Fallo por dominio “homecenters.cl”
PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA
-v-

SODIMAC S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 28 de Diciembre de 2009
VISTO:

PRIMERQO0: Que por oficio 0F11.159, de 07 de Agosto de 2009, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designaciéon como
Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de dominio

“homecenters.cl;”

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA,
RUT 10.567.173-3, cuya profesion desconozco, domiciliado en La Flecha
0736, Puente Alto, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante
del nombre de dominio “homecenters.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 09
de Mayo de 2009, a las 21:01:10, horas GMT., Y SODIMAC S.A.
persona juridica del rubro de su denominaciéon, RUT N° 96.792.430-k-1,
representada por JOHANSSON T LANGLOIS LIMITADA, domiciliada,
para estos efectos en calle San Pio X 2460 Oficina 1101, Providencia,
Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre
de dominio “homecenters.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 25 de Mayo de

2009, alas 13:56:45, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 10 de Agosto de 2009 la cual
rola a fojas 7, de autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd desempenarlo

fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia



para convenir las reglas de procedimiento para el dia 24 de Agosto de

2009, a las 9,30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 9 de autos y

a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 24 de Agosto de 2009, a las 9,30 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado con asistencia de dofia CAROLINA MORA
ALLENDE, del Estudio juridico JOHANSSON Y LANGLOIS
LIMITADA, quien comparece en representacion del segundo solicitante,
SODIMAC LIMITADA, en virtud de patrocinio y delegacion de poder que
el tribunal tuvo presente y por acompanados los documentos respectivos y
en rebeldia del primer solicitante PABLO LUIS ARRIAGADA
VALENZUELA. El arbitro procedi6 a comprobar que se habia hecho la
consignacion decretada para el pago de los honorarios por el segundo
solicitante, estimandola bastante y ordenando agregar a los autos la
fotocopia del comprobante de deposito respectivo, que rola a fs 19, de
autos. Acto seguido, ante la ausencia del primer solicitante, el arbitro
procedi6 a fijar las normas de procedimiento a las que se ceiira la
controversia, todo ello segiin consta del acta levantada al efecto y que rola

a fojas 17, de autos.

SEXTO: Que con fecha 25 de Agosto de 2009, se notifico a las partes el

comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SEPTIMO: Que con fecha 04 de septiembre de 2009, por escrito que rola
a foja... de autos, la parte del primer solicitante PABLO LUIS
ARRIAGADA VALENZUELA, presentd solicitud de asignacion del
nombre de dominio en disputa indicando que la expresion “Homecenter”

no es en ningun caso un signo creado por el segundo solicitante, sino que se



trata de una frase de uso comun, mundialmente utilizada que se traduce
como Centros para el Hogar y que el objetivo de inscribir este nombre de
dominio fue el de albergar una guia para que cualquier persona pudiera
comparar precios de un determinado articulo, en todos los actores del
comercio dedicados al hogar, es decir, todos los homecenters que operan

en el pais, como Easy, Sodimac, Casa Ideas, FullHaus, Imperial, etc.

Notificada por correo electronico con fecha 7 de septiembre, la demanda el
primer solicitante Pablo Luis Arriagada Valenzuela, el segundo solicitante
SODIMAC S.A. representado por su abogada mandataria Carolina Mora
Allende, refuta los argumentos fundantes de aquella pretension y afirma
que este primer peticionario se encuentra actuando de mala fe al intentar la

inscripcion de dominio materia del presente arbitraje.

SODIMAC S.A., representada por el estudio juridico JOHANSSON Y
LAGLOIS LIMITADA, por intermedio de la abogada CAROLINA MORA
ALLENDE, solicit6 la asignacion del nombre de dominio “homecenters.cl

a su favor, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

En el plano de los hechos sefiala que la parte que representa solicité con
fecha 25 de Mayo el nombre de dominio en conflicto, que lo propio hizo
PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA y que, al no prosperar la

mediacion realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En los fundamentos de su demanda senala, en primer término, que se
funda el hecho que SODIMAC constituye una famosa y reconocida
empresa nacional e internacional que se dedica a todo lo relacionad con el
rubro de materiales de construccion y todo tipo de productos para el hogar,
a través de sus prestigiosas y reconocidas marcas “HOMECENTER”, por
medio de las cuales distingue diversos productos y servicios. Agrega que su
nombre social SODIMAC corresponde a la sigla Sociedad Distribuidora de

Materiales de Construccion, creada en 1952, con mas de 50 afios de



historia, con 92 tiendas en cuatro paises, ademas de 22.000 empleados que
laboran para ella. Sefiala que se representada se ha preocupado de registrar
las marcas comerciales que identifican a sus productos y servicios, dando
origen a la familia de marcas “HOMECENTER”, expresién que es casi
idéntica al nombre de dominio en litigio, sin que el hecho que el primer
solicitante haya agregado la letra “S” permita a los consumidores distinguir
que no estan frente a un sitio web asociado a la empresa Sodimac S.A.
Senala que no parece justo que el nombre de dominio materia del arbitraje
se asigne a un tercero, en circunstancias que el creador de la marca
“HOMECENTER” para servicios y productos relacionados con el rubro de
la construccion y el equipamiento del hogar ha sido creada por su
mandante, que la invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos
para registrar y dar a conocer dichas marcas comerciales en el mercado
consumidor. Considera el segundo solicitante que los nombres de dominio,
aunque tienen una naturaleza juridica distinta de lasa marcas comerciales,
poseen una gran importancia en la realidad préctica y concreta, toda vez
que hoy en dia la red Internet constituye un fundamental y popular canal
de publicidad e identificador de productos y servicios e identificador de
productos y/o servicios, motivo por el cual el propdsito de su demanda de
asignacion es evitar que terceros se apropien de expresiones similares a
marcas famosas y notorias, ademds de permitir que el piblico consumidor
pueda identificar en red aludida a su mandante con sus marcas comerciales
y nombres de dominio inscritos. La empresa SODIMAC S.A., aporta la
siguiente lista de marcas registradas a su nombre, en favor de la asignacion

del dominio en conflicto.



A continuacion se puede observar los registros y solicitudes

marcarios de SODIMAC SA" corespondientes Cnicamente a sus marcas
"HOMECENTER" aisladas o juntamente con otros elementas denominativos:

Marca
Tipo
Cobartura
Regionas:
Clases:

Solicitud M=

Registra Mo
Referencia ML

Marca
Tipo
Cobaertura
Clases:

Salicitud N°
Registro N
Referencia J&L

Marca
Tipo
Cobertura
Clasas:

Solicitud N°
Ragistrs N°
Referencia J&L

Marca
Tipo
Cobertura
Clases:

Solicitud N®
Registro N
Raferencia J&L

Marca
Tipo
Cobertura
Regiones:
Clases:

Solicited N®
Registra N®
Referencia Il

HOMECENTER

Palabra

Establecimients Comercial

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

1211121314151617 1819 2021 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 3
45678910

713538 Fecha Solicibud 06-Dic-2005
756156 Fecha del Registro 13-Abr-2006
H338 Fecha Vencimiento 13-Abr-2016

HOMECENTER

Falatra

Servicios

35 SERVICIOS DE COMPAA ¥ VENTA AL POR MAYOR ¥ AL DETALLE DE TODA CLASE DE
ARTICULDS Y PRODUCTOS; SERVICIOS DE  IMPORTACION, EXPORTACION ¥
REPRESENTACION DE TODA CLASE DE ARTICULOS ¥ PRODUCTOS; PUBLICIDAD
HABLADA, RADIADA ¥ TELEVISADA E IMPRESA; VENTAS POR CATALOGO, VENTAS POR
INTERNET, VENTAS EN PUBLICA SUBASTA DE TODA CLASE DE ARTICULDS ¥
PRODUCTOS,  ASESORIAS EN LA DIRECCION DE NEGOCIOS COMERCIALES;
INFORMACION EN MATERIA DE NEGOCIOS; ABASTECIMIENTOS PARA TERCEROS;
CONSULTAS SOBRE PERSONAL; ORGANIZACION DE FERIAS; EVENTOS, CONGRESOS ¥
EXPOSICIONES CON FINES COMERCTALES,

775334 Fecha Solicitud 30-May-2007
B0708Ra Facha del Registro 29-Ene-Z008
HE51 Fecha Vencimiento 29-Eng-2018

HOMECENTER SODIMAC

Palabra

Productos

16 TODDS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.
453128 Fecha Solicitied 28-Jun-1999
556118 Fecha del Registro 17-Dic=1999
HI38 Fecha vencimiento 17-Dic-2009

HOMECENTER SODIMAC

Palabra

Servicios

38 SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN GENERAL; PROGRAMAS HABLADOS, RADTADOS
¥ TELEWISADOS,

453139 Facha Solicitud 28-Jun-1999

556119 Fecha dei Begistro 17-Dic-1999

H339 Fecha Vencimiento 17-Dic-2009
HOMECENTER SODIMAC

Palabra

Establecimionto Comercial

2-3-4-6-7-9-10-11-12

1234567891011 121314151617 15 19 20 21 222314 152627 28 29
30 31323334

447524 Feche Solicitud 29-Abr-1999
G713T0 Fecha del Registro 20-Ago-2003
H556 Fecha Vencimients 20-Ago-2013



“Farca “HOMECENTER SODIMAC
Tipo Palabra
Cobartura Establecimiento Comercial
Regiones: 1-5-8-13
Clases: 1211121314151617 181920212223 242526 27 28 29 30 31 323334 3
45678910
Saodicitud N 442775 Fecha Solicitud 09-Mar-19989
Resgistro N B05490 Fecha deél Registna 16-Oct-2001
Referencia JRL H557 Fecha Vencirmiento 16-Oct-2011
Marca HOMECENTER SODIMAC
Tipa Palabra
Cobertura Servicios
Regiones: 1-5-8-13
Clases: 35
Solicitud N® B71574 Fecha Salicitud 22-Jul-2009
Registro N= o Fecha del Registro
Referencia JAL HE04
Marea D HOMECENTER
Tipo Palabra
Cobertura Productos
Clases: 220 22 27
Soliciktud N 556298 Fecha Solicitued 23-Ene-2002
Registra N° 531003 Fecha del Registro 02-Sep-2002
Reforenca Ml De77 Fecha vencimiento 02-Sep-2012
Marca EXPOCASA HOMECENTER SODIMAC
Tipo Palabra
Cobertura Servicios
Clases: 35
Soficitud WN® B73514 Fecha Solicitud 06-Ago-2009
Registro N® o Fecha del Registro
Referancia JAL E2518
Marca EXPOCASA HOMECENTER SODIMAC
Tipo Palabra
Cobertura Servicios
Clases: a1
Solictud N° BF3I513 Fecha Solicitud 06-Ago-2009
Registro N® 1] Facha del Registro
Referencia J&L E2519
Mairca HAGALD UD, MISMO CON HOMECENTER SODIMAC
Tipo Palabra
Cobertura Productos
Clasas: 16 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.
Solicibud N® A29768 Fecha Solicibud 13-0Oct-1998
Registro N® B52537 Fecha del Registro 17=-Diec-2002
Refarencia Ml H317 Fecha Vencimiento 17-Dic-2012
Marca HAGALD UD. MISMO CON HOMECENTER SODIMAC
Tipe Palabra
Cobertura Sarvicios
Clasas: 38 PROGRAMAS HABLADOS, RADIADOS ¥ TELEVISADOS.
Saokcitud N9 420764 Fecha Salicitud 13-Oct-1998
Registro N2 G52536 Facha del Registro 17-Dic-2002
Referencia J&L H3F21 Fecha Vencmiento 17-Dic-2012
Mares HAGALD UD, MISMO CON HOMECENTER SODIMAC
Tipo Palabra
Cobertura Servicios
Clases: 35 SERVICIOS DE AYUDA EN LA DIRECCION, ORGAMNIZACION ¥ EXPLOTACION DF UMNA

EMPRESA COMERCIAL © [NDUSTRIAL; COMSULTORIA PROFESIONAL EM MEGOCIOS:
ESTIMACIONES ¥ EVALUACIONES DE NEGDCIOS; CONSULTORIA EN LA ADMINISTRACION
DE PERSONAL;, SERVICIOS DE PERITAJES ¥ EVALUACIONES ©DF NEGOCIOS:
INVESTIGACIONES DE MERCADD E INFORMACIOMES ESTADISTICAS; SERVICIOS DE
CONTABILIDAD, REGISTRO, TRANSCRIPCION, COMPOSICION, COMPILACION ¥
TRANSMISTON DE COMUNLCACIONES ESCRITAS, VENTAS EN PUBLICA SUBASTA; VENTAS
A TRAVES DE INTERNET, DE CATALOGOS ¥ DE TELEVISION; ALQUILER DE MAGQUINAS;
SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TODAS SUS FORMAS Y ALQUILER DE ANUNCIOS
PUBLICITARIOS, RELACIONES PUBLICAS; ORGANIZACION DE FERIAS COMN FINES



Solicitud N¥
Registro MO
Referancia JAL

Marca
Tipa
Cobertura
Clages:;

Sodicitud N*
Registra N°
Referanca ML

Marca
Tipo
Cobartura
Clases:

Salicitud N*
Registro N°
Refarancia JBL

Marca
Tipo
Cobertura
Clases:

Solicitud N*
Registro N°
Referencia JRL

Marca
Tipo
Cobertura
Regiones:
Clases:

Solicitud N=
Eegistro N™
Referencia &L

Marca

Tipa
Reglones:
Clases:

Solicitud WO
Registro N
Referencia J&L

Marca

Tipo
Regilones:

COMERCIALES Y  PUBLICITARIOS; ENCUESTAS DE  OPINION: IMPORTACION,
EXPORTACION ¥ REFRESENTACION DE TODA CLASE DE ARTICULODS ¥ PRODUCTOS,
INCLUYENDC LA REPRESENTACION DE MARCAS COMERCIALES.

692829 Fecha Solicibud 23-Jun-2005
770486 Fecha del Registro 25-0ct-2006
HEDD Fecha Vencimiento 25=0ct-2016

HAGALD UD.MISMO CON HOMECENTER SODIMAC

Palabra

Serv s oS

373941

[Clasa C37:] COMSTRLMCION, REPARACION ¥ SERVICIOS OE INSTALACION.
[Clage C3%:] TRANSPORTE.
[Clase C41:] EDUCACION, FORMACION ¥ ESPARCIMIENTO.

737428 Fecha Solicitud 24-1ul- 2006
B25673 Fecha del Registra 27-Ago-2008
H572 Fecha Vencimignto 27-Ago-2018

HOME CENTER - SODIMAC SU HOGAR EN BUENAS MANOS

Frase de Propaganda

Productos

16 FRASE DE PFROPAGANDA PARA SER USADA EN TODOS LOS ARTICULOS ¥ PRODLUCTOS
DE LA CLASE 16,

556873 Fecha Solicitud 2B-Ene-2002
GZ9104 Fecha del Registro 03-May-2002
H118 Fecha Wencimiento 03-May-2012

HOME CENTER - SODIMAC SU HOGAR EN BUEMAS MANDS

Frase de Propaganda

Establecimients Comearcial

1234567691011 121314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 35 26 27 78 29
30 31 32 3334

556874 Fecha Solicitwd 28-Ene-2002
530024 Fecha del Registro: 13-May-2002
H119 Facha Vencimiento 14-May-2012

HOMECENTER SODIMAC SU HOGAR EN BUENAS MANOS

Mixta

Establecimianta Comarsial

1-2-3-4-5-6-T7-8-9-10-11-12-13
1234567891011 1213141516 17 18 19 20 21 22 33 24 35 26 27 I8 29
30 31 323334

560051 Fecha Solicitud 01-Mar-2002

642133 Feche dal Regestro 13-S5ep-2002

H1z20 Fecha Vencimiento 13-Sap-2012
SODIMAC

S hifian e b sSnee s

HOMECENTER SODIMAC. LAS OFERTAS DE LA COMPETENCIA SOM NUESTROS
PRECIOS

Frase de Propaganda

1-5-8-13

16 PARA SER WSADA EN PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO
COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTDS DE [MPRENTA : ARTICULDS DE
ENCUADERNACION; ; FOTOGRAFIAS: PAPFLERLA:, ADHESIVOS [FEGAMENTOS) PARA LA
FAPELERIA O LA CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR ¥
ARTICULOS DE OFICIMA (EMCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCION O DE
ENSENANZA (EXCEFTO APARATOS): MATERIAS PLASTICAS PABA EMBALAIE [(ND
COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES,

859500 Fecha Solicitud I1-Mar-2009
BE56133 Fecha cef Registro 01-Abr- 2009
H3I0E Fecha Vencimiento 01-Abr-2019

HOMECENTER SODIMAL, LAS OFERTAS DE LA COMPETEMCIA SOM NUESTROS
PRECIOS

Frase de Propaganda

1-5-8-13



Clases:

Solicited N®
Registro N®
Referencia 1&L

Marca
Tipo
Cobartura
Clases:

Solicatisd N®
Registro N®
Referencia J&L

36 PARA SER  USADA EN SERVICIOS DE OTORGAMIENTO DE CREDITO Y
ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE CREDITO COM TARJETAS DE CREDITO.

BS9409 Fecha Solicitud 31-Mar-2009
B56132 Facha oel Registro 01-Abr-2009
HIOF Fecha Vencamianios 01-Abr-2019

SEGURD HOGAR ASISTEMCIA, HOMECENTER SODIMAL

Peiabra

Servicios

37 SERVICIOS DE COMSTRUCCION, DE REFACCION, DE INSTALACIONES DE INHUEBLES.
SERVICIOS DE MANTEMCION, DE REPARACION, DE CONSERVACION DE TODOD TIPO DE
EQUIPAMIENTD ¥ ENSERES DEL HOGAR, SERVICIOS DE ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y
GE MATERIAL DE CONSTRUCCION.

G219 Facha Salicitud Z28-Jul-1998
G03I9S53 Facha del Registro 2i-Sep-2001
2028 Facha Vanomeentd 24-Sep-2011

Asi mismo, hacemos presente que mi mandante ha inscrito los

siguientes nombres de dominios en NIC Chile conformados por la expresion
“*homecenter”:

1) “homecenter.cl”

2) "homecenter-real.cl”,

3] “homecenterblog.cl’,

4) “homecenterconstructorblog.cl”

5) “homecentermaipu.cl’,

68) “homecenterreal.cl®,

7) “homecentersodimac.cl”,

8) "homecentersodimacblog.cl”
7 8) *homecentersoditvblog.cl.

En cuanto al derecho aplicable invoca los articulos 10 inciso 1 y 14 del

Reglamento de NIC Chile y este ultimo en el sentido que establece, entre

otras cosas, “que serd responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que



su suscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la

Republica y que no vulnere derechos de terceros.

SODIMAC S.A. posee respecto de las marcas singularizadas a lo largo de
este escrito, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se
encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo

19 N°25 de la Constitucion Politica de la Republica.

Asi, el articulo 2° primera parte de la Ley N°19.039, establece que
“cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de
los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion
Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccion

correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley”.

Por su parte, el inciso 3° del articulo N°25 de la Constitucion Politica
prescribe: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes
de invencion, “marcas comerciales”, modelos, procesos tecnoldgicos u

otras creaciones analogas por el tiempo que establezca la ley”.

Segln lo podré corroborar el Sr. Juez Arbitro SODIMAC S.A. de acuerdo a
las disposiciones establecidas en la Ley N°19.039, ha adquirido
legitimamente el derecho de propiedad sobre su familia de marcas

“HOMECENTER”.

En consecuencia, no resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno,
solicite el nombre de dominio “homecenters.cl”, cuyos elemento central
constituye el identificador de la familia de marcas de mi cliente, como se

ha demostrado.

Por lo demas, el hecho que el primer solicitante haya solicito el nombre de
dominio “homecenters.cl”, no puede considerarse como un elemento

diferenciador, si se considera que la marca de mi cliente estd integramente



contenida en el nombre de dominio en litigio y la sola adicion de la letra

fina “S” no le otorga ninguna distintividad.

Ahora bien, no debemos dejar en el olvido que la tendencia mundial en
materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas
naturales y juridicas, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que
pretenden vulnerar principios bdsicos. Al efecto, citaremos algunos
articulos de relevancia para el caso, establecidos en el “Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial” y ‘“Acuerdo sobre los
aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el

comercio” (ADPIC).

1.- Convenio de paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
promulgado por Decreto N°425, publicado en el Diario Oficial de 30 de

septiembre de 1991, establece lo siguiente:
Articulo 6 bis: [Marcas: marcas notoriamente conocidas]

1) 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 confusién, 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. Ocurrird lo mismo cuando parte esencial de la
marca constituya la reproduccion de tal marca notoriamente

conocida o una imitacidn susceptible de crear confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afos a partir de la

fecha del registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los



paises de la Unidn tienen la facultad de prever un plazo en el cual

debera ser reclamada la prohibicion del uso.

3) No se fijara plazo para reclamar la anulacion o la prohibicidén de uso

de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
Articulo 8 [Nombres comerciales]

El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Union
sin obligacion de deposito o de registro, forme o no parte de una marca

de fabrica o de comercio.
Articulo 10 Bis [Competencia desleal]

1. Los paises de la Unidn estan obligados a asegurar a los nacionales de
los paises de la Unioén una proteccion eficaz contra la competencia

desleal.

2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia

contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial.
3. En particular deberan prohibirse:

1) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad

industrial o comercial de un competidor;

2) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad

industrial o comercial de un competidor;

3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacidn, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la

cantidad de los productos.



2. ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio. Promulgado por

Decreto N°16, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995.
Articulo 16: Derechos conferidos.

1. el titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del
derecho exclusivo reimpedir que cualesquiera terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales
signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la
marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad reconfusion. En el
caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios
idénticos, se presumird que existe probabilidad de confusién. Los
derechos antes mencionados se entenderan sin perjuicio de ninguno
de los derechos existentes con anterioridad y no afectardn a la
posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el

uso.

2. el articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis
mutandi a los servicios. Al determinar si una marca de fabrica o de
comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomaran en cuenta
la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como

consecuencia de la promocion de dicha marca.

3. el articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutandis a
bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales
una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada, a condicioén
de que el uso de esa marca en relacion con esos bienes 0 servicios
indique una conexidn entre dichos bienes o servicios y el titular de la
marca registrada y a condicién de que sea probable que ese uso

lesiones los intereses del titular de la marca registrada.



Art. 41: Obliga a los paises a crear en sus legislaciones procedimientos
de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la
adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los
derechos de propiedad intelectual, con inclusion de recursos agiles para
prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz

de disuasion de nuevas infracciones.
Articulo 41:

1. los Miembros se aseguraran de que en su legislacion nacional se
establezcan procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual conforme a los previsto en la presente Parte
que permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier
accion infractora de los derechos de propiedad intelectual, con
inclusion de recursos agiles para prevenir las infracciones y de
recursos que constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas
infracciones. Estos procedimientos se aplicardn de forma que se
evite la creacion de obstaculos al comercio legitimo, y deberan

prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de
propiedad intelectual seran justos y equitativos. No seran
innecesariamente complicados o gravosos, ni comportaran plazos

injustificables o retrasos innecesarios.

Ahora bien, y como una muestra clara que permite ratificar lo
expresado, es necesario a criterio de esta parte, hacer mencion a lo
establecido en los nimeros 20 y siguientes del Reglamento, en el Titulo
“De las Revocaciones de Dominio”, nimero que avalan desde todo

punto de vista lo sefialado en el parrafo anterior.

Si bien no estamos frente a una revocacidén, en ellos, se

establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala



fe ha obtenido la inscripcion de un nombre de dominio, constituyendo

una verdadera pauta a seguir en la materia.

Asi, el nimero 22 del reglamento, sefiala como causal de
revocacion de un nombre de dominio, entre otras, “que el nombre de
dominio sea idéntico o enganosamente 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 conocido™.

Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado
contiene como elemento distintivo aquel que estd presente en los signos

de su mandante, a saber, “HOMECENTER”.

Ahora bien, como bien lo ha sefialado la Comision Preventiva
Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa
Euromarmoles S.A., “La funcién natural de un nombre de dominio es la
de una direccion electronica que permite a los usuarios de Internet
localizar terminales informaticas (ordenadores) conectadas a la red, de
manera simple y rapida. Sin embargo, dado que son faciles de recordar e
identificar, muchas veces cumplen también funciones de caracter
distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo
cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa

titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios”.

Su mandante han hecho de “HOMECENTER” una marca de
prestigio en el area de los productos para la construccion de y
equipamiento de hogares. Siendo de esta manera, cualquier consumidor
que se enfrente al nombre de dominio “homecenters.cl”, sin duda lo
relacionard y asociard inmediatamente con SODIMAC S.A., mas aun si
se considera que su mandante tiene inscrito el cuasi idéntico nombre de

dominio “homecenter.cl”, ademds de otros ya mencionados.



En caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al
primer solicitante, se producird una dilucion de las reconocidas marcas
de mi cliente y evidentemente se inducira a error a los consumidores,
quienes incluso podrdn asociar la marca de su mandante con una
actividad desarrollada por un tercero, que ofrecera productos y/o

servicios que no contaran con el prestigio de su cliente.

Es ese sentido, debe considerarse que es un hecho conocido y
aceptado que existe una intima relacion entre una marca comercial y un

nombre de dominio.

Es mads, estamos ante un caso en que mi mandante se
enfrentard a un solicitante inescrupuloso que probablemente intentara
distraer la atencion de los consumidores ofreciendo productos y/o

servicios 1dénticos a los de su mandante.

Asimismo, cabe sefialar que sin duda alguna el Sr. Arriagada, al
momento de presentar la solicitud del nombre de dominio
“homecenters.cl” estaba en pleno conocimiento de la existencia de su
mandante y de la notoriedad de sus marcas “HOMECENTER”. Pensar

lo contrario es una verdadera irrealidad.

En efecto, estamos ante un caso en donde sin duda, el primer
solicitante ha actuado de mala fe, lo que se acredita con correos
electronicos que se acompafian en un otrosi de esta presentacion en
donde el Sr. Arriagada le solicita a su mandante la suma de $420.000 a
cambio de desistirse de las solicitudes de los nombres de dominio
“homecenters.cl”, “misterbeef.cl” y “misterbeef.cl” y, siendo que estos
dos ultimos también estdn en juicio arbitral ante el Juez Arbitro don

Juan Agustin Castellon.

Lo anterior, no deja de llamar la atencion, si se considera que

no puede ser una mera casualidad que una persona solicite 3 nombre de



dominio que son cuasi idénticos a marcas que gozan de fama y
notoriedad en el mercado nacional, como lo son “HOMECENTER” y
“MR.BEEF” (para productos de parrillas y productos relacionados), que

por lo demads son de propiedad de un mismo duefio, Sodimac S.A.

Al efecto, corresponde citar la normativa de NIC Chile, que
establece en su Reglamentacion en el articulo 22 las diversas causales
de revocacion de un nombre de dominio, para lo cual se requiere que
una inscripcion sea abusiva o haya sido realizada de mala fe, entre las

cuales se encuentran:

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara

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

¢) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de

mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin
que su enunciacidn sea taxativa, servira para evidenciar y

demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

d) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el
nombre de dominio con el proposito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre
de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor

excesivo por sobre los costos directos relativos a su



inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca del

bien o servicio.

e) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencidn de
impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la
marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que
se haya establecido por parte del asignatario del nombre de

dominio, esta pauta de conducta.

f) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin
preponderante de perturbar o afectar los negocios de la

competencia.

g) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su
sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusion

con la marca del reclamante.

En este sentido, estimamos que se dan los supuestos para
considerar que estamos ante una inscripcion de mala fe o abusiva, respecto
de la cual creemos que procede aplicar la condenacion en costa, si se toman

en consideracion los siguientes factores:

1. el primer solicitante de los nombres de dominio, no asistio a la
audiencia de mediacion ante NIC Chile, como asimismo, no
compareci6 a la audiencia de fijacion de normas de procedimiento,
demostrando una falta de interés real y hasta la fecha no ha probado

tener intereses o derechos legitimos sobre el nombre de dominio.

2. Hizo una oferta econdmica para vender a su cliente 3 nombres de
dominio, por un valor que excede con creces el valor del registro de

NIC Chile de un nombre de dominio de $20.170;



3. Los nombres de dominio en conflicto son engafiosamente similares a
marcas previamente registradas por su mandante, las cuales gozan de
fama y notoriedad en el mercado. En este sentido, nadie puede
desconocer que la expresion “HOMECENTER” corresponde a una
marca comercial famosa y notoria, dado la extensa publicidad que
han hecho sus mandantes de ésta, en diversos medios como la
television y publicidad por medios escritos. Ningin consumidor
promedio en nuestro pais podria sefialar que no conoce el signo

“homecenter”.

Por lo tanto, ha quedado claro que de asignarse el nombre de
dominio al primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio
hacia los derechos adquiridos por mi representada, como titular legitima
de las marcas comerciales mencionadas y nombres de dominios, como
también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, seria
inductivo a error y confusion entre los consumidores respecto a la
procedencia, cualidad y género de los productos y servicios de sus

mandantes que a través del eventual sitio web www.homecenters.cl

fueran promocionados.

Termina sosteniendo que, en base a los hechos, los documentos
acompafados y el derecho invocado, tiene el mejor derecho para la
asignacion del dominio en conflicto y que en virtud del Anexo 1 relativo al
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, y pide, en
consecuencia, que dominio homecenters.cl, le sea asignado en el laudo

correspondiente.

OCTAYVO: Por resolucion de fecha 8 de Septiembre de 2009, notificada a
las partes por correo electronico con fecha posterior, se tuvo por presentada

la demanda de SODIMAC S.A., se confiri6 traslado a la parte contraria por



tres dias y se tuvo por acompafiados los documentos con citacion de la

contraria.

NOVENO: Que la primer solicitante PABLO LUIS ARRIAGADA
VALENZUELA, con fecha 23 de septiembre, estando fuera de plazo,
presentd un escrito que en el hecho no constituye una contestacion de
demanda, porque no se refiere ni contiene argumentos para enervar los
fundamentos de hecho y de derecho planteados por su contraparte y que
objeta, dentro de plazo, los documentos acompafiados con citacion por el
segundo solicitante. No obstante el tribunal ordené agregar el escrito a los
autos y se notificd la resolucion respectiva por correo electronico a las

partes.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 16 de Octubre de 2009, se recibi6d
la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes
controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en el
nombre “homecenters.cl” y “utilizacion efectiva que las partes han hecho
del nombre “homecenters.cl”. Dicha resolucidon se notificd a las partes por

correo electronico el mismo dia en que se dicto.

UNDECIMO: El segundo solicitante dentro del término probatorio reiterd
los documentos acompaiiaos al tiempo de presentar su demanda y luego de
contestar la demanda el primer peticionario. El tribunal tuvo por reiterados
los documentos y su resolucién se notifico a las partes por correo

electronico con fecha 20 de octubre de 2009.

DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 2 de Noviembre de 2009,
notificada a las partes por correo electronico ese mismo dia, se fijo el plazo
de cinco dias para observaciones sobre la prueba rendida y sobre el proceso

en general, sin que ninguna de ellas hubiere hecho tales observaciones.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el segundo solicitante sostiene y acredita con los
documentos acompafiados a los autos, que no fueron objetados, que es una
empresa conocida nacional e internacionalmente en el rubro de productos y
servicios para la construccion y para el equipamiento del hogar,
posicionada en el mercado, que ha protegido sus activos intangibles con
registros de una familia de marcas comerciales y con inscripcion de
nombres de dominio que contienen la expresion “HOMECENTER”.
SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si
estos derechos marcarios del segundo solicitante, los nombres de dominio
registrados a su favor constituyen por si mismo un mejor derecho al
nombre de dominio “homecenters.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepcion
en la acreditaciéon de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde
la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio tiene
lugar en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde
probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su
valoracion, de modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de
derechos, es con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte
de SODIMAC S.A. presento prueba completa y de valor, respecto de su
mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en
cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para
este sentenciador no solo la eventual aplicacion del principio FIRST
COME FIRST SERVED, sino que el primer solicitante hubiere acreditado

su mejor derecho mediante prueba completa y convincente, lo que en el



hecho no ocurrid, porque si bien comparecié en el juicio arbitral no
formulé argumentos concretos y precisos en favor de su demanda, no
acompafio documentos probatorios correspondientes de la misma, contestod
fuera de plazo la demanda del segundo solicitante, sin enervar su
contenido ni objetar los documentos probatorios presentados por su
contraparte.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“homecenters.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a
las marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas
por la confusion, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de
dominio ‘“homecenters.cl” en funcion de la marca HOMECENTER, que
identifica la marca registrada con la expresion HOMECENTER, puede
entenderse que el dominio ya indicado, forma parte de la marca
“HOMECENTER” registradas por SODIMAC S.A. y, el hecho de incluir
la expresion aludida lleva al consumidor a creer que existe union entre el
dominio asi configurado y la marca ya indicada.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC Chile,

SEXTO: Que de los documentos acompafiados por el segundo solicitante
consistentes en correos electronicos enviados por el primer peticionario,
requiriendo la suma de $420.000, para desistirse de su solicitud de
inscripcion del dominio materia de este arbitraje junto con otras solicitudes
que se encuentran bajo la decision de otros arbitros y el claro tenor del
articulo 22 del Reglamento de NIC, queda establecido que el primer
solicitante PABLO LUIS ARRIAGADA VALENZUELA, actudé de mal fe

a

RESUELVO:



PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “homecenters.cl” a la
segunda solicitante, esto es, SODIMAC S.A., persona juridica dedicada al
rubro de su denominacion, domiciliada para estos efectos en Pio X 2460,
Oficina 1101, Providencia, Santiago, RUT N° 96.792.430-K, también

individualizada en la parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que se condena en costas al primer solicitante PABLO LUIS
ARRIAGADA VALENZUELA por haber actuado de mala fe al solicitar
pago de dinero por desistirse de su pretension de inscribir el dominio en

disputa.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucidon por el Arbitro, su actuario y dos testigos.
Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de

eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez

Juez Arbitro
Julia Valenzuela del Valle Marcy Isabel Navarro Puentes
R.U.T. 4.831.827-4 R.U.T. 7.189.578-5

Testigo Testigo



