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Santiago, quince de julio de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 19.764, de fecha 11 de junio de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computacidn de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al suscrito |a designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio <iceberg.cl>.

El suscritoaceptd el cargode arbitro para el cual habia sido designadoyjurd desempefiarlo fielmentey en el
menor tiempo posible,lo cual fuedebidamente notificadoalas partes ya NIC-Chile por correo electréonicoy
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segln aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante ICEBERG.COM GILMAR
DIVISIONE SPA (BRISEL MICAL CID ROMERO), RUT: 18.006.516-4, Los Mayas 340, Quilpué; como segundo
solicitante  EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S A, RUT: 96.508.780-K, Contacto Administrativo:
Alejandro Macaya P., José Antonio Soffia 2747, Of 204, 7510046, Santiago y como tercer solicitante
COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A, RUT: 99.586.280-8, representados por Silva & Cia., Contacto
Administrativo: Departamento De Dominios, Rengifo N2 240, La Serena.

Como consta a fojas 6, con fecha 12 de junio de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y secitd a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia viernes 20 de juniode 2014, alas
10.10 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio
en disputa en caso deinasistencia de las partes.

Con fecha 04 de abril de2014,sellevéa cabo la referida audiencia con la presencia de don Cristébal Lema,
en representacion del segundo solicitante, en rebeldia del primer solicitante, y en presencia del sefior Juez
Arbitro, no pudiendo producirse, en consecuencia la conciliacién, se procedié a fijar las Bases del
Procedimiento Arbitral.

Se hace presente que el tercer solicitante no consigné honorarios, desistiéndose en consecuencia de su
solicitud.

A fojas 23, con fecha 23 de junio de 2014, este Tribunal Arbitral declard abierto el periodo de
planteamientos por el término de 6 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia jueves 01 de julio de
2014.

A fojas 24, el segundo solicitante, presentd al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos
pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, la EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE S.A.,, o simplemente ROBINSON CRUSOE, nace en Chile
en el afio 1977 con el nombre de PESQUERA TRANS ANTARTIC LTDA., con el objetivo de ser un actor
permanente en el ambito de los alimentos del mar. Desde sus origenes, ROBINSON CRUSOE participd
activamente en el rubro de la pesca, para luego extender sus actividades al area del turismo, siendo hoy una
de sus principales actividades. En el afio 1987, decide expandirse e inicia |la exportaciéon de salmén
ROBINSON CRUSOE a Estados Unidos y Japdn, cultivado y procesado en instalaciones propias, que habian
sido construidas el afio 1985. Con gran éxito, en tan sélo tres afios aumentd exponencialmente su
producciénylos mercados a los cuales exportaria sus alimentos, teniendo para el aflo 1990 distribuidores
autorizados en mas de 20 paises .El afio 2006 lleva a cabo la construccion de una moderna planta en la X
region, ademas de renovar la totalidad de sus equipos, consiguiendo niveles de produccion y calidad que
incluso superan las normas internacionales mas exigentes, transformandose en el mayor procesador de
conservas del mar;

b) Que, en la actualidad, EMPRESA PESQUERA ROBINSON CRUSOE, se posiciona como una de las mas
importantes de su rubro a nivel mundial, exportando sus productos a mas de 25 paises y gozando de gran
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fama y reconocimiento amparada en los altos estandares de calidad en cada uno de sus procesos
productivos. Esto le ha permitido expandir sus actividades, incorporando su marca a otras actividades
cercanas a la comunidad como el turismo y la cultura, siendo actualmente un actor relevante en dichas
areas;

c) Que, surepresentada cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes
sectores del mercado, proteger sus inversiones y el nombre de sus productos, las cuales se encuentran
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) y corresponden a la
expresion “ICEBERG”, idéntica al dominioen disputa, y que se detallan a continuacidn: Registro N2 849.621,
"ICEBERG", denominativa, para distinguir productos en las clases 31y 32. Registro N2943.951, "ICEBERG",
denominativa, para distinguir productos en la clase 29. Solicitud de renovacién N° 1.090.111, registro
antiguo N° 684.471, "ICEBERG", mixta, para distinguir productos en la clase 29. Los registros previamente
individualizados, demuestran el mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa,
“ICEBERG.CL”, toda vez que éste ultimo reproduce la marca registrada de su mandante, sin afiadir ningin
elemento diferenciador;

d) Que, es reconocida y légica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante
nombres que les son familiares. En este caso, un usuario podria perfectamente pensar que el nombre de
dominio “ICEBERG.CL” a un sitio de Internet con informacidn relativa a los productos de la antigua marca
ICEBERG de su mandante. Esto ultimo debido a que, el nombre de dominio en disputa simplemente
reproduce la marca comercial de su parte sin incorporar ningun elemento diferenciador que permita
desvincular el dominio de su mandante;

e) Que, su parte ya es titular del nombre de dominio que se conforma en base a dicha expresion:
aguaiceberg.cl. Este nombre de dominio es sélo una muestra mas del mejor derecho que asiste a su
representada respecto del dominio en disputa, toda vez que incorpora integramente la expresién iceberg,
idéntica a la del dominio en disputa y a sus marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y
excluyentes para desarrollar su actividad con dicho nombre. El dominio solicitado iceberg.cl, es
engafiosamente similar al nombre de dominio, e idéntico a las marcas comerciales ya sefialadas de
propiedad de su mandante. Como se observa, los demandados de autos procedieron a solicitar como
nombre de dominiola marca “iceberg”, sin ninglin elemento adicional queaporte distintividad al dominio en
conflicto respecto del nombre de dominio de su mandante y de sus marcas comerciales. Por el contrario,
sostenemos que este nombre de dominio se vincula en forma inmediata con su mandante, induciendo a
error y confusién a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrian llegar a creer que se
trata de un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de las actividades de su representada, sus
actividades comerciales, productos y servicios. Cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio
iceberg.cl se vera inducido a engafio, por lo que suregistro por parte de un tercero producird a su mandante
un grave perjuicio;

f) Que, el solicitantedel nombre de dominio en disputa iceberg.cl,solicitd como dominio una expresion que
corresponde integramente a una marca comercial de su mandante, sin ningun otro elemento que permita
establecer una diferencia. Lo anterior claramente podria inducir a error y confusion a los usuarios de
Internet, quienes al enfrentarse al nombre de dominio en disputa pensardn légicamente que contiene
informacion relativa a la marca iceberg de su mandante. Cabe tener presente que la funcién basica de todo
nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, funcién que en caso de ser otorgado el dominio en disputa a la primera solicitante de
autos no se estaria cumpliendo. Asi las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio podrian
pensar con toda légica y razén que éste contiene informacion relativa a los productos y servicios de su
mandante, lo que evidentemente no es asial noexistirrelaciénalgunaentre sumandante y los demandados
de autos;

g) Que, es importante sefalar que el articulo 14 del Reglamento dispone expresamente que: “Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
vdlidamente adquiridos por terceros”. A su turno, en la sentencia recaida en el juicio por el nombre de
dominio promain.cl se concluyd que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a: “..la parte
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que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que
coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.”;

h) Que, la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento juridico, ademds de
ser uno de los principios aplicables a la resolucién de conflictos de nombres de dominio, por lo que no
puede dejar de considerarse para la resolucién de la presente disputa, su mandante es duefia tanto de
marcas comerciales para la expresién “ICEBERG”, como de un nombre de dominio que se estructura en base
a dicho signo, que en nada tiene que ver con la primera solicitante. La falta de un interés legitimo del
demandado queda de manifiesto no solo por el hecho de haber solicitado el registro de un nombre de
dominio que corresponde a una marca de su mandante, sino por pretender ademas obtener un beneficio
improcedente por medio dela especulacion con el mismo;

i) Que, de hecho, la propia solicitante ha reconocido su falta de interés legitimo y real en el dominio, y su
verdadera intencion de utilizarlo para la especulacién. La primera solicitante habria inscrito el dominio
supuestamente para representar a una marca de ropa ICEBERG, que no estaria presente en Chile, aspirando
a convertirse en franquicia de la misma. Sin embargo, mediante correo electronico de fecha 21 de octubre
de 2013, la primera solicitante admite que no tiene ningun tipo de acuerdo con dicha empresa, y que esta
“dispuesta a eliminar el dominio”:“..aun no se cierra ningun negocio con esta compafiia estamos dispuestos
eliminar nuestro dominio y no entrar en un desgaste juridico”. Es decir, el demandado en cuestidn no tiene
ninguna relacién con dicha marca de ropa, sino que reconoce que solicité el dominio para “intentar” ser
franquiciadedicha marca en Chile, lo que ya manifiesta unindicio de mala fe. Sin embargo, esta presuncidn
se refuerza con lo que expresa en un correo electronico enviado el dia 22 de octubre de 2013, esto es al dia
siguiente del anterior correo: “..por lo complejo de esta inscripcion veremos donde lo destinaremos tanto a
la marca www.iceberg.com donde fue destinado nuestro objetivo, u otros interesados...” Es decir, la
solicitante finalmente reconoce que inscribié el dominio sin ningun objeto especifico, sino para “ver donde
lo destinarian”, manifestando claramente un interés especulativo y el afan de obtener un beneficio ilegitimo
de quienes tengan un interés real en el mismo. Ademas, en ambos correos, devela su dnimo de obtener una
ganancia econdmica considerable mediante la venta del dominio: “..usted ya escucho nuestro
planteamiento y propuesta, sobre esto nos hagan saber una contra-propuesta que esté a la altura de las
necesidades empresarial en pretender quedarse con dicho Dominio...” “...Creemos que estamos tratando con
grandes compafias y cualquier propuesta debe estar a la altura de los interesados...” Evidentemente, no
cabe otra interpretacién distinta que la susodicha espera obtener una cuantiosa suma de dinero por el
dominio. La alusién a las “grandes compaiiias” y que sus propuestas deben estar a la “altura de los
interesados” y la “altura de las necesidades empresariales” no deja espacio a dudas en ese sentido. Esta
conducta demuestra en forma clara, fehaciente e incontestable la mala fe con que ha actuado la contraria
en estos autos, pues es evidente y reconocido que ha buscado aprovecharsede la inscripcion de un nombre
de dominiocon el cual no posee vinculo ni relacidn algunapara obtener un beneficio econédmico cuantioso e
improcedente;

j)Que, citaloindicadoen la sentencia del nombre de dominio "vifiasdelmaipo.cl", en cuanto a que "la buena
fe no es soélo un principio aplicable a la resolucion de conflictos de nombres de dominio, en los términos del
"Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares fundamentales de
todo nuestro sistema juridico, por lo que no puede dejar de considerarse para la resolucion de conflictos de
esta naturaleza". A |la luz de los hechos, la mala fe en que incurre la demandada de autos al inscribir el
nombre de dominio ICEBERG.CL resulta evidente, sin perjuicio de que se encuentra ademds, debidamente
documentada y probada por sus propios dichos;

k) Que, el explosivo desarrolloy masificacion de la red de interconexién mundial de computadores Internet,
ha dado lugar en los Ultimos afios a una seriede conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha
tenido relacién con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy
sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccién electrénica” o bien una “denominacién” por
medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma
poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacién ofrece, tales como paginas Web,
correo electrdnico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implicita la
idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por
ejemplo, GOOGLE, APPLE o SONY, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De
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lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial;

I) Que, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio,
indica, aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios
distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y propdsitos
de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, ademds de la funcidn técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que
se ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusion con respecto a
ellos, facilitando asi el comercio. Los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad
donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos y servicios, fortaleciéndose en
consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe sefalar que en el derecho comparado, y por
cierto en los ultimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una
inmediata y ldgica relacién entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. La decision de los
conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atencién a la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Su mandante cuenta con
registros marcarios para la expresién “ICEBERG”, IDENTICA al nombre de dominio en disputa;

[1) Que, la postura anterior es respaldada por la siguiente normativa, ICANN, que reconoce como criterio
fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o
similares con el dominio en cuestiéon. OMPI, que establece que en el procedimiento de revocacidén de un
nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses
legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. NIC - CHILE, el articulo 22 del referido
reglamento, en su primer parrafo, letra a), sefiala que: “Art. 22.- Serd causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. Se procedid Unica y
exclusivamente a tomar la marca de su mandante, sin incorporar ningin elemento diferenciador;

m) Que, tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o servicio, el
solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Su mandante tiene registrado el signo
“ICEBERG” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en las clases 29, 31 y 32 de forma
denominativa,y ademas cuenta conuna solicitud derenovacion parala clase29, de tipo mixta. Sin perjuicio
de esto, ha quedado fehacientemente establecida |la mala fe de la primera solicitante de autos por este
nombre de dominio, como se sefialé latamente en un apartado anterior.

n) Que, el criteriode laidentidad establece que corresponderd asignar el nombre de dominio en conflicto a
la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al
mismo. En razon de loanterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignadoa su mandante, ya que
es titular de registros marcarios “ICEBERG”, siendo reconocidos por los consumidores, que asocian dicha
expresion a la reconocida empresa de productos maritimos y turismo ROBINSON CRUSOE. Este criterio ha
sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de
dominio “vinasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe
asignar a quien tenga una mds estrecha relacion con el mismo...”;

fi) Que, el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores, y publicadoen el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su articulo 10 Bis, sobre
competencia desleal, prescribe lo siguiente: En particular deberdn prohibirse: 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. Los articulos sefalados del Convenio de Paris recién citado, tiene
plena vigencia y aplicabilidad en Chiley rango de Ley;

0) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompafia, con citacidn:

1. Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el N2 2 de esta presentacion.
2. Copias de los documentos en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto del nombre
dominio sefialado en el N2 3 de esta presentacion.
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3. Impresion del sitio Web www.aguaiceberg.cl en el cual se pueden observar los servicios de EMPRESA
PESQUERA ROBINSON CRUSOE S.A. dando cuenta del amplio nivel de reconocimiento que tiene a nivel
internacional.

4. Impresidn de etiquetas utilizadas por su mandante en productos de su antigua marca “ICEBERG”

5. Impresion del sitio web www.anapesca.cl, donde consta la noticia “Pesquera Robinson Crusoe invertira
USS 200 millones en energias renovables”, dando cuenta de la importancia econdmica y reconocimiento de
su mandante en el mercado nacional.

6. Impresion del sitio web www.aqua.cl, donde figura la noticia “Robinson Crusoe y Cia. Ltda. se fusionara
con empresa espafiola”, que atestigua el alcance internacional de la fama de su representada.

7. Impresion de correo electrénico remitido con fecha 21 de octubre de 2013, de la primera solicitante al
segundo.

8. Impresion de correo electrénico remitido con fecha 22 de octubre de 2013, de la primera solicitante al
segundo.

9. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “promain.cl”, de fecha 6 de julio de 2009.

10. Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de
2006.

Con fecha 03 de julio de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de
nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompafiados, con citacién.

Con fecha 03 de juliode 2014, este Tribunal arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el término
de tres dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 08 de julio de 2014, apercibiéndose al primer
solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 46, el segundo solicitante efectlia una presentacidn reiterando lo expuesto, haciendo presente la
inactividad del primer solicitante, su falta de planteamientos y jurisprudencia al respecto.

A fojas 52, con fecha 11 dejulio de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este
Tribunal Arbitral resolvié 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: Que lareglamentaciénquerigeel proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una deellas ejercitarlascargas procesales establecidas en su
propiointerés -segiin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés -,
que tratdndose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacion por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacidn se asocian unas
consecuencias queresultan beneficiosasa la parteque soportdlacargay, como es obvio,a suno realizacion
sevinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levanté la carga. En esta perspectiva, la carga
procesal (también la carga de la prueba) es |la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio
procesal. Al tenor de lo sefialado, como el juez no estd autorizado para omitir el pronunciamiento de la
sentencia por la constatacién defalta deprueba, de acuerdo al principio deinexcusabilidad, recogido por los
articulos 10.2 del Codigo Organico de Tribunales y articulo 76 de la Constitucion Politica de la Republica
debe determinar cudl de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la
carga probatoria quelecorrespondia.la regla de la carga dela prueba esta destinada a iluminar al juez que
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llega al final del procedimiento y debe de resolver, poniendo término al proceso. El estado de duda
generado en el juez frente alas afirmaciones facticas no probadas debe ser despejado aplicando la carga de
la prueba a la parte que debid levantarla. Nuestro legislador contempla una regla que distribuye la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado. La doctrina procesal yla jurisprudenciahan determinadoy
complementado la regla, dada su parquedad. Resulta pacifico entre nosotros que la distribucion de la tarea
probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir de lo prescrito en el articulo 1698 del
Cédigo Civil quedetermina que incumbe probarlas obligaciones o su extincién al que alega aquéllas o ésta,
recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le
corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega. Es perfectamente razonable que se
establezca. No lo seria exigir al que afirma un derecho el tener que probar los hechos que impiden su
reconocimiento por el juez. Esa tarea debe ser asumida por quien pretende que el derecho no sea
reconocido, esto es, por el demandado. Cuando se hace referencia a los diversos hechos juridicos relevantes
para laresolucion del asunto, se distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes.
Por hechos constitutivos deben entenderse los hechos en los cuales el actor sostiene y fundamenta su
pretension. Los impeditivos son hechos producidos simultdneamente con los constitutivos, que les impiden
desplegar sueficacia juridica, como por ejemplo, los vicios del consentimiento en los contratos. Los hechos
extintivos son los que producidos después de los constitutivos, extinguen la eficacia juridica de éstos, como
acontece, por ejemplo, con el pago de la deuda. Por ultimo, los hechos excluyentes son los que otorgan al
demandado un contraderecho que le permite destruir o paralizar la eficacia de los hechos constitutivos,
como ocurre, por ejemplo, conla prescripcion (Dela Oliva, A.). Como se aprecia, los hechos constitutivos se
vinculan a la parte demandante, y los demds a la parte demandada. Pues bien, a partir de la norma
sefialada,ycorrigiendo sus omisiones, la doctrinayla jurisprudenciaha completado la regla en el sentido de
atribuir la carga dela prueba (y por cierto de su alegacidn) de los hechos constitutivos al actor, y la de los
hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En términos mas sencillos, el actor debera
probar lo que sostiene y fundamenta su pretensién, mientras que el demandado debera probar lo que
sostieney fundamenta suoposicidona la pretension del actor. Entre los autores se ha explicado que la parte
que pretende ser beneficiada por los efectos de una norma juridica debe probar sus presupuestos facticos
parasuaplicacién;nolos que impiden su aplicacién, o modifican, extinguen o excluyen el derecho. pp. 203-
208 Manual:Bordali, Cortez, Palomo, Proceso civil: el juicio ordinario de mayor cuantia. Ed. Abel edo Perrot,
Thomson Reuters, 2013.

TERCERO: Que, su Corte Suprema ha sefialado en ese sentido que la necesidad de probar no es una
obligacidn, sino una carga, toda vez que la primera implica la subordinacidn de un interés del obligado al
interés de otra persona,so pena de sancidnsilasubordinacion no seefectua; la carga, en cambio, supone la
subordinacién de uno o mas intereses del titular de ellos a otro interés de el mismo. El litigante no esta,
pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es libre para hacerlo o no hacerlo; pero si no
proporciona la prueba de su derecho, sus pretensiones no seran acogidas por el juez. Se ha sostenido la
dificultad, en ciertos casos, de determinar a quién le corresponde cargar con el peso de la prueba, pero
undnimemente se ha aceptado que ésta le corresponde rendirla al quesostieneuna proposicion contrariaal
estado normal u ordinario de las cosas, al que pretende destruir una situacién adquirida .De esta forma, el
demandado que simplemente niega los hechos que han sido sostenidos por el actor, no necesita presentar
prueba alguna en apoyo de ésta. Pero, si el demandante acredita los presupuestos facticos en que funda su
pretension, la situacidn anterior se invierte. (CS., 25 de mayo de 2011, Rol 8792-09).

CUARTO: Que, no consta en autos la utilizacién que pretenderd dar el primer solicitante al sitio, ni cémo
afecta o afectaria esta denominacidn los derechos del segundo, si bien el término “iceberg”, importa una
expresion genérica; el resultado, no es una creacién original de uno u otro solicitante, de forma que habria
bastado justificar que el uso no coincidiria con la utilizacién y proteccién marcaria que tiene registrada el
segundo, lo que no se hizo por parte del primer solicitante, pese a otorgdrsele oportunidades para ello.

QUINTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide en gran
parte con la marca y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del
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segundo, de haberlojustificado el primer solicitante, podrian considerarsediferenciadores, para determinar
que no habria confusion para el publico consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el drea
de proteccién de su marca, y al no conocer, como se ha dicho, |a actividad del primer solicitante, no puede
descartarse que afectard el giro del segundo; por lo que resulta justificado el temor de tal solicitante en el
sentido que el publico pueda confundir el sitio como del segundo solicitante, maxime cuando se trata de una
marca notoria y conocida para un sector comercial determinado de su sociedad.

SEXTO: Que, el segundo solicitanteha acreditado ser titular demarcas comerciales estructurada enbaseala
expresioniceberg, se adjuntanregistros marcas comerciales, en Chile, similares al dominio solicitado, para
varias clases y servicios, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo
solicitante. El segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su
pretension, asi ha acreditado ser un club deportivo de larga trayectoria nacional, y de reconocimiento
internacional, en el rubro al que se dedica, unido a una conducta comercial consistente y concluyente.

SEPTIMO: Que, la utilizacién del término “iceberg” por el segundo solicitante, para el desarrollo de su
actividad, podria ser considerado una creacion original del mismo, toda vez que la expresion estd inscrita
por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este
Tribunal, de la documentacidn acompafiada, el término solicitado contiene integramente su marca, por lo
que se estima que podria generar confusién en el publico consumidor de uno y otro solicitante y posible
desvio de su clientela hacia un sitio que contenga informacién que pueda generar confusién. Por lo que
puede entenderse, que el segundo solicitante presenta ciertos derechos previos adquiridossobre el término
en cuestion.

OCTAVO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
baseal mérito de los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficienteconinvocar o alegar los
hechos fundantes de |la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la
prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcién jurisdiccional. Prueba y alegaciones
que en el casode autos el primer solicitanteno ha rendido, habiéndosele otorgado todas las oportunidades
posibles para ello.

NOVENO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio first come, first served,
en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes estdn de
buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas
veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditd
fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio.

DECIMO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que su Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la
amplia libertad parafallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA
DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja
denegado en contra de Portales Coya, Mdnica: "..el drbitro arbitrador estd llamado a fallar conforme a la
prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un
plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un
juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa,
manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". En el caso sub lite,
han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento
irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este
tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. 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
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de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de Tribunales, articulos
636y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio
de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “iceberg.cl”, al segundo solicitante EMPRESA PESQUERA
ROBINSON CRUSOE S A, RUT: 96.508.780-K, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.

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

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electronicamente para su inmediato
cumplimiento.

4, Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19.764-2014

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-
Chile.

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

61



