FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
iam-propiedades.cl

-ROL 13.500 -

Santiago, 10 de mayo de 2011

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 13.500 de fecha 03 de enero de 2011, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notific6 al suscrito la designacién
como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacidon del nombre de
dominio <iam-propiedades.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito acept6 el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré
desempefiarlo 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.

TERCERO: Que, segin aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante IVAN ANTONIO ALTAMIRANO MELLADO, RUT: 10.501.081-8, Cochrane 375,
Valdivia; y como segundo solicitante INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A., RUT:
77.274.820-5, Contacto Administrativo: Rafael Covarrubias, El Golf 40, Piso 13, Las Condes,
Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 05 de enero de 2011, se tuvo por constituido el
Tribunal Arbitral y se cit6 a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 14 de enero del 2.011, a las 18:10 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.

QUINTO: Que con fecha 14 de enero del 2.011, se llevé a cabo la referida audiencia con la
presencia de Guillermo Corvaldn Saavedra en representacion del primer solicitante y de
Antonio Varas Braun, por el segundo solicitante, y del sefior Juez Arbitro, no hubo
conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 17 de enero del 2.011, este tribunal arbitral declaré abierto el periodo
de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia lunes
31 de enero del 2.011.

SEPTIMO: Que, a fojas 22, con fecha 08 de septiembre de 2010, don IVAN ANTONIO
ALTAMIRANO MELLADO primer solicitante, presenté al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos
argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que La génesis en el uso del dominio IAM PROPIEDADES se remonta a octubre de 2008, a

propésito del inicio de sus actividades como corredor de propiedades inmobiliarias en las
Regiones de Los Lagos y Los Rios, sigla que corresponde a la abreviacién de su primer nombre
de pila (IVAN) y sus apellidos (ALTAMIRANO MELLADO), y bajo cuya denominacién se ha
presentado comercialmente en todas y cada una de las gestiones que ha desplegado para
llevar adelante su actividad.

b) Que en particular, la denominacién-IAM PROPIEDADES- la ha utilizado publicitariamente
bajo las siguientes modalidades:- Avisos estaticos o letreros distribuidos en diversas ciudades

de la Regidn, adosadas a los inmuebles respecto de los cuales intercede; - Insertos contratados
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con la Sociedad Periodistica de la Araucania, por el cual publica su aviso como corredor de
propiedades bajo la denominacién IAM PROPIEDADES, en el diario de circulacién regional,
Diario Austral de Valdivia, de distribucién entre las regiones de la Araucania a los Lagos; De la
misma forma, insertos en el portal electronico del periédico antes referido:
www.australdelosrios.cl; Insertos en diversos portales electréonicos, donde ha publicitado la
venta de propiedades, www.vivastreet.cl , www.todomercado.cl ; Correo electrénico por el
que se identifica en la cuenta Hotmail.com, creado en octubre 2008, correspondiente a
iam propiedades@hotmail.com

¢) Que esta identificacién es la que ha identificado su desempefio, relacionandose bajo esta
nomenclatura con entes privados y publicos. En suma, el uso del dominio que, de buena fe
inscribié en NIC Chile en el mes de setiembre de 2010, obedece a la experiencia o realidad que
como agente comercial ha tenido desde hace ya bastantes afios, dominio de reconocimiento
publico en el sur de Chile

d) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompafiado los siguientes
documentos:

1.Letrero publicitario venta de propiedades.

2.Factura N¢ 1369285 de fecha 21-12-2010, correspondiente a la contratacion de aviso
publicitario en el Diario Austral de Valdivia.

OCTAVO: Que, a fojas 25, con fecha 17 de marzo del 2.011, este Tribunal arbitral, tuvo por
presentado el escrito de don IVAN ANTONIO ALTAMIRANO MELLADO, primer solicitante, y en
cuanto a los documentos ofrecidos, habiendo detectado que estos no han sido acompanados
en forma legal y en uso de las facultades que tiene este Tribunal Arbitral para corregir de
oficio errores que observe en la tramitaciéon del juicio y que pudieren producir vicios
procesales, se resuelve que se tengan por acompafiados, con citacion.

NOVENO: Que, a fojas 26, con fecha 31 de enero del 2.011, don Rafael Covarrubias Porzio,
abogado, en representacion del segundo solicitante, presento demanda de asignacién de
nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse como sigue:

a) Que sus representados, los sefiores IAM, Inversiones Aguas Metropolitanas, corresponden
al holding controlador de Aguas Andinas, poseyendo en la actualidad una participaciéon de
50,1% de esta. IAM fue constituido el afio 1999, con el exclusivo propédsito de materializar
este control sobre Aguas Andinas. Las filiales de IAM gestionan el ciclo integral del agua, desde
la captacidén del agua cruda, pasando por su conversién en agua potable, hasta finalizar con el
tratamiento y disposicién de las aguas servidas. Aguas Andinas llega con sus servicios a cerca
de seis millones de habitantes en la Regiéon Metropolitana. En Junio del afio 2005 Inversiones
Aguas Metropolitana pasa a ser un sociedad andénima abierta, pasando sus acciones
representativas de un 43.4% de su capital a transarse en la bolsa de Santiago en noviembre
del mismo afio, mediante el simbolo de Accién IAM. SUEZ ENVIRONNEMENT (filial de GFD
Suez) durante el mes de Junio del afio 2010 pasa a tomar el control de la sociedad. Aguas
Andinas, filial de IAM, ha concentrado desde el ano 2008 gran parte de sus inversiones en la
recoleccién de las aguas servidas, entrando finalmente en operacién en marzo del afio 2010 el
proyecto Mapocho Urbano Limpio. Mediante este se logro la eliminaciéon de 21 descargas de
aguas servidas en el Rio Mapocho y se aumenta la cobertura del Tratamiento de Aguas
Servidas a un 86%.A Septiembre del afio 2010 los activos corrientes totales de IAM ascienden
a 95.697.781.000 pesos. Asimismo, la clasificadora de riesgo Feller Rate le ha otorgado una
clasificacion AA con perspectivas estables y las acciones de IAM se encuentran consideradas
dentro del indice IPSA.
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b) Que Inversiones Aguas Metropolitanas S.A., son los legitimos creadores, duefios y usuarios
de la marca “IAM” y “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, gozando estas de un
notable prestigio en su area de operacion. En este sentido, sus mandantes son los titulares en
Chile de los siguientes registros de marca: 1.- Registro de Marca N ° 705.530 “IAM”, clase 35,
de fecha 17 de Agosto de 2006;2.- Registro de Marca N © 705.528 “IAM”, clase 37, de fecha 17
de Agosto de 2006; 3.- Registro de Marca N ° 705.527 “IAM”, clase 39, de fecha 17 de Agosto
de 2006; 4.- Registro de Marca N ° 705.526 “IAM”, clase 40, de fecha 17 de Agosto de 2006; 5.-
Registro de Marca N © 705.525 “IAM”, clase 42, de fecha 17 de Agosto de 2006; 6.- Registro de
Marca N © 705.524 “IAM”, clases 6,7,9,11, de fecha 17 de Agosto de 2006; 7.- Registro de Marca
N © 703741 “IAM”, clase 35, de fecha 17 de Agosto de 2006; 8.- Registro de Marca N ° 703.740
“IAM”, clase 37, de fecha 17 de Agosto de 2006; 9.- Registro de Marca N ° 703.739 “IAM”, clase
39, de fecha 17 de Agosto de 2006; 10.- Registro de Marca N ° 703.738 “IAM”, clase 40, de
fecha 17 de Agosto de 2006; 11.- Registro de Marca N ° 703.737 “IAM”, clase 42, de fecha 16
de Marzo de 2009; 12.- Registro de Marca N ° 703.736 “IAM”, clases 6,7,9,11, de fecha 6 de
Octubre de 2006; 13.- Registro de Marca N ° 703.735 “IAM”, clase 35, de fecha 7 de Febrero de
2006; 14.- Registro de Marca N ° 703.733“IAM”, clase 37, de fecha 7 de Febrero de 2006; 15.-
Registro de Marca N ° 703.732 “1AM”, clase 39, de fecha 7 de Febrero de 2006; 16.- Registro de
Marca N © 703.731 “IAM”, clase 40, de fecha 7 de Febrero de 2006; 17.- Registro de Marca N °
703.730 “IAM”, clase 42, de fecha 7 de Febrero de 2006; 18.- Registro de Marca N ° 703.729
“IAM”, clases 6, 7,9,11, de fecha 7 de Febrero de 2006; 19.-Registro de Marca N°705.523 “IAM
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, clase 35, de fecha 17 de Febrero de 2006; 20.-
Registro de Marca N° 705.521 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, clase 37, de
fecha 2 de Abril de 2007; 21.-Registro de Marca N° 705.520 “IAM INVERSIONES AGUAS
METROPOLITANAS”, clase 39, de fecha 2 de Abril de 2007; 22.-Registro de Marca N° 705.519
“IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, clase 40, de fecha 9 de Marzo de 2007; 23.-
Registro de Marca N° 705.518 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, clase 42, de
fecha 17 de Agosto de 2006; 24.-Registro de Marca N° 705.517 “IAM INVERSIONES AGUAS
METROPOLITANAS”, clases 6,7,9,11, de fecha 2 de Abril de 2007. Los registros de marca antes
citados son anteriores a la solicitud del nombre de dominio <iam-propiedades.cl>.

¢) Que sus representados son ademas titulares de los siguientes nombres de dominio <.cl>
:<iampropiedades.cl>; <iamchile.cl> e <iam.cl>

d) Que de lo antecedentes aportados por medio del presente instrumento, se concluye sin
lugar a dudas que “IAM” corresponde a una creacién original de sus mandantes, reconocida y
con un merecido buen nombre y fama en el mercado nacional, y que corresponde a una
abreviacion de su razén social. El holding Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. al transar sus
acciones en la bolsa de Santiago, tal como lo ha realizado a partir del afio 2005, utiliza como
nomenclatura de accién la expresion “IAM”. Esta nomenclatura ha adquirido suma relevancia
y notoriedad en el publico, tanto atendido al volumen de las operaciones como a la
rentabilidad generada por ella, pasando a estar incluida dentro de las acciones consideradas
para efectos de calcular el Indice IPSA. El afio 2010, se incluyo a las acciones de IAM dentro de
un selecto listado de acciones elaborado por IM TRUST cuya adquisicion se encontraba
recomendada. De lo anterior, se puede deducir claramente que existe una relacién ya
internalizada en el publico entre la denominacion IAM y sus representados.

e) Que cabe sefalar asimismo que sus mandantes ya son titulares del nombre de dominio
<iampropiedades.cl>, dominio inicialmente solicitado el 21 de Agosto del 2008, por el mismo
Sr. Altamirano, pero que posteriormente fue asignado a sus mandantes, como segundo
solicitantes.

f) Que respecto al dominio actualmente en disputa, es necesario hacer presente que la sola
agregacion del guion (-) al dominio <iampropiedades.cl> registrado a nombre de su mandante
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no le otorga un caracter distintivo ni nuevo respecto a este ultimo dominio. De este modo
consideramos que se configura la causal A del art. 22 del Reglamento de NIC Chile. En este
sentido, es claro que el publico consumidor tenderd a asociar directamente el nombre de
dominio <iam-propiedades.cl>, con la empresa, marca y nombre de dominio de sus
mandantes.

g) Que al insertar la expresion “IAM” en el motor de bisqueda www.google.cl el primer
vinculo en orden de aparicién corresponde a la pagina www.iamchile.cl, dominio también
perteneciente a INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. Ello pone de manifiesto la fama
y notoriedad de la cual goza esta marca en el mercado.

h) Que la dilucién marcaria es el cercenamiento gradual o la dispersion de la identidad y
retencion de la marca o nombre en la mente del publico, por su uso en productos o servicios
competitivos. Se produce cuando una marca disminuye su poder distintivo como
consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios de los de
la marca, o productos o servicios de inferior nivel o calidad. En definitiva, la titularidad y uso
por parte del Sr. IVAN ANTONIO ALTAMIRANO MELLADO del nombre de dominio “iam-
propiedades.cl” traerd nefastas consecuencias para sus mandantes que veran como su marca
“IAM” disminuye dramaticamente su valor como consecuencia de su uso no autorizado por
terceros.

i) Que al mismo tiempo, la titularidad y uso por parte del Sr. IVAN ANTONIO ALTAMIRANO
MELLADO del nombre de dominio “iam-propiedades.cl” generara toda clase confusion y error
en el mercado, ya que los usuarios relacionaran la marca “IAM” y a sus titulares INVERSIONES
AGUAS METROPOLITANAS S.A., con los eventuales servicios que ofrezca el Sr. IVAN ANTONIO
ALTAMIRANO MELLADO. No estd demas hacer presente que sus representados no tienen
interés alguno en ser asociados por los consumidores a las actividades (de su mismo giro) que
realice el Sr. IVAN ANTONIO ALTAMIRANO MELLADO. En definitiva, a juicio de esta parte, los
Sres. INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. tienen mejores derechos que el Sr. IVAN
ANTONIO ALTAMIRANO MELLADO respecto del nombre de dominio <iam-propiedades.cl>, lo
cual se demuestra por los siguientes hechos: a) Sus representados, los Sres. INVERSIONES
AGUAS METROPOLITANAS S.A. son los creadores y legitimos titulares de la marca “IAM”,
marca que ha adquirido gran fama y notoriedad en el pais; b) Como consecuencia de la
extension de los servicios prestados la marca “IAM” es objeto de conocimiento y aceptacién
por un amplisimo rango de consumidores, en relacién a su sexo, edad, gustos, etc. ¢) La
concesion del nombre de dominio solicitado al primer solicitante generara sin dudas
confusion y error entre los consumidores, quienes con razén pensaran que el nombre de
dominio solicitado esta relacionado con su representado. Se ha configurado en los hechos la
causal B del articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, la cual vendria a evidenciar la mala fe del
asignatario, pues le impide a su representante reflejar la marca IAM en <iam-propiedades.cl>.
Es fundamental para el correcto funcionamiento de Internet que exista una correspondencia
entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual los usuarios de Internet
tienen asociado dicho nombre de dominio.; d) Esta confusidn se generara como consecuencia
de la falta de distintividad del dominio en disputa tanto respecto a la marca “IAM”, la que se
encuentra interiorizado en el inconsciente colectivo, como del nombre de dominio
<iampropiedades.cl>, el cual se encuentra actualmente registrado a nombre de su mandante;
e) Si se le otorga el nombre de dominio <iam-propiedades.cl> al Sr. ALTAMIRANO, éste o su
sucesor en el dominio del mismo, podrian utilizar el nombre de dominio, para perturbar o
afectar los negocios de sus representados y causar una probable confusién en el mercado
nacional. Ademas de confusiéon y error en el mercado, la asignaciéon de este nombre de
dominio a un tercero que no sea sus representados, significa un riesgo para éstos, ya que un
tercero (no necesariamente el Sr. Altamirano, sino por ejemplo un sucesor de éste en el
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nombre de dominio en disputa) podria hipotéticamente publicitar contenidos que afecten la
imagen de la marca “IAM”, en un sitio que los consumidores asociarian inevitablemente a sus
mandantes.

j) Que los hechos anteriores demuestran que sus representados tienen mejores derechos
respecto al nombre de dominio <iam-propiedades.cl> que el primer solicitante. A este
respecto, la propia Reglamentacion de NIC Chile establece en su articulo 14 inciso primero
que: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripciéon 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”. Finalmente, la
asignacion de este nombre de dominio al primer solicitante significaria una gran pérdida para
sus representados, ya que la marca y concepto, que con esfuerzo han creado durante los
ultimos afios, se veria gravemente afectada, transfiriéndose sus cualidades a terceros, sin
consentimiento y contra la voluntad de sus legitimos titulares.

k) Que un nombre de dominio es una identificacién electrénica de un sitio Web en Internet, a
través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificado un contenido especifico
dentro de la red. De esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios
asociados a Internet tales como paginas Web, correos electrénicos, localizadores de
informacion, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser Unico en Internet y si
bien un solo servidor Web puede servir multiples paginas Web pertenecientes a multiples
dominios, un nombre de dominio s6lo puede apuntar a un servidor. Como en la actualidad
Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicacién y obtencién de
informacién gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la practica se
encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la
idea de facilitar la identificacion a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u
ordenar la informaciéon a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy comun que los
nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas,
persona, empresas, grupos etc.,, a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa
“denominacion”. De esta forma es una practica habitual y un medio legitimo de distribucion,
difusién y prestacion de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de
dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriria en este caso con los Sres.
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. titulares de la marca “IAM”, “IAM INVERSIONES
AGUAS METROPOLITANAS” y segundos solicitantes del nombre de dominio <iam-
propiedades.cl>

1) Que NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio <.cl> y
quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar
y/o registrar un nombre de dominio asi como la forma de solucionar los conflictos en caso que
hayan 2 o mads partes interesadas en un mismo nombre de dominio. Al tenor de lo
anteriormente expuesto, en este caso INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. cumple
las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripcién de nombres de
dominio asi como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje: Se solicité legitimamente la inscripciéon del nombre de dominio <iam-
propiedades.cl> dentro del plazo de 30 dias desde que fue solicitado por el primer solicitante;
Se pagd la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile y los
honorarios arbitrales correspondientes.

1) Que INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. se ha opuesto a la solicitud de nombre
de dominio <iam-propiedades.cl.> del Sr. Altamirano, usando los medios que el Reglamento le
concede, de buena fe, en conformidad a lo dispuesto por el articulo 14 de la Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, y haciendo uso de su
legitimo derecho a difundir via Internet su marca “IAM”, sin la competencia desleal que
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significa un nombre de dominio engafiosamente similar, lo que sin lugar a dudas produciria
error y confusién en el mercado. En efecto, el eventual otorgamiento del nombre de dominio
<iam-propiedades.cl> al demandado, provocaria confusiéon toda vez que como ya se ha
sefialado, sus mandantes, una reconocida, prestigiosa y sdlida empresa controladora de un
holding de servicios sanitarios, no tienen ningin interés en ser asociados por el publico
consumidor, a los eventuales negocios y/o actividades del primer solicitante, razén por la cual
estimamos que no debe bajo ninglin concepto ser titular del nombre de dominio <iam-
propiedades.cl>.

m) Que la teoria del First Come First Served, que trae como consecuencia la asignacion del
nombre de dominio “por defecto” al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como
demandado actian de buena fe y tienen legitimos intereses que serian considerados como
equivalentes. A su juicio, en este caso no es aplicable el principio antes citado. En efecto, cree
que el gran grado de fama y notoriedad alcanzado por la marca "IAM” no puede ser
equiparado al alcance de la fama y notoriedad que pueda acreditar el primer solicitante. Cabe
tener presente que el grado de fama y notoriedad de la marca “IAM” no es un efecto fortuito,
sino que es la consecuencia de un trabajo original, serio y dedicado, que ha implicado a través
de los afios un gran esfuerzo para sus representados. La aplicaciéon de la teoria del “First
Come, First Served” traeria como consecuencia hacer tabla raza de los esfuerzos desplegados
para obtener el alto grado de fama y notoriedad alcanzado por la marca “IAM”.

n) Que por otro lado, cabe tener presente que si bien la dimensién principal de los intereses
en conflicto, es privada, cree que no se puede desatenderse su implicancia publica. En efecto,
esta parte sostiene que acoger sin matices la doctrina del “First Come, First Served”, implicaria
la introduccién de un elemento de “desinformacidon” en el sistema, generando confusién y
error entre los usuarios de Internet, lo que afectaria sin lugar a dudas el correcto
funcionamiento de esta Red, que en definitiva es una red publica de informacién.

0) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompafiado los siguientes
documentos en la forma legal correspondiente:

A.- Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad de sus
representados de los siguientes registros de marca en Chile:

1.- Registro de Marca N ° 705.530 “IAM”, clase 35, de fecha 17 de Agosto de 2006

2.- Registro de Marca N ° 705.528 “IAM”, clase 37, de fecha 17 de Agosto de 2006

3.- Registro de Marca N © 705.527 “IAM”, clase 39, de fecha 17 de Agosto de 2006

4.- Registro de Marca N © 705.526 “IAM”, clase 40, de fecha 17 de Agosto de 2006

5.- Registro de Marca N ° 705.525 “IAM”, clase 42, de fecha 17 de Agosto de 2006

6.- Registro de Marca N © 705.524 “IAM”, clases 6,7,9,11, de fecha 17 de Agosto de 2006

7.- Registro de Marca N ° 703741 “IAM”, clase 35, de fecha 17 de Agosto de 2006

8.- Registro de Marca N © 703.740 “IAM”, clase 37, de fecha 17 de Agosto de 2006

9.- Registro de Marca N ° 703.739 “IAM”, clase 39, de fecha 17 de Agosto de 2006

10.- Registro de Marca N ° 703.738 “IAM”, clase 40, de fecha 17 de Agosto de 2006

11.- Registro de Marca N ° 703.737 “IAM”, clase 42, de fecha 16 de Marzo de 2009

12.- Registro de Marca N ° 703.736 “IAM”, clases 6,7,9,11, de fecha 6 de Octubre de 2006

13.- Registro de Marca N ° 703.735 “IAM”, clase 35, de fecha 7 de Febrero de 2006

14.- Registro de Marca N ° 703.733 “IAM”, clase 37, de fecha 7 de Febrero de 2006

15.- Registro de Marca N ° 703.732 “IAM”, clase 39, de fecha 7 de Febrero de 2006

16.- Registro de Marca N ° 703.731 “IAM”, clase 40, de fecha 7 de Febrero de 2006

17.- Registro de Marca N ° 703.730 “IAM”, clase 42, de fecha 7 de Febrero de 2006

18.- Registro de Marca N ° 703.729 “IAM”, clases 6, 7,9,11, de fecha 7 de Febrero de 2006
19.-Registro de Marca N°705.523 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, clase 35,
de fecha 17 de Febrero de 2006
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20.-Registro de Marca N° 705.521 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, clase 37,
de fecha 2 de Abril de 2007

21.-Registro de Marca N° 705.520 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS”, clase 39,
de fecha 2 de Abril de 2007

22.-Registro de Marca N° 705.519 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS ”, clase 40,
de fecha 9 de Marzo de 2007

23.-Registro de Marca N° 705.518 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS ”, clase 42,
de fecha 17 de Agosto de 2006

24.-Registro de Marca N° 705.517 “IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS ", clases
6,7,9,11, de fecha 2 de Abril de 2007

B.- Documentos obtenidos del sitio www.nic.cl que dan cuenta de la titularidad de una serie de
nombres dominio registrados a nombre de su mandante.

C.- Documento que acredita la inclusion de las acciones simbolo IAM dentro del indice IPSA a
fecha 3-1-2011

D.- Documento en que consta la inclusién de las acciones del simbolo IAM dentro del listado
de acciones recomendadas por IM TRUST.

E.- Impresién de los resultados de la busqueda en www.google.cl para la expresion “IAM”.
DECIMO: Que, a fojas 75, con fecha 15 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral tuvo por
presentada la demanda por don Rafael Covarrubias Porzio, abogado, en representacion del
segundo solicitante, y tuvo por acompafados los documentos con citacion.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 76, con fecha 17 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral
declar6 abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias hdabiles, venciendo en
consecuencia el dia jueves 24 de marzo de 2011.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 77, con fecha 23 de marzo del 2.011, don Hernan Rios de
Marimoén, abogado, en representacion del segundo solicitante, evacta traslado, cuyos
argumentos pueden resumirse como sigue:

a) Que la demandada expone que el nombre de dominio solicitado responde a la abreviacién
de sus nombres y apellidos, lo que es correcto parcialmente, (la abreviacién correcta seria
[IAAM), y no libera al primer solicitante de las obligaciones establecidas en el articulo 14 del
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl, el cual subordina
las prerrogativas del primer solicitante a derechos validamente adquiridos por terceros.

b) Que en este caso, ya se ha hecho presente en autos los derechos de sus mandantes sobre la
expresion “IAM”, por la cual es ampliamente reconocido, incluyendo registros de marcas y un
uso extensivo de ésta. Todo lo anterior trae como necesaria consecuencia que el publico
consumidor asocie la marca “IAM” a sus representados y no a terceras personas.

¢) Que por otro lado, la sigla “IAM” también corresponde a la sigla de sus mandantes, sigla
reconocida en el mercado y que ha sido objeto de protecciéon juridica a través de diversos
registros marcarios.

d) Que sus registros marcarios fueron obtenidos con mucha anterioridad a la solicitud de
nombre de dominio “iam-propiesades.cl” por parte de la demandada y al inicio del uso por
parte del demandado de dicha expresion, cuestion que tampoco esta acreditada en autos. En
este sentido, es claro que el publico consumidor tenderd a asociar directamente el nombre de
dominio <iam-propiedades.cl>, con la empresa y marca de sus mandantes.

e) Que lo anterior con mayor razén tomando en cuenta que sus representados son titulares
del nombre de dominio “iampropiedades.cl”. Cabe hacer presente que de asignarse el nombre
de dominio en conflicto al primer solicitante, se impediria tAcitamente a sus mandantes hacer
uso comercial del nombre de dominio “iampropiedades.cl”, ya que de hecho se produciria
toda clase de confusion entre los usuarios de Internet.
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f) Que argumenta la contraria el uso de la expresion [AM para referirse a su persona, lo que no
ha sido demostrado en autos.

g) Que de todas formas cabe puntualizar que dicho conocimiento y asociacién seria local y de
todas formas mucho mas reducido que el conocimiento por parte de los usuarios de la marca
“IAM” relacionado a sus representados.

DECIMO TERCERO: Que, a fojas 79, con fecha 29 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral
tuvo por evacuado el traslado presentado por el segundo solicitante.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 80, con fecha 29 de marzo del 2.011, este Tribunal Arbitral
resuelve 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: En relacién con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva, los
argumentos esgrimidos por las partes y antecedentes acompafiados permiten a este juez
arbitro sostener que ambas partes estan de buena fe, y no existe infraccién a las normas que
para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los
argumentos del segundo solicitante, el s6lo hecho que el dominio en conflicto contenga las
palabras o denominaciones "iam-propiedades” como componentes, en ningiin caso permite
sostener que nos encontramos ante un solicitante de mala fe, mas todavia cuando se trata de
una expresion conformada por una sigla y una palabra genérica y comun, “propiedades”, que
en nuestro idioma significa por un lado derecho o facultad de poseer alguien algo y poder
disponer de ellos dentro de los limites legales, existiendo mas de ocho acepciones en el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, ediciéon 2.009. A su vez la sigla iam,
puede adquirir diversos significados, segiin su uso. Asi ambos términos unidos, no son
exclusivos ni excluyentes, no identifican productos especificos que tnicamente uno de ellos
comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el mercado con varias
actividades. Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa "first come, first served”, que significa que a falta de mala fe
del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio
por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sub lite se presume en base a los
principios generales de nuestro ordenamiento juridico Art. 707 del Cédigo Civil, toda vez que
no se ha acreditado hecho material alguno, en relacién al nombre del dominio "iam-
propiedades.cl”, que denote mala fe de parte del primer solicitante o del segundo, que incline
la recta razoén a favor de uno o de otro, por lo que este argumento de parte del segundo
solicitante se desechard, debiendo analizar la situacion relativa al mejor derecho de las partes.
CUARTO: Pese a lo anterior, la regla general del principio de "first come, first served" no
resulta ser una regla absoluta, ain cuando ha sido sostenida en muchos casos por este
Tribunal arbitral, en este caso concreto se considera que no corresponde aplicarla, por las
siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por
parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente
aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan
derechos o intereses de similar valor, lo que en este caso no ha ocurrido; y b) Que en este caso,
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ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que ambas partes
no tienen similares derechos que justifiquen su legitimo interés en el nombre de dominio en
cuestion, toda vez que el segundo solicitante INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A.,
tiene un respaldo claro y objetivo, gracias al cual ha acreditado en estos autos tener un mejor
derecho al dominio en cuestion, inclinando la recta razén a su favor, toda vez que posee una
serie de registros marcatorios, actualmente vigente ante el INAPI sobre la marca “iam”, mas
de 17 Registros N° 705.530; 705.528; 705.527 ; 705.526 ; 705.525 ; 705.524 ; 703741;
703.740 ; 703.739; 703.738; 703.737; 703.736 ; 703.735; 703.733 ; 703.732; 703.731;
703.730; 703.729; 705.523; 705.521; 705.520; 705.519 ; 705.518 ; 705.517 de diversas clases,
relativas a asesorias, proyectos e investigaciones de ingenieria, tratamientos de aguas,
prestacion de diversos servicios, etc. Registros debidamente acompafiados a estos autos.
Fuera de esto posee dominios muy similares al dominio en cuestion, pues posee el dominio
iampropiedades. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad validamente
adquirido sobre la expresion “iam”, y un interés comercial legitimo, es decir un derecho sobre
idéntica expresion a la que se disputa como nombre de dominio bajo.CL

QUINTO: Que contrario sensu, el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el
primer solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestion, no fue acreditado, sélo se indic
que seria el corretaje de propiedades, pero no se acompafié ningin antecedente a estos autos
para probar sus dichos, toda vez que acompafié una impresién digital de un aviso, que nada
prueba, pues puede haberse inventado en el momento y no se muestra en lugar alguno que de
fe que el signo es utilizado de alguna forma, por otro lado la factura acompanada, no tiene
relacion alguna con el signo iam propiedades, y las paginas electrénicas ofrecidas, no se
adjuntan, por lo que sus dichos se tienen por no probados. No hay nada que respalde que no
se trata del mismo rubro al que se dedica el segundo solicitante, y que permita a este Tribunal
presumir algo diferente y tomar una decisién mas informada, o entender que el dmbito de
proteccion de la marca registrada no abarca esta situaciéon, nada acredita sobre el uso legitimo
que se pretende hacer con este signo o dominio. Es necesario recordar que, la reglamentacién
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 -segin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio
interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la situaciéon conocida como la
absolucién de la instancia o non likuet, que existia en el derecho romano, y en virtud de la cual,
si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si
no se rinde prueba, el juez debera dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevo la
carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR
HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001. Adicionalmente a las
importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal
genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo
ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sancién procesal que se
encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales
como; el articulo 201 del Cddigo de Procedimiento Civil que declara la desercién del apelante
que no comparece dentro de plazo; el articulo 435 del mismo Cédigo, que tiene por
reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no
tiene titulo ejecutivo, no comparece; y, por ultimo, los articulos 693 y 695 del cuerpo
normativo sefialado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la
presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es
objetada dentro del término, se tendra por aprobada. En el caso de autos, aplicando la norma
general en materia de prueba de nuestro ordenamiento, incumbe probar la existencia o
extincién de las obligaciones a quién alega aquellas o esta, lo que en autos no ha ocurrido por
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la parte que ha alegado los hechos. Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompafado
una serie de registros de la marca “iam” que datan desde el afio 2.006 en adelante, mas los
antecedentes de su empresa, asi el primer uso de esta marca es con mucha anterioridad a la
solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos y es consecuente con el desarrollo de
su actividad comercial. Fuera de esto al ser una de las empresas de cotizaciéon bursatil que
figura en el IPSA, podemos concluir que iam, tiene el caracter de marca notoria y conocida, es
decir, cualquier persona utilizando un conocimiento de hombre medio o buen padre de
familia como sefiala nuestro ordenamiento, puede tener conocimiento de la misma.

SEXTO: Que el signo iam, contenido integramente en el dominio en cuestién, es idéntico a la
marca inscrita por parte del segundo solicitante, y no contiene ningun signo o expresion
distintiva o diferenciadora original, ya que el termino propiedades constituye una expresion
genérica y lo hace ademas idéntico al mismo dominio del segundo solicitante iampropiedades,
en que un guién no puede bastar para diferenciar un dominio de otro, sin que se genere
confusién en el publico usuario; es un hecho entonces, que las expresiones son idénticas y
fonéticamente resultan iguales, esto constituye un hecho publico y notorio e induce a una
clara confusion en los usuarios de Internet y ptublico en general, confusiéon que justamente la
legislacion actualmente vigente en nuestro pais y tratados comerciales han buscado evitar, a
fin de facilitar el comercio mundial y la proteccién de marcas notorias y famosas.

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio disputado compuesto por el
signo “iam-propiedades”, infringe la marca comercial respecto del ambito de proteccion de
dicha marca, lo que se acredita por la informacién acompafiada y debidamente acreditada en
el expediente y la falta de respaldo del primer solicitante que no permite al Tribunal llegar a
otro tipo de conclusion. Esto no hubiera ocurrido de contener el dominio otros elementos
originales y distintivos, pero sobre todo si se hubiera dejado claramente establecido y
acreditado, que el rubro del primer solicitante es absolutamente distinto al del segundo, y que
existe una conducta comercial y voluntad, concluyente que asf lo avala, pero en el caso en
comento, al no acreditar nada, la forma del dominio se estima que si generara confusion entre
usuarios y consumidores, justamente lo que busc6 proteger el segundo solicitante al requerir
su inscripcién marcatoria.

OCTAVO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que el
solicitante INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A., es el primer usuario y creador del la
sigla "iam" en el mercado, quien ademas ha invertido recursos para su proteccion en Chile, y
en el extranjero, desarrollando una actividad comercial destacada en nuestro pais, pues posee
acciones de cotizaciéon bursatil, muy conocidas y goza de un amplio conocimiento a nivel
nacional, en su rubro;

NOVENO: En consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez,
denotan, un amplio conocimiento del signo “iam” como de propiedad del segundo solicitante,
unido a que existe identidad entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que
obra en su favor, mas una actividad comercial legitima y consistente por parte del segundo
solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de
prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre
esta expresion, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia
"First Come First Served".

DECIMO: Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral
goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin
embargo, merece consultarse la Legislaciéon vigente sobre el tema, la cual se constituye
primeramente por la norma del articulo 19 ndmero 25 inciso tercero de la Constituciéon
Politica del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las
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patentes de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones
analogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la
especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o
razon social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de
dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o
razon social gozan de la garantia del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores
que los amenazan, cual es el caso de la inscripciéon del nombre de dominio en disputa por
parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del articulo
14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el
sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos
validamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposicion es consistente con la
norma del articulo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una
solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo
nombre dentro del término de 30 dias contados desde la primera solicitud.

DECIMO PRIMERO: Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante ha
justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "iam-propiedades.cl”
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 Cdédigo Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Coédigo de
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor
derecho, asignar el nombre de dominio iam-propiedades.cl, al segundo solicitante
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A., RUT: 77.274.820-5.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de
la Audiencia de Conciliacion y Fijacién de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha
emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

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

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Controversias
NIC-Chile.

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