TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
icasa.cl
Rol N° 053-2013

Santiago, once de septiembre de dos mil trece.

VISTOS:

Que con fecha, dieciséis de enero de dos mil trece, l0s senores Constructora Intel Consa S.A.,
siendo su contacto administrativo don Rodrigo Carcamo Hurtado, ambos domiciliados en
Asturias nimero once, oficina doscientos dos, Las Condes, Santiago, Solicitaron ante NIC
Chile la inscripcion del nombre de dominio “icasa.cl”; que con fecha uno de febrero de dos
mil trece, los sefiores PRE UNIC S.A., siendo su contacto administrativo don Max Villaseca
Molina, ambos domiciliados en Avenida Alonso de Cordova nimero cinco mil cinto cincuenta
y uno, piso ocho, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion
del nombre de dominio “icasa.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo alo establecido en el
“Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciocho mil doscientos diecinueve, de fecha diez
de junio de dos mil trece, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto
sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempenarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron los
solo los senores PRE UNIC S.A., por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones ambos
solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompanando en este mismo periodo la prueba en
gue fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a uno y otros, ambos solicitantes hicieron uso de él.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho aegado. Se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segliin consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba ambas solicitantes hacen uso de dicho plazo.
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Se cito a las partes a oir sentencia, con fecha catorce de agosto de dos mil trece.

Que existe constancia en autos que los seiores PRE UNIC S.A., pagaron la totalidad de los
honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Constructora
Intelconsa S.A. argumentan ser una empresa que entrega servicios de ingenieria, construccion
y arquitectura, que opera con el nombre de fantasia “ICASA”, siendo especialistas en
proyectos industriales, estructuras metalicas, montajes, carpetas de rodados, remodelaciones,
proyectos de arquitectura e ingenieria en general. Expresan, que la empresa esta abocadada a
tener un crecimiento sostenido y a posicionarse como una de las mas eficientes de su rubro,
con altos niveles de seguridad en prevencion de riesgos. Que, en su plan estratégico se
considera un crecimiento de produccion permanente en correlacion con sus recursos de
infraestructura y humanos. Y que, proximamente iniciaran actividades en la industria de la
mineria como objetivo para el afio dos mil catorce, cubriendo las necesidades de sus clientes
en esa area de la economia. Refieren que en atencion a lo anterior, resultd de gran relevancia
contar con la inscripcion de su denominacién solicitandola como nombre de dominio de
buena fe y con la intencion de utilizarlo en relacion con servicios del rubro inmobiliario y de
la construccion, esto es, sin pretender crear confusion ni mucho menos entrar en conflicto con
la contraria ya que se trata de rubros totalmente distintos. Senalan, ademas, que forman parte
de un grupo de empresas inmobiliarias y es una sociedad que, tal como da cuenta su escritura
de congtitucion, tiene por objeto principal la construccion de toda clase de viviendas,
edificaciones y obras civiles. Hacen notar que en ningin momento ha sido Su intencion
provocar confusion en los usuarios de la red ni mucho menos perjudicar al segundo solicitante,
toda vez que los productos ofrecidos por los sefiores PRE UNIC S.A., no dicen relacion
alguna ni son comparables con los servicios que buscan promover a través del dominio de
autos. Estiman que es un absurdo pretender crear riesgo de confusion siendo los productos y
servicios ofrecidos tan disimiles y los rubros tan alejados. Indican, que su solicitud no es
antojadiza sino que obedece a la legitima intencion de utilizar dicho dominio en relacién a una
actividad definiday concreta. Y que edtas circunstancias dan cuenta de que han tenido un justo
motivo para solicitar este nombre de dominio, que no es otro que publicitar sus servicios a
través de la Red Internet.

Sefialan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres
de dominio: ya que su contraparte , sefiores PRE UNIC S.A., no es titular de derechos de
propiedad industrial para el signo “ICASA”; B) Criterio de la Buena Fe o Justo Motivo del
solicitante: ya que el dominio en cuestion esta y continuara siendo utilizado con la intension
autentica de promover bienes y servicios que son digtintos de aquellos por los que
comiunmente se conoce a los sefiores PRE UNIC S.A. ; C) Criterio de laldentidad: ya que han
solicitado el nombre de dominio de autos con el objeto de identificarse en lared y promover
servicios de construccion e ingenieria, que ya son conocidos a través del nombre de fantasia
“ICASA”, el que utilizan y es ampliamente reconocido por sus clientes. Sefialan, ademas, que
el principio “First Come, First Served” es plenamente aplicable en autos.

En el Derecho citan las normas contenidas en el Reglamento de NIC-Chile; EI Convenio de
Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil
novecientos noventa y uno; y la jurisprudencia nacional en la materia, en especial: Fallo de la
Juez Arbitro dofia Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Como fundamento de su argumentacion acompaiian: |mpresion de Orden de Compra N° 03-03
emitida por los sefiores Minera Aries Ltda., a los sefiores Constructora Intelconsa S.A., con
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fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, en donde destaca el signo “ICASA”; Impresion de
Orden de Compra N° 6-03 emitida por los sefiores Premix, a los senores Constructora
Intelconsa S.A., con fecha cuatro de junio de dos mil trece, en donde destaca el signo
“ICASA”; Impresion de Cotizacion N° 02-04, efectuada por los sefiores Constructora
Intelconsa S.A., alos sefores Etersol, con fecha veintitrés de abril de dos mil trece, en donde
destaca el signo “ICASA”; Copia simple de Colilla Provisoriade RUT, emitida por €l Servicio
de Impuestos Internos Constructora Intel Consa S.A., con fecha once de noviembre de dos mil
diez; Impresion de cuatro paginas de documento denominado Propuesta Anteproyecto
Construccion galpon Bodega”, de fecha febrero de dos mil trece, en donde destaca el signo
“ICASA”; Copia simple de Reduccion a Escritura publica de Acta de Primera Sesion de
Directorio de Sociedad Constructora Intel Consa S.A., otorgada ante el Notario Titular de la
Decimo Novena Notaria de Santiago, con fecha cinco de noviembre de dos mil diez; Copia
simple de Escritura de Constitucion de Sociedad Constructora Intel Consa S.A., otorgada ante
el Notario Titular de la Decimo Novena Notaria de Santiago, con fecha veintidos de octubre
de dos mil diez; Copia simple de Certificado e Inscripcion el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes raices de Santiago, de Sociedad Constructora Intel Consa S.A.,
efectuada con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez; Copia simple de Fallo de la Juez
Arbitro dofia Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Que por su parte los senores PRE UNIC S.A., argumentan que el concepto marcario
“E.C.A.S.A.” es de su propiedad, por lo cual estiman tener un mejor derecho sobre la
expresion solicitada por los sefiores Constructora Intel Consa S.A., por cuanto, € nombre de
dominio es cuasi idéntico esta marca comercial. Expresan que la propiedad plena que tienen
sobre dichos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce 'y, disposicion, lo que lo faculta
para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar
y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio)
incorporado con anterioridad a su patrimonio. Expresan, ademas, ser titulares de un nombre de
dominio cuasi idéntico al dominio en disputa. Efectian una comparacion entre su marca Yy
dominio registrado y el dominio de autos, e indican que la cuasi identidad que se evidencia es
la que conlleva a los consumidores a todo tipos de confusiones, lo que provoca como
consecuencia, ladilucion marcaria del concepto “E-CASA” una de sus principales marcas.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 929.159, “E.C.A.SA.”,
denominativa, Establecimiento Comercial, productos, clase 1 a 34, Region Metropolitana. Y
su titularidad sobre el nombre de dominio “e-casa.cl”.

Sefalan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacién de nombres de dominio,
a saber: A) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales. pues son quienes tienen la
exclusividad del registro de las marcas comerciales con el término “E.C.A.SA”, lo que no
sucede en el caso del primer solicitante. ; B) Criterio de Mejor Derecho: pues se ha acreditado
la existencia de un registro comercial y nombre de dominio.

Concluyen sosteniendo que ser quienes tienen, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del
nombre de dominio y, de estaforma, corresponde que éste le sea asignado en definitiva.

En el Derecho citan las normas contenidas en el Reglamento de NIC Chile; Articulo 19 N° 25
de la Constitucion Politica de la Republica; articulo 584 del Cédigo Civil y el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el
Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

Como fundamento de su argumentacion acompaiian: |mpresion obtenida desde la pagina web
del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, www.inapi.cl, resultado de busqueda del
Registro N° 929.159, “E.C.A.S.A.”, denominativa Establecimiento Comercial, productos,
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clase 1 a 34, Region Metropolitana, registrado con fecha catorce de mayo de dos mil once e
Impresion obtenida desde la pagina web NIC Chile, www.nic.cl resultado de busqueda del
dominio “e-casa.cl”, registrado con fecha veinte de noviembre de dos mil doce.

Que evacuando el traslado conferido los sefiores Constructora Intelconsa S.A., sefialando
respecto de las aseveraciones de su contraparte, que ésta se ha limitado a emitir meras
declaraciones, sin embargo, no ha aportado ninguna prueba y tampoco ha sefialado las razones
de por gué le asistiria un mejor derecho, salvo por la titularidad de una marca comercial que
no es idéntica ni confundible con el dominio disputado. Indican que los sefores PRE UNIC
S.A., fundan su supuesto mejor derecho en la titularidad de una marca comercial que es
sustancialmente diferente al dominio de autos. Hacen notar, que no hay ninguna prueba de que
dicha marca se encuentre en uso por lo que resulta inverosimil el supuesto riesgo de confusion
gue éstos alegan. Estiman necesario considerar que, por su parte, han acreditado que su
solicitud de dominio obedece a legitimo interés de promover su actividad de construccion e
ingenieria a través de la red Internet, la que difiere de la actividad de la contraria y disipa aun
mas las supuestas aprensiones de los sefiores PRE UNIC S.A. Hacen presente que no debe
conferirse proteccion al demandante por el mero hecho de ser titular de la marca E.C.A.S.A.,
ya que la misma no es confundible con el dominio solicitado, y ademas no se ha acreditado el
uso de la mismay por ende mucho menos se ha justificado el supuesto riesgo de confusion en
el mercado. Por su parte, reiteran, se encuentran de buena fe y ha acreditado una conducta
comercial concluyente, la que se relaciona de manera directa con la solicitud del nombre de
dominio. Sefialan ademas que los sefiores PRE UNIC S.A., son actualmente titulares del
dominio “E-CASA.CL”, el que no utilizan, y que coexiste con el dominio “ECASA.CL”,
gue se encuentra registrado a nombre de un tercero.

Que, por su parte, los sefiores PRE UNIC S.A., evacuan el traslado conferido, reiterando los
mismos argumentos de mejor derecho expuestos el periodo de argumentaciones.

Que en el periodo probatorio los sefores Constructora Intelconsa S.A., reiteran en parte de
prueba todos y cada uno de los documentos acompanados durante la substanciacion del
proceso y solicitan tener presente que la funcion basica de todo nombre de dominio es aquella
consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Que
esta funcioén no se cumplird, en el improbable caso de asignarse el dominio en disputa a los
senores PRE UNIC S.A. Ya que, cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio
“ICASA.CL”, pensara, logica y razonablemente, que se trata de un dominio de nuestra
representada o autorizado por €ella, pues su vinculacion con esta expresion es inexpugnable.

Que por su parte, en el periodo probatorio los sefiores PRE UNIC SA., reiteran, en parte de

prueba todos y cada uno de los documentos acompainiados durante la sustanciacion del
proceso.

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que los senores Constructora Intelconsa S.A., tienen la calidad de
primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestion en estos autos, en forma previa a
los sefiores PRE-UNIC S.A;
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2.- Que de acuerdo alo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo alo que su prudenciay equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come, First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador, este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto € mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, €l interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;
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12.-  Querespecto del interés del primer solicitante, consta de los antecedentes que rolan en
el proceso, no objetados, que es una persona juridica constituida como sociedad andnima,
cuyo giro es “La construccion de toda clase de viviendas, edificaciones, conjuntos
habitacionales, establecimientos, y en general, la construccion de toda clase de obras civiles y
estructurales en todas sus etapas, por cuenta propia o agjena, y la realizacion de todos los actos
y contratos encaminados a la construccion de tales obras y a la explotacion de las mismas,
entre otras actividades relacionadas con este giro”; Que desde febrero del afio 2013, utiliza en
su folleteria y documentacion administrativa el vocablo “icasa”.

13.-  Que respecto del interés del segundo solicitante consta que su razon social es PRE-
UNIC S.A., que tiene registrada la marca E.C.A.S.A, para distinguir establecimiento
comercial de articulos de las clases 1 a 34, en la Region Metropolitana, que este registro data
del afio 2001, que asimismo tiene asignado en NIC Chile el dominio, e-casa.cl;

14.-  Que, ninguna de las partes ha acreditado una relacion o derecho con una expresion
idéntica al dominio en cuestion en autos;

15.- Quede lo antes expresado se deriva que no existe infraccion a derechos adquiridos;

16.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come, First Served”, en base a
los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

17.- Que en materia de nombres de dominio no son aplicables las normas relativas a marcas
comerciales, puesto que un nombre de dominio sdlo puede ser asignado a una persona;

18.- Que la limitacion antes descrita ha determinado en la practica la existencia de
asignaciones de nombres de dominio, a diferentes personas, con la sola diferenciacion de una
letra 0 elemento, 0 el hecho de agregar o quitar a una expresion una letra, palabra u otros
elementos alfanuméricos;

19.- Que €l registro de una marca otorga un derecho relativo a su titular, en el sentido que
le otorga proteccion solo respecto del signo registrado como un todo y no en sus elementos
individualmente considerado y, ademas, s6lo en relacién a las actividades indicadas en la
cobertura de su registro;

20.- Que, a mayor abundamiento, no se ha demostrado en autos que el primer solicitante
realice actividades en relacion a las mismas actividades del segundo solicitante o en areas
vinculadas a las mismas;

21.- Que, en consecuencia, esta Arbitro ha llegado a la conviccion que no existe por parte
del segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre del dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar;

22.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que estitular de otros dominios actualmente vigentes.

Que, POR ESTAS CONSIDERACIONES Yy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “icasa.cl”, al primer solicitante sefiores Constructora
Intelconsa S.A.

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores PRE UNIC S.A.

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo



