.

6. Condiciones especiales de contrato N° 1091505 en que se da cuenta de
la razon social de INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. y donde
aparecen las demas empresas del grupo.



7. Condiciones especiales de contrato de prestacion de servicios de
cremacion N°02383 en que se da cuenta de la razon social de
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. y donde aparecen las
demas empresas del grupo.

8.  Formulario programa Uno + Uno = O en que se da cuenta de la razon
social de INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. y donde
aparecen las demas empresas del grupo.

9. Folleteria en que constan las razones sociales y marcas de
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A.

Que con fecha 6 de septiembre de 2013, se provee la presentacion hecha con fecha
11 de junio de 2013, por don SEBASTIAN PRIETO DAMM, en representacion del
Segundo Solicitante, INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A., dandose
traslado al Primer Solicitante, lo que es notificado a las partes por correo electrénico.

Que con fecha 16 de septiembre de 2013, 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 sefiala 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 publicacién 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, Unicamente el Segundo Solicitante,
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A., ha invocado y acreditado lo que ha
estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, don JAIME ENRIQUE JAQUI JAQUE, no ha hecho valer
argumento alguno que justifigue un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
cuestion.



10.

11.

Que INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. se dedica al rubro de
cementerios, parques y memoriales y servicios funerariodo compuesta por una
familia de empresas, tales como Organizacion Sendero, Parque del Sendero,
Cementerio Evangélico Nueva Jerusalén, Cementerio Nuestra Familia, Cementerio
Tradiciébn Familiar, Jardin Columbario, Servicios Funerarios Anticipa y Funeraria
Sendero. Sefala que en abril de 1989, abre sus puertas en la ciudad de Santiago el
primer CEMENTERIO PARQUE DEL SENDERO.

Que el Segundo Solicitante afiade que en 2001, se crea la empresa SERVICIOS
FUNERARIOS PARQUE DEL SENDERO S.A., cuyo nombre de fantasia es
FUNERARIA SENDERO, la que tiene por objeto la prestacion de servicios
funerarios, viniendo a completar su oferta en el rubro de los servicios funebres.

Que INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. considera que la expresion
“FUNERARIA SENDEROQO” no corresponde a un término genérico, de uso comun o
gue pueda ser producto de la simple imaginacion del solicitante. Se trata de un
término especial y poco comun, que es confusamente similar a su razén social y que
sin duda traera aparejada el error y confusion entre los consumidores lo que estima
se traducird en la practica en que los consumidores que intenten ubicar su sitio web,
podran llegar errbneamente al de don JAIME ENRIQUE JAQUI JAQUE, con el
perjuicio que eso significa para ésta.

Que el Segundo Solicitante, INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A,
acompafié documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el
Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador
y acreditan fehacientemente que INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. posee
legitimos derechos sobre la marca “PARQUE DEL SENDERO”, Registro No.
851.707 para distinguir servicios de la clase 42; “PARQUE DEL SENDERO?”,
Registro No. 861.060 para distinguir servicios de la clase 42; “PARQUE DEL
SENDERO”, Registro No. 774.934 para distinguir productos de la clase 4 y
“NUESTRA FAMILIA, PARQUE DEL SENDERO”, Registro No. 770.965 para
distinguir servicios de la clase 45.

Que INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. ha acreditado también ser
asignatario de los nombres de dominio sendero.cl y
funerariaparquedelsendero.cl.

Que el Segundo Solicitante argumenta que el nombre de dominio solicitado es
idéntico a la marca y el nombre con que es conocida, y resulta altamente posible
que el Primer Solicitante haya tenido conocimiento de dicho nombre, considerando
la data y fama de ésta y sus marcas en nuestro pais. Agrega que don JAIME
ENRIQUE JAQUI JAQUE no posee derechos que le otorguen preferencia frente a la
asignacion del nombre de dominio en conflicto. En efecto, no es titular de una razén
social que avale el uso del dominio, ni siquiera de otros dominios relacionados. Sélo
podra valerse en este caso del principio “first come, first served”, el cual constituye
un principio y no un derecho, y como los mismos jueces &rbitros de NIC Chile



12.

13.

14.

15.

sefalan, desaparece una vez que la otra parte acredita mejores derechos sobre un
nombre de dominio, puesto que es Util sélo en aquellos casos en que las partes de
un conflicto se encuentran en igualdad de condiciones.

Que si bien INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. no es titular de la marca
comercial “FUNERARIA SENDERO”, dicha expresion si corresponde al nombre de
fantasia del Segundo Solicitante, tal como lo acreditado en estos autos. Asimismo,
el dominio en conflicto estd compuesto de dos palabras, a saber, “FUNERARIA” y
“‘SENDERQO”. Al respecto, INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A. es
reconocido en el mercado nacional por prestar, entre otros, “servicios funerarios” vy,
a su vez, éstos son comunmente asociados a la palabra “SENDERO”, de tal forma
que a juicio de este sentenciador, la expresion “FUNERARIA SENDERQO” pedida
como nhombre de dominio necesariamente va a ser asociada al Segundo Solicitante.

Que conforme a lo anterior, es indudable que la existencia del dominio de autos a
nombre de un tercero, distinto del legitimo titular de las marcas “PARQUE DEL
SENDERO”, puede generar confusion entre los usuarios de Internet y entre los
consumidores en general. En efecto, es de toda l6gica presumir que ellos, al verse
enfrentados a un sitio Web funcionando bajo el nombre de dominio
funerariasendero.cl, creeran que se encuentran frente al dominio de propiedad de
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A., y no de un tercero que en nada se
vincula a la empresa que le ha dado fama y notoriedad a la marca “PARQUE DEL
SENDERO”. Esto producira una sensacion de confianza que nace como resultado del
renombre y seguridad que genera la empresa del Segundo Solicitante, en
circunstancias que el usuario de Internet estaria frente a un dominio de propiedad de
una persona que no corresponde a la que él cree. A juicio de este sentenciador, esta
situacion es inaceptable, puesto que el Primer Solicitante se aprovecharia de la fama,
prestigio, y reconocimiento que a lo largo de los afios ha logrado obtener
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A., para eventualmente atraer a usuarios
de Internet incautos a su sitio Web funerariasendero.cl, con el consiguiente perjuicio
gue le provocaria tanto a los que ingresan al sitio Web engafiados, como al Segundo
Solicitante, legitimo titular de la marca “PARQUE DEL SENDEROQO”.

Que, por consiguiente, la inscripcién por parte de don JAIME ENRIQUE JAQUI
JAQUE del dominio funerariasendero.cl va en contra del espiritu de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y
le repugna, puesto que este sentenciador ha llegado al convencimiento de que el
dominio funerariasendero.cl de autos fue inscrito por el Primer Solicitante con la
Unica finalidad de inducir a los usuarios de Internet y al publico consumidor en
general a error y/o engafio.

Que por el mero hecho de que don JAIME ENRIQUE JAQUI JAQUE haya solicitado
primero el nombre de dominio funerariasendero.cl no es suficiente ya que, a lo
menos, ésta debid haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no
hacer presentacion alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legitimo
interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.



16. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por INMOBILIARIA
PARQUES Y JARDINES S.A., asi como la falta de ellos por parte de don JAIME
ENRIQUE JAQUI JAQUE vy, en especial, atendidos los principios de prudencia y
equidad, es que este arbitro ha llegado a la conviccion de que el Primer Solicitante
carece de derechos o0 intereses legitimos respecto del nombre de dominio
funerariasendero.cl y que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al
dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio funerariasendero.cl al Segundo Solicitante,
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A., RUT N° 96.516.000-0.

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 Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos don Matias Moreno Poblete y a dofia Alicia Medel Acuia,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 14 de octubre de 2013.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acufia
RUT 15.370.106-7 RUT 5.994.801-6



