En Santiago de Chile, a 31 de enero de 2014, en los autos sobre el conflicto por la asignacion del
nombre de dominio i-am.cl, suscitado entre CRISTIAN ROLANDO BORRONI PIZARRO, RUT
11.633.683-9, domiciliado en as Cortezas Oriente 1751 a, Pefalolén, Santiago e INVERSIONES
AGUAS METROPOLITANAS S.A., RUT 77.274.820-5, domiciliada en Cerro El Plomo 5680, Las
Condes, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que con fecha 01 de octubre de 2013, mediante oficio N° 18638, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacion como
arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio i-am.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 04 de octubre de ese mismo afio, se aceptd la designacion como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempeiiar fielmente el cargo y en el
menor tiempo posible, citdindose a las partes a una primera audiencia de conciliacion y/o
fijacién del procedimiento, a realizarse el dia lunes 14 de octubre del afio 2013 a las 12:00
horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 15 consta que en la fecha sefialada se realiz6 la audiencia fijada, con la asistencia
del representante del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en
razon de la inasistencia del primer solicitante, se fijo el procedimiento arbitral.

4. Que, mediante presentacion de fojas 16 y siguientes el primer solicitante hace presente sus
argumentos de mejor derecho al nombre de dominio disputado.

En dicha presentacion sefiala que el término i-am en idioma inglés significa “yo soy”. Agrega
que el dominio sera utilizado para desarrollar actividades de comercio electrénico. Indica que el
usuario, a propésito del uso de la expresion contenida en el dominio disputado, se sentira
identificado con sus productos, y que el signo disputado les brindara la posibilidad de jugar con
adjetivos y sustantivos alusivos a su giro y actividad comercial.

Expresa que, de acuerdo a lo anterior, el sentido en el que utiliza la expresion contenida en el
dominio disputado es total y absolutamente ajeno a las actividades del segundo solicitante, y
que justamente con el objeto que se entienda que la expresion es utilizada por su significado
en inglés es que se utiliza un guion para separar las palabras “I” y “AM” (pronombre personal y
verbo respectivamente), las que componen la expresién en dicho idioma.

Especifica que su giro comercial es la compra-venta, importacion y exportacion al detalle y por
mayor de articulos, accesorios o gadgets para telefonia movil, tablets y computacion, tales
como estuches, carcasas, fundas, cables, camaras |P, cargadores, baterias, parlantes y
microparlantes, soportes para automovil y bicicleta, accesorios deportivos, bluetooth, monitores
de presién sanguinea, glucémetros y otros de la misma naturaleza y relacionados solo a este
giro.

Sostiene que el uso del dominio se relacionara con un programa de fidelizaciéon de clientes,
invitados a pertenecer al club i-am, por el cual los usuarios se podran inscribir para recibir
“newsletter”, ofertas y promociones, entre otros beneficios.

Agrega que el dominio disputado se relaciona con otro dominio de su titularidad, iamsmart.cl,
sefiala que en ese caso el uso de la expresion SMART se vincula a los smartphones, que en
espariol se asociarian a la nocién “inteligente”, significado de la palabra SMART en nuestro
idioma. Afirma que entonces la expresion contenida en dicho dominio alude a la idea de ser
usuario de teléfonos inteligentes, utilizando la expresiéon | AM de acuerdo a su significado en
inglés. Sefala que el dominio iamsmart.cl se encuentra activo y que ademas cuenta con una
solicitud de registro marcario para dicha expresion.

Indica que en internet se manifestaria claramente la asociacion entre “iamsmart” y el “club
iam”. Hace presente ademas la expresion “| AM SMART” corresponderia al nombre de fantasia



de la sociedad Comercializadora B&B Global Venture Ltda., cuyo representante legal es
precisamente el primer solicitante.

. Que, mediante presentaciones de fojas 39 y siguientes y fojas 151 y siguientes el segundo
solicitante hace sus alegaciones de mejor derecho, en las que sostiene que la expresion IAM
corresponde a un acroénico (sic) compuesto por las iniciales de las palabras que constituyen la
razén social de su mandante. Agrega que justamente bajo dicho acrénico (sic) su mandante se
ha dado a conocer en el mercado nacional.

Hace presente que su representada es el holding controlador de Aguas Andinas, de modo que
constituye el grupo sanitario mas grande de Chile y uno de los mas importantes de
Latinoameérica. Sostiene que su mandante fue creada en 1999 con el Unico propdsito de
materializar el control sobre Aguas Andinas. Hace presente que las filiales de su representada
controlan el ciclo integral del agua, desde la captacién del agua cruda, pasando por su
conversion en agua potable, hasta finalizar con el tratamiento y disposicion de aguas servidas.

Manifiesta que en el afio 2005 su mandante pasé a ser una sociedad anénima abierta,
transando sus acciones representativas de un 43,4% de su capital en la bolsa de Santiago
desde noviembre del mismo afio, mediante el simbolo de accion IAM.

A continuacion se refiere en detalle a las marcas de titularidad de su representada para la
expresion |AM y destaca que todas ellas son de fechas anteriores a la solicitud del primer
solicitante sobre el dominio disputado. Adicionalmente, hace presente que su mandante es
titular de los dominios iam.cl, iam-propiedades.cl, iamchile.cl, iampropiedades.cl e
iampropiedadesvaldivia.cl.

Sostiene que la expresion IAM ha adquirido notoriedad y prestigio en el publico, tanto atendido
el volumen de sus operaciones y la rentabilidad generada por sus acciones, como también por
la calidad de los productos y servicios que ofrece. Afirma que el publico consumidor ya
identifica la expresién IAM con su representada, y sefiala que la sola agregacién del signo “--"

no genera diferenciacion alguna que permita desvincular el dominio disputado de la expresion
IAM asociada a su mandante.

Estima que la asignacion del dominio sobre el que versan estos autos al primer solicitante
traeria como consecuencia la dilucion marcaria de su marca IAM y la confusién en el mercado.

En apoyo a la tesis de su mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado cita el articulo
14 de la Reglamentacién de Nic Chile.

Indica que el primer solicitante, o su eventual sucesor en la titularidad del dominio disputado,
podrian utilizar el dominio de que se trata para perturbar sus negocios.

Considera que la solicitud del primer solicitante configura las hipétesis de las letras b y d del
articulo 22 de la Reglamentacion de Nic Chile, por cuanto al solicitar un nombre de dominio
practicamente idéntico a las marcas y dominios de su mandante, el primer solicitante estaria
impidiendo a su representada promocionar sus servicios a través del dominio disputado y el
primer solicitante atraeria a los usuarios de internet, creando confusién respecto de la marca
de su mandante, y estima que resulta poco probable que el demandado tenga alguna clase de
derecho legitimo sobre la marca de su representada, y que a través de la inscripcion del
dominio en disputa el primer solicitante se estaria tratando de apropiar de la marca de su
mandante.

Manifiesta que en su parecer en el caso de autos no seria aplicable el principio “First come,
first served”.

Respecto del argumento del primer solicitante que indica que el uso de la expresion contenida
en el dominio disputado corresponde a la expresién propia del idioma inglés “I am”, alega que
dicho idioma no es de dominio general en nuestro pais, de modo que los usuarios de internet
en su parecer dificilmente podrian asociar dicha expresién a su significado en nuestro idioma,
esto es “yo soy”.
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Se refiere también a la alegacion del primer solicitante referida a su titularidad sobre el dominio
iamsmart.cl, la que le otorgaria un mejor derecho sobre el dominio disputado “por asociacion”.
Al respecto indica que el primer solicitante no ha presentado pruebas que acrediten el uso de
la expresiéon I-AM o IAM asociada al dominio iamsmart.cl y agrega que no constaria en dicho
dominio el uso previo de la expresion referida, por parte del primer solicitante.

Afirma que tampoco es posible fundar el mejor derecho del primer solicitante en la solicitud de
registro marcario para la expresion “/AMSMART”, puesto que dicha expresion es distinta a la
sefialada en el dominio en disputa. Ademas destaca que dicha solicitud de registro marcario
fue solicitada con posterioridad a la solicitud sobre el dominio disputado en autos.

En relacion al documento presentado por la primera solicitante identificado como “Descripcion
escrita del club iam y su modus operandum via web”, hace presente que dicho documento
carece de valor probatorio, toda vez que no consta en autos su veracidad, siendo un
documento elaborado por el primer solicitante que no se encuentra publicado ni disponible
para el publico, por lo que no le consta su integridad, autenticidad, ni la veracidad de sus
declaraciones. Sostiene que aun cuando las afirmaciones contenidas en dicho documento
respecto del uso que se le dara al dominio fueran verdaderas, el primer solicitante no podria
garantizar que en el futuro el dominio no fuese destinado a fines distintos, ello considerando
que de acuerdo a la escritura de constitucion de la sociedad que el primer solicitante
representa, el objeto de la misma es amplio. Por otro lado, objeta el documento referido por
tratarse de un documento privado, generado por la propia parte, el que habria sido otorgado
sin ningun tipo de formalidades, del que no consta su fecha o que provenga de alguna
plataforma que permita verificar su existencia y veracidad.

6. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafno
documentos a fojas 19 y siguientes.

7. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompario
documentos a fojas 58 y siguientes y a fojas 156, los que no fueron objetados por la
contraria.

8. Que a fojas 159 se cit6 a las partes a oir sentencia.

9. Que a fojas. 160 se decreté como diligencia para el mejor conocimiento de los hechos, la
inspeccion personal del tribunal de los diversos sitios web citados por las partes en sus
presentaciones, asi como del sitio web del Instituto de Propiedad Industrial, www.inapi.cl. A
fojas 161 y siguientes consta el acta de las diligencias realizadas, asi como impresiones de
los sitios inspeccionados.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I En cuanto a las objeciones de documentos presentadas:

PRIMERO: Que en el escrito rolante a fs. 151 y siguientes de autos, la segunda solicitante objeta
el documento acompafado por la contraria, identificado en la presentacion de fojas 16 y
siguientes como “Descripcion escrita del Club iam y su modus operandum via web”. Indica que
objeta el antecedente por tratarse de un documento privado, generado por la propia parte, el que
habria sido otorgado sin ningun tipo de formalidades, del que no consta su fecha o que provenga
de alguna plataforma que permita verificar su existencia y veracidad.

SEGUNDO: Que, al analizar la objecion planteada se observa que esta implica un acto de
valoracion de la prueba, facultad ésta que corresponde en forma exclusiva al tribunal que debe
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decidir segun la prudencia y equidad le dicte, correspondiendo entonces al sentenciador ponderar
su contenido y pertinencia. A mayor abundamiento, la segunda solicitante no da fundamentos
suficientes en orden a desacreditar el contenido de dicho documento. Al respecto, cabe sefalar
que el sdlo hecho de que las pruebas acompariadas correspondan a documentos privados
emanados de la parte que los presente o de terceros ajenos al juicio no es suficiente para
desestimar su valor probatorio. Por ello, no se da lugar a la objecién formulada.

1. En cuanto al fondo del asunto controvertido.

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuél de
las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio i-am.cl,
disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como
un arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a
lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar
en toda resolucién de conflictos.

TERCERO: Que el principio “First come first served” rige la solucion de los conflictos de nombres
de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan
derechos o intereses legitimos respecto al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de
mala fe. En consecuencia, este principio solo podra ser aplicado si ninguna de los solicitantes
demuestra tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que de acuerdo a lo prescrito en el articulo 637 del Cédigo de Procedimiento Civil, el
arbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento
de los hechos. Es en cumplimiento de esa obligacion, y en razén de la naturaleza misma del
conflicto que debe dirimirse, que este tribunal ha revisado no solo los antecedentes
proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesario conocer para
establecer los hechos y asi dirimir fundadamente el conflicto de acuerdo a lo que la prudencia y
equidad le dicten.

QUINTO: Que, la expresion contenida en el dominio en disputa, tal como lo sefialara el primer
solicitante, efectivamente corresponde a una expresion en el idioma inglés que traducida al
castellano significa “YO SOY”. Por su parte la inclusién de un guion (-) entre la letra | y el signo
AM, contribuye a la asociaciéon de la expresion en su conjunto al sentido en el que primer
solicitante pretende usarla, en tanto introduce una separacion entre los términos que se ajusta a
su escrituracion en el idioma inglés. Respecto a la alegacion de la segunda solicitante referida a la
impertinencia del uso de una expresién en idioma inglés debido a que dicha lengua no es de
dominio general en nuestro pais, de modo que los usuarios de internet dificimente podrian
asociar dicha expresioén a su significado en nuestro idioma, es preciso sefialar que es de publico
conocimiento que aun cuando es efectivo que el inglés no es de dominio general en Chile, no es
menos cierto que el uso de anglicismos es muy corriente en nuestro pais y la expresion “| AM” en
ese sentido no resultaria totalmente ajena a los usuarios de nuestro pais. Reafirma tal conclusién
el hecho que —tal como consta del acta rolante a fojas 161 de autos- existan en el Instituto de
Propiedad Industrial registradas diversas marcas en cuya denominacion se usa la expresion “|
AM” en el sentido que dicha expresion tiene en idioma inglés.

SEXTO: Que, efectivamente la expresién contenida en el dominio disputado es practicamente
idéntica a la marca IAM de la segunda solicitante, marca que por otro lado corresponde a un
acrénimo compuesto por las letras iniciales de las palabras que componen la razén social de
dicha parte.




SEPTIMO: Que, al respecto debe tenerse presente que la similitud entre nombres de dominio o
entre un nombre de dominio y una marca registrada, e incluso su identidad fonética, no basta por
si sola para inducir a error. En efecto, si en el mercado se utiliza un término igual o muy similar
para el mismo rubro de productos o servicios, ello podra ser considerado perjudicial para el
publico consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el
mismo razonamiento. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales,
que justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes.
Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento
de una marca el que el mismo signo se registre en clases diferentes, menos podra serlo el hecho
que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios diferentes.

OCTAVO: Que en lo referente al uso de la expresion, la primera solicitante hace presente que es
titular del dominio iamsmart.cl, dominio que se encuentra activo y en el que efectivamente se
observa el uso de dicho signo de manera destacada en la parte superior izquierda de la pagina.
Una de las pestafias de dicho sitio web hace alusién precisamente al “club iam” y al explayarse
sobre el asunto, efectivamente lo identifica como un programa de fidelizacion de clientes, tal como
hiciera alusion la primera solicitante en su presentacién. Con base en lo sefialado este tribunal
observa que la primera solicitante efectivamente utiliza la expresion |IAM para identificar algunas
de sus actividades.

NOVENO: Que respecto al uso de la expresion por parte de la segunda solicitante este tribunal
observa que al revisar el contenido del dominio iamchile.cl, de titularidad de la segunda
solicitante, se advierte en la parte superior izquierda, de manera destacada del uso del signo IAM.
Con base en lo sefialado este tribunal estima que la segunda solicitante efectivamente utiliza la
expresion IAM para identificar sus actividades. Cabe sin embargo hacer presente no obstante que
iamchile.cl es el Gnico dominio activo dentro de los referidos por la segunda solicitante como
dominios de su ftitularidad. Es asi como los dominios iam.cl, iam-propiedades.cl,
iampropiedades.cl e iampropiedadesvaldivia.cl, se encuentran inactivos o bien se reenvian a
otros sitios sin ninguna relacién con la segunda solicitante.

DECIMO: Que, de acuerdo a lo sefialado en las presentaciones de las solicitantes, las actividades
de ambas partes son disimiles. En este sentido es preciso destacar que la primera solicitante
afirma a fojas 17 que su giro comercial es la compra-venta, importacién y exportacion al detalle y
por mayor de articulos, accesorios o gadgets para telefonia movil, tablets y computacion, tales
como estuches, carcasas, fundas, cables, camaras IP, cargadores, baterias, parlantes y
microparlantes, soportes para automévil y bicicleta, accesorios deportivos, bluetooth, monitores
de presién sanguinea, glucémetros y otros de la misma naturaleza y relacionados solo a este giro.
Por su parte la segunda solicitante afirma que sus actividades se vinculan a los recursos hidricos.
Al respecto afirma que su mandante controla el ciclo integral del agua, desde la captacion del
agua cruda, pasando por su conversiéon en agua potable, hasta finalizar con el tratamiento y
disposicién de aguas servidas.

DECIMO PRIMERO: Que, en razén de lo anterior este tribunal estima poco probable la confusién
de los usuarios de internet respecto de la procedencia de los productos o servicios
promocionados a través de dicho dominio, dada la manifiesta disparidad entre los giros de las
partes.

DECIMO SEGUNDO: Que, respecto de la alegacion de la segunda solicitante en relacién a que el
primer solicitante o un eventual sucesor de éste en la titularidad del dominio pudiese darle un uso
a dicho dominio que perturbase sus negocios, este tribunal observa que dicho argumento
corresponde a especulaciones, por lo que esta arbitro debera desestimarlo, en tanto no se asienta
en ningun hecho cierto que le pueda servir de fundamento. Por lo demas, en caso que ello ocurra,
siempre subsistiria para el afectado la accién de revocacion contemplada en el Reglamento de
nombres de dominio .CL de NIC Chile.




DECIMO TERCERO: Que como se ha dicho, la segunda solicitante es titular de numerosos
registros marcarios para un signo similar al contenido en el dominio disputado. Por otro lado, la
manifiesta buena fe del primer solicitante, el uso efectivo del signo en disputa, y el que su actuar
no constituye abuso de publicidad, ademas de la diferencia en las actividades de ambas partes,
hacen que este tribunal estime que ambos solicitantes tienen un legitimo interés al nombre de
dominio en disputa, y que ambas partes se encuentran en una situacion de relativa igualdad de
argumentos.

DECIMO CUARTO: Que en razén de lo expuesto, este tribunal estima aplicable a la resolucién
de este conflicto el principio “first come first served” citado en un considerando anterior de
este fallo, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio al primer solicitante.

DECIMO QUINTO:

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "i-am.cl" al primer solicitante, CRISTIAN ROLANDO BORRONI
PIZARRO, ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electronico firmado digitalmente.

~Alejandra Moya Bruzzone
;\RélTRo ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

Marianela del Car ivares Soto Marcela Alejandra’Lopez Barros

C.l. 15.800.846-7 Cl.




