FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<kube.cl>

~ ROL 10851 —

Santiago, 12 de marzo de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 10851 de 24 de junio de 2009, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notific6 al suscrito la designacion
como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignaciéon del nombre
de dominio <kube.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
juré desempenarlo 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 segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante, JAIME RODRIGO MUNOZ SOLIS, RUT 12.241.443-4, Guanaco Norte 1750,
Casa 30, Quilicura, Santiago y como segundo solicitante CUBECORP CHILE LTDA, RUT
76.871.930-6, Contacto: SOLEDAD CASTRO MOCOCAIN, Av. Vitacura 2939, piso 10,
Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 25 de junio de 2009, 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 06 de julio de 2009, 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 06 de julio de 2009, se llevd a cabo la referida audiencia con la
presencia del primer solicitante don Jaime Mufoz Solis y de don Mario Valderrama en
representacién del segundo solicitante y del senor Juez Arbitro, no hubo conciliacién,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 17, con fecha 10 de julio de 2009, este tribunal arbitral
declar6 abierto el periodo de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo
en consecuencia el dia lunes 27 de julio del 2009.

SEPTIMO: Que, dentro de plazo, con fecha 27 de julio de 2009, dofa Soledad Castro
Mococain, en representacién del segundo solicitante, presenté demanda de asignacion de
nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el segundo solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, siendo una de las empresas lideres en provisién de tecnologia y servicios de
telecomunicaciones quien ha concentrado su actividad en brindar a sus clientes
administracion de riesgos basandose en plataformas digitales, administracién y monitoreo
de hardware, sofware, redes, bases de datos, web servers y sistemas operativos que
mantienen en forma eficiente los sistemas operativos y plataformas informaticas de sus
clientes.

b) Que el segundo solicitante ha adquirido prestigio y ha posicionado el nombre y la
marca CUBECORP, en la categoria de empresa, contando permanentemente con el
respaldo de CUBECORP ARGENTINA S.A.
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¢) Que el nombre comercial o house mark, tanto de la matriz como de su filial en Chile,
tiene como principal elemento distintivo de identificacion el término CUBE.

d) Que el segundo solicitante es titular de las siguientes marcas, CUBECORP YOUR IT
OUTSOURCING PARTNER, clase 42, CUBECORP YOUR IT OUTSOURCING
PARTNER, clase 35, CUBECORP YOUR SMARTOUTSOURCING PARTER, clase 35,
CUBECORP, clase 42, CUBECORP, clase 35.

e) Que complementariamente al segundo solicitante Nic Chile ha asignado los siguientes
nombres de dominio con la denominacién cube, cubecorp.cl, cube.cl, ademas la matriz del
segundo solicitante es titular del dominio cubecorp.com.ar., por lo cual se constata que se
esta en presencia de una compania que ha protegido en forma oportuna sus intangibles, y
que ha unificado su imagen corporativa a través de las expresiones y marcas CUBE y
CUBERCORP, que han sido debidamente protegidas en todas las formas que permite
nuestra legislacion.

f) Que habiendo sido asignado previamente el dominio www.cube.cl al segundo solicitante
el dominio www.kube.cl no puede ser asignado al primer solicitante ya que se causaria un
grave perjuicio en la imagen y derechos de propiedad industrial de Cubecorp Chile
Limitada.

g) Que fonéticamente Cube y kube se pronuncian exactamente igual, lo que las hace del
todo confundibles entre si.

h) Que la jurisprudencia ha reconocido que el principio “First come first served’, no puede
atentar contra un mejor derecho, debidamente acreditado en la instancia procesal
correspondiente, y no puede aplicarse cuando el segundo solicitante prueba tener un
mejor derecho sobre el dominio disputado. En este caso el mejor derecho esta respaldado
por la razén social, CUBECORP Chile Ltda., por las marcas registradas y por los dominios
previamente asignados, www.cube.cl y www.cubecorp.cl.

i) Que en el evento que el primer solicitante ofreciera servicios a través de este nombre de
dominio en disputa, los usuarios, las empresas, locales y extranjeras que habitualmente
recurren a los servicios del segundo solicitante se verian inducidas a suponer
erradamente que la sociedad del primer solicitante es una empresa relacionada con
CUBECORP Chile Ltda.

j) Que sobre la base de lo establecido en el derecho comparado y en la jurisprudencia, la
relacion entre nombres de dominio y marcas comerciales, juega un rol determinante al
momento de acreditar a quien le corresponde un mejor derecho sobre una determinada
expresion, lo que en este caso queda en evidencia porque ambos comparten muchas
caracteristicas, tales como servir de identificador de bienes o servicios y ser parte
relevante de la imagen corporativa de una empresa.

k) Que la Politica Uniforme de Resolucion de Nombres de dominio reconoce como
aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion, considerando en su titulo preliminar como
fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si el nombre es idéntico
o confusamente similar a la marca sobre la que el demandante tiene derechos, criterios
que han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento.

I) Que la notoriedad del nombre de dominio cuya asignacién se ha solicitado a través de la
solicitud competitiva presentada por el segundo solicitante. Debe establecerse si el
prestigio adquirido en este caso a través del uso de los nombres de dominio asignados
www.cube.cl y www.cubecorp.cl pudiera verse afectado por el dominio cuya asignacién se
solicité por el primer solicitante de autos y ciertamente que la fama, notoriedad y prestigio
adquiridos por estos nombres de dominio los ha generado aquel que los ha usado en el
comercio y en la red, a través de Internet, aquel que los ha posicionado en diversos
paises y en este caso no es otro que CUBECORP Chile Ltda. Criterios seguidos
anteriormente por este Tribunal.
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m) Que para respaldar sus dichos ha acomparado los siguientes documentos:

1.- Acta Notarial otorgada por dofia Margarita Moreno Zamorano, suplente de la Vigésimo
Séptima Notaria de Santiago, donde consta la existencia y uso de los nombres de dominio
cubecorp.cl y cubecorp.com.ar.

2.- Copia de Escritura Publica de Constitucién de Sociedad CUBECORP Chile Ltda.

3.- Copia de Protocolizacion de inscripcién y publicacién de extracto de CUBECORP Chile
Ltda.

4.- Copia de los estados administrativos obtenidos en la pagina Web del Instituto Nacional
de Proteccion Intelectual donde constan los registros de las marcas del segundo
solicitante.

5.- Copian de los registros obtenidos en la pagina Web de Nic Chile donde constan los
registros de www.cubecorp.cl y www.cube.cl.

OCTAVO: Que como consta a fojas 79, con fecha 10 de agosto de 2009, este Tribunal
arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por dofa
Soledad Castro Mococain, en representacién del segundo solicitante, 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 el tribunal para corregir de oficio errores que
observe en la tramitacion del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve
que se tengan por acompanados con citacién.

NOVENO: Que como consta a fojas 80, con fecha 27 de julio de 2009, dofia Mariela de
Lourdes Ruiz Salazar en representacion del primer solicitante hizo presente a este
Tribunal lo siguiente:

a) Que el primer solicitante requiri6 de buena fe, la inscripcién del nombre de dominio
kube.cl con fecha 26 de Febrero de 2009, con el objeto de que los visitantes en Internet
pudieran acceder facilmente a la pagina Web de su empresa IMPORTADORA KUBE
LIMITADA, al ingresar dicha palabra.

b) Que el primer solicitante actia como socio de esta empresa, conjuntamente con
FABIAN ANDRADES ESPINOSA y CARLOS AMIGO JORQUERA, por lo tanto, se debe
puntualizar que se desenvuelve como la cara visible de una Empresa dedicada a la
importacién, exportacién, comercializacién y distribucion de médulos prefabricados.

c) Que para ejercer dicha actividad, el primer solicitante_constituyé una empresa de
responsabilidad Ltda., cuya razén social es IMPORTADORA KUBE LIMITADA, con fecha
7 de enero de 2009 en la cual se ha desempenado rigurosamente realizando las
funciones propias de importacion y/o exportacion logrando afianzarse de un prestigio en
su rubro, que lo ha hecho consolidarse entre sus clientes como una empresa seria y
eficiente que realiza su gestion de forma integra y eficaz.

d) Que el crecimiento de dicha asociacion llevo al primer solicitante y a sus socios a
explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el area de trabajo a la que se
dedican. Con estos fines solicitaron la inscripcion del nombre de dominio kube.cl, para
apoyar su empresa y expandirse en su rubro, para captar la atencion de futuros clientes
que navegando por Internet pudieran encontrarse con sus servicios.

e) Que el giro de la empresa esta totalmente determinado en la escritura de constitucion
de sociedad de la empresa IMPORTACIONES KUBE LIMITADA, lo que deja en evidencia
que el primer solicitante en ningdn momento ha tenido como iniciativa confundir a los
consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios.
f) Que los servicios ofrecidos por la empresa del primer solicitante, no tienden a confundir
a los consumidores con la actividad desempefiada por el segundo solicitante del nombre
de dominio, ya que ellos realizan una actividad orientada a otra area del mercado, referida
a la provisién de tecnologia y servicios de telecomunicaciones, que en ningln caso tiene
relacion o se presta para confusion por los servicios ofrecidos por el primer solicitante, lo
que fueron descritos integramente.
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g) Que al momento de solicitar la inscripcion del dominio kube.cl, el primer solicitante tuvo
derecho a subir una pagina Web lo que a la fecha se ha concretado. Dandose a conocer
por sus servicios, 10 que demuestra que las acciones que ha realizado demuestran un
comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio.

h) Que de lo antes dicho, se desprende que el primer solicitante figura en el primer lugar
del buscador GOOGLE al buscar la palabra KUBE en chile, logrando un posicionamiento
con miras de hacerse conocido por los servicios que ofrecera su pagina Web.

i) Que la solicitud se hace con fines de propia publicidad, por lo que queda claramente
demostrado que el primer solicitante se ha preparado para usar el nombre de dominio,
que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intencién de ofrecer
servicios bajo el nombre kube.cl

j) Que el primer solicitante no ha actuado en ningiin momento de mala fe o con animo
doloso para perjudicar al segundo solicitante, sélo se ha amparado en sus propias y
legitimas pretensiones para utilizar el nombre de dominio.

k) Que en lo que dice relacién con el principio de la responsabilidad exclusiva del
solicitante para que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de
publicidad, los principios de la competencia legal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros, establecemos que basta con revisar la
pagina web www.kube.cl subida por el primer solicitante, para constatar que en ella no se
induce ni se puede generar confusién a los visitantes del portal, por cuanto los servicios
ofrecidos no guardan ninguna relacién con las categorias marcarias en que tiene derecho
el segundo solicitante, ya que éste posee registrada marcas bajo el nombre CUBECORP,
que nada tiene que ver con el nombre IMPORTADORA KUBE.

I) Que a diferencia de cualquier legislacion marcaria, en este caso tampoco existen
causales de irregistrabilidad en relacién con nombres de dominio y ademas, el principio
rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar
cualquier nombre de dominio sin distincion, con la Unica excepcion de que la
Reglamentacién vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un arbitro en los
casos que considere que estan vulnerando ostensiblemente los principios sefialados en el
articulo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de
la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos validamente
adquiridos por terceros. El primer solicitante no ha configurado ninguna de las
circunstancias que demuestren que su inscripcion sea abusiva, que haya sido realizada
de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores.

m) Que la titularidad de marcas comerciales comprometidas referentes a las alegaciones
que se produciran por el dominio en disputa, en ningln caso puede esgrimirse como un
criterio definitivo para dar una solucion al conflicto. El primer solicitante ha hecho uso
legitimo de la pagina Web de manera temporal hasta que el arbitro decida quien se
adjudicara definitivamente el dominio.

n) Que se ha expresado en sentencia del arbitraje multiopticas.cl, en cuyo caso actuaba
Gabriela Paiva como arbitro, expresando que: “La redaccion establecida en el articulo 14
del reglamento de Nic, al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros”
debe entenderse en forma amplia y no sélo referida a derechos marcarios, es decir a la
existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio”.

) Que la empresa del primer solicitante utilizé el nombre Kube como razén social y como
nombre de dominio, ya que dicha palabra tiene directa relacion con cubos, lo que alude a
maodulos tipo contenedor, las cuales son oficinas habitacionales modulares y casetas
sanitarias para faenas mineras, forestales, constructoras, etc.

o) Que debido a que ambas empresas desarrollan actividades completamente diferentes,
cuyo publico objetivo es absoluta y diametralmente distinto, no existen por parte del
primer solicitante pretensiones dolosas. En cambio la asignacion del dominio en disputa al
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segundo solicitante, impediria el acceso de los clientes del primer solicitante a través de
Internet, puesto que légicamente buscarian por su hombre o razén social, por el cual lo
reconocen, llegando en cambio a una pagina sobre el monitoreo de hardware, software,
bases de datos y sistemas operativos, servicios los cuales nada tiene que ver con el giro
del primer solicitante.

p) Que el giro de la empresa KUBE LTDA., se relaciona directamente con el nhombre de
dominio solicitado, debido a que existe una identidad y un prestigio habitual, sin tener
derechos marcarios, sobre dicho nombre. Por otra parte, el segundo solicitante ya posee
una pagina Web en la que ofrece sus productos y servicios, que no tiene ninguna relacion
con la que solicita el primer solicitante, por lo que de alguna forma se evidencia que ellos
no tienen ninguna necesidad imperiosa de solicitar este dominio para no usarlo o darle
otro enfoque distinto.

q) Que el primer solicitante se encuentra en una posicion privilegiada al poseer un actuar
consecuente y legitimo, es valido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones,
pero no es valido intentar perjudicar a uno sin una razén de peso.

r) Que la aplicacién del principio "first come, first served", esto es la prioridad del primer
solicitante, el cual cede sélo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya
hecho una inscripcién o solicitud abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en
ninguna circunstancia, se puede dar total aplicacion a este principio, sin perjuicio de los
principios de buena fe, de interés legitimo para hacer uso del nombre de dominio
solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante, de identidad y relacién entre el
solicitante y el dominio solicitado.

s) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompafnd los siguientes
documentos:

1.- Constitucion de sociedad de la empresa IMPORTACIONES KUBE LIMITADA., en ella
se senala claramente el objeto de la empresa, el cual sera: la importacién, exportacién,
comercializacién y distribucién de productos e insumos. ] )
2.- Extracto de la sociedad: siendo notario publico, doia MARIA GLORIA ACHARAN
TOLEDO.

3.- Certificacion de extracto de sociedad: Cuyo numero de repertorio es el 2742, fojas
4231, numero 2790 del ano 2009.

4.- Declaraciones de ingreso de importaciones efectuadas por IMPOTARDORA KUBE
LIMITADA: Lo que da cuenta que esta empresa desde su constitucion ha logrado efectuar
importaciones por mas de 40.000 ddlares.

5.- Publicidad en revista area minera: En dicha revista han contratado publicidad para la
empresa por todo el afo, lo que puede confirmarse en la pagina 77 de la edicién numero
32 del mes de Marzo de 2009, pagina 77 edicién niumero 33 del mes de Abril de 2009 y
pagina 75 edicién 34 del mes de Mayo de 2009.

6.- Facturas de revista area minera: que comprueba la serie de desembolsos que ha
efectuado el primer solicitante; Factura por la creacion del logo de la empresa, factura por
material publicitario, factura por bodegaje de mercaderias, Factura por ropa corporativa,
Factura, guia de despacho y nota de crédito de la empresa, Factura de gastos portuarios.
7.- Posicionamiento en Google: en donde puede verse que la EMPRESA IMPORTADORA
KUBE LIMITADA se encuentra en el primer lugar del buscar Google por la palabra kube
en Chile.

8.- Pagina Web www.kube.cl

DECIMO: Que como consta a fojas 131, con fecha 10 de agosto de 2009, este Tribunal
tuvo presente lo indicado por dofia Mariela Ruiz Salazar, en representacion del primer
solicitante, 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 el tribunal para
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corregir de oficio errores que observe en la tramitacion del juicio y que pudieren producir
vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompanados con citacion.

DECIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 132, con fecha 10 de agosto de 2009, este
Tribunal Arbitral, declard abierto el periodo de respuestas por un termino de 05 dias
habiles, venciendo en consecuencia el dia 17 de agosto de 2009.

DECIMO SEGUNDO: Que como consta a fojas 133, con fecha 17 de agosto de 2009,
dofia Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, en representacion del primer solicitante, hizo
presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que si bien CUBECORP es conocida por su nombre, es necesario decir que son
identificados por los consumidores como una empresa de provisién de tecnologia y
servicios de telecomunicaciones, concentrando su actividad en brindar a sus clientes
administracion de riegos, basandose en plataformas digitales, administracion y monitoreo
de hardware, software, redes, bases de datos, Web Server y sistemas operativos.

b) Que el segundo solicitante ejecuta un rubro diametralmente opuesto al que tiene el
primer solicitante, puesto que Kube Limitada se dedica a la importacién, exportacion,
comercializacion y distribucion de médulos prefabricados, por lo cual es totalmente ilégico
que los consumidores de CUBECORP se confundan.

c¢) Que el publico objetivo de ambos solicitantes es diferente, al ser otras las necesidades
que mueven a los consumidores a solicitar sus productos, por lo que estd mas que
probado que sin ninguna duda la adquisicién por parte de Don Jaime del dominio Kube.cl
no danaria ni la imagen del segundo solicitante, ni tampoco atraeria publico consumidor a
Su empresa.

d) Que CUBECORP expone en su demanda que posee inscritos en Nic Chile los dominios
cubecorp.cl y cube.cl, pero por el segundo dominio no existe ningun tipo de marca
concedida, lo cual se comprueba facilmente en la pagina del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial.

e) Que ademas el dominio cube.cl no se redirecciona a la pagina de cubecorp.cl, por lo
cual los consumidores no poseen ningln tipo de informacién de los servicios y productos
ofrecidos por el segundo solicitante en dicha pagina, es mas en la direccién www.cube.cl
no aparece nada, lo que refleja la importancia que CUBECORP da a la proteccién de la
palabra CUBE, por lo que no deberia afectarle en lo mas minimo que exista otra empresa,
que nada tiene que ver con su rubro utilizando el nombre de dominio KUBE.CL.

f) Que el segundo solicitante expone en su demanda que por la inscripcion del dominio
KUBE LIMITADA se estarian vulnerando derechos validamente adquiridos por terceros, lo
que no es el caso de autos, puesto que el primer solicitante en ningln caso ha querido
colgarse de la fama y notoriedad de esta empresa, ya que él ofrece un servicio que nada
tiene que ver con provision de tecnologia, muy por el contrario es totalmente opuesto a el,
al ser el giro de la empresa Kube Limitada, las importaciones y exportaciones de méddulos
prefabricados.

g) Que la palabra KUBE es parte de la razdn social del primer solicitante, al figurar en su
constitucion de sociedad como: “Importadora Kube Limitada”, por lo que es fécil deducir
que no es una intencién antojadiza del primer solicitante el utilizar este nombre de dominio
para ser conocido por lo consumidores.

h) Que al ingresar a google.cl y buscar a la empresa CUBECORP, no es posible ver que
la empresa del primer solicitante aparezca en alguna posicién, por otra parte sucede lo
mismo al buscar la palabra KUBE en el mismo buscador, en ningun lugar aparece el
segundo solicitante, por lo que de ninguna forma se estaria confundiendo a los
consumidores de ninguna de las empresas.

i) Que los consumidores de las dos empresas son distintos y que buscan servicios y
productos que nada tienen que ver con la otra empresa, por ello que en el caso que estos
apretaran mal una tecla (Es decir, la K por la C), se daria cuenta inmediatamente que su
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rubro es distinto y volverian a escribir bien la palabra, ya que no les serviria de nada los
productos y servicios ofrecidos por la otra empresa.

j) Que si bien los nombres de las empresas en disputa son similares, a través del sitio de
Nic Chile, es posible ver que existe una infinidad de nombres cuasi-idénticos que son
ocupados en todos estos casos por empresas distintas, como lo son: Teca, Tecai, Tecal,
Tecam, Tecap, Tecas. Por lo que no deberia por qué no asignarse dicho nombre de
dominio al primer solicitante. Ademas de hacer énfasis que el segundo solicitante es
conocido por el nombre de dominio www.cubecorp.cl no por www.cube.cl

k) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompafié los siguientes
documentos:

1.- Copia del posicionamiento en Google de Cubecorp.cl en Chile, donde se ve
claramente que en ningun lugar aparece posicionada la empresa Kube Limitada.

2.- Copia del posicionamiento en Google de kube.cl en Chile. Donde puede observarse
que la empresa CUBECORP no figura en ninguna posicién.

3.- Copia de los dominios: Teca, Tecai, Tecal, Tecam, Tecap, Tecar, Tecas; los cuales se
encuentran pagados y en todos los casos figura un duefio diferente.

4.- Copia de la pagina www.cube.cl, donde se puede apreciar que no existe nada en la
pagina y menos que existe un re-direccionamiento a la pagina Cubecorp.cl

DECIMO TERCERO: Que como consta a fojas 145, con fecha 09 de agosto de 2009, este
Tribunal Arbitral, tuvo presente lo indicado por dofia Mariela Ruiz Salazar, en
Representacion del primer solicitante, 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 el tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitacidén del juicio
y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se tengan por acompafnados
con citacion.

DECIMO CUARTO: Que como consta a fojas 146, con fecha 18 de agosto de 2009, dona
Soledad Castro Mococain, en representacion del segundo solicitante, hizo presente a este
Tribunal lo siguiente:

a) Que el segundo solicitante realiz6 diversas consideraciones e cuanto a la presentacién
realizada por el primer solicitante, en cuanto consta que importadora Kube Limitada fue
constituida legalmente el 07 de enero de 2009, siendo por tanto de reciente formacion.

b) Que la proteccién marcaria del segundo solicitante es muy anterior a la utilizacion por
su parte de Kube.

¢) Que la primera marca registrada en Chile de Cubecorp Chile Limitada es de 13 de
agosto de 2007 muy anterior a la utilizacion de la denominacion kube en la razén social
del primer solicitante.

d) Que hay que tener presente que es un indicio que el primer solicitante carece de un
mejor derecho para utilizar la denominacién kube.cl, la ausencia absoluta de marcas
registradas con dicha denominacion de las cuales el primer solicitante sea titular. Dicho
hecho es reconocido expresamente en su presentacion por el primer solicitante.

e) Que en materia de nombres de dominio no es correcto senalar que existe “libertad
absoluta”, como lo sefala el primer solicitante ya que el propio articulo 22 del Reglamento
establece causales de revocacién de nombres de dominio, de esta forma Nic Chile busca
evitar que exista confusién entre consumidores y usuarios respecto de productos o
servicios protegidos por el registro de marcas comerciales y nombres de dominio.

f) Que como lo ha indicado este Tribunal en el nombre de dominio boomerangcom.cl,
dicho aforismo corresponde a una ultima ratio en la solucién de un conflicto de nombres
en el caso que exista una equivalencia de los antecedentes aportados por las partes.

g) Que es evidente la identidad fonética entre la denominacién cube y kube. Esta
identidad produce una evidente confusién entre los usuarios y consumidores. Dicho
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argumento es trascendental para desvirtuar la tesis de “first come first served”, tal como lo
ha sefialado este Tribunal en sentencias anteriores.

h) Que el primer solicitante sefiala que su giro corresponde a importacién y/o exportacion.
A este respecto hay eventualmente que tener presente que dicho giro social establecido
en los estatutos puede ser ampliado a otros giros y generarse un serio conflicto con
cube.cl.

i) Que la presentacion del primer solicitante carece de peticiones concretas, no siendo
claro cual es su pretension concreta de autos.

DECIMO QUINTO: Que como consta a fojas 149, con fecha 09 de octubre de 2009, este
Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por dofia Soledad Castro Mococain en
representacion del segundo solicitante.

DECIMO SEXTO: Que como consta a fojas 150, con fecha 16 de octubre de 2009, este
Tribunal Arbitral resolvié citar 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 el primer solicitante ademas de haber alegado a su favor el criterio de
preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio
en disputa, ha indicado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia
de que, acta como socio de una empresa dedicada a la importaciéon, exportacion,
comercializacién y distribucion de modulos prefabricados y para ejercer dicha actividad,
constituyé “IMPORTADORA KUBE LIMITADA”, en la cual se ha desempefado
rigurosamente realizando las funciones propias de importacion y/o exportacién logrando
afianzarse de un prestigio en su rubro, que lo ha hecho consolidarse entre sus clientes
como una empresa seria y eficiente que realiza su gestién de forma integra y eficaz.
Ademas el publico objetivo de ambos solicitantes es diferente, al ser otras las
necesidades que mueven a los consumidores a solicitar sus productos, por lo que estaria
mas que probado que la adquisicién por parte del primer solicitante del dominio Kube.cl
no danaria ni la imagen del segundo solicitante, ni tampoco atraeria publico consumidor a
su empresa, por lo que tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio en
disputa.

TERCERO: Que el segundo solicitante sostiene tener mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa, dado es una de las empresas lideres en provisién de tecnologia y
servicios de telecomunicaciones quien ha concentrado su actividad en brindar a sus
clientes administracién de riesgos basandose en plataformas digitales, administracién y
monitoreo de hardware, sofware, redes, bases de datos, web servers y sistemas
operativos que mantienen en forma eficiente los sistemas operativos y plataformas
informaticas de sus clientes. Ademas debe considerarse que fonéticamente Cube y kube
se pronuncian exactamente igual, lo que las hace del todo confundibles entre si, debiendo
establecerse también el prestigio adquirido en este caso a través del uso de los nombres
de dominio asignados www.cube.cl y www.cubecorp.cl, pues pudiera verse afectado por
el dominio cuya asignacién se solicité por el primer solicitante de autos y ciertamente que
la fama, notoriedad y prestigio adquiridos por estos los ha generado aquel que los ha
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usado en el comercio y en la red, a través de Internet, aquel que los ha posicionado en
diversos paises y en este caso no es otro que CUBECORP Chile Ltda.

CUARTO: Que, asi las cosas, el hecho sustancial y controvertido a resolver parece
encontrarse en la circunstancia de si el giro comercial de ambos solicitantes es parecido
y, por lo tanto, sus intereses se encuentran en una relacién comercial competitiva y, en
segundo lugar, si la diferencia fonética y gréafica puede producir confusién entre los
consumidores y usuarios interesados en los servicios y productos por ellos ofertados.
QUINTO: Que, sobre el primer punto expuesto en el considerando anterior, este tribunal
considera que los rubros de ambos solicitantes son perfectamente diferenciados, puesto
que mientras la sociedad de la cual es socio el primer solicitante, presta servicios de
oficinas habitacionales modulares y casetas sanitarias para faenas mineras, forestales,
constructoras, segun acredita en la documentaciéon comercial y publicitaria que rola de
fojas 107 a 128, asi como por haber demostrado que en la practica su actividad se
circunscribe en ese ambito, mientras que la sociedad segunda solicitante, segun su propia
declaracién, provisiona tecnologia y servicios de telecomunicaciones y administra riesgos
en plataformas digitales, monitorea hardware, sofware, redes, bases de datos, web
servers y sistemas operativos con el proposito de mantener en forma eficiente los
sistemas operativos y plataformas informaticas de sus clientes, por lo que la relacién entre
las actividades de ambas sociedades es muy remota.

SEXTO: Que también el tribunal ha debido determinar si es posible que se pueda producir
confusién entre consumidores y usuarios por el uso del dominio kube.cl. A juicio de este
tribunal la semejanza grafica entre el nombre de dominio en disputa, y el nombre
registrado por el segundo solicitante no es suficiente para crear confusién entre
consumidores y usuarios de la red, toda vez que los rubros de ambos solicitantes se
encuentran perfectamente acotados. Que, confirmando lo expresado, se observa por
parte del primer solicitante una actividad profesional seria y consistente al haber solicitado
el dominio en disputa toda vez que éste corresponde a la parte central de su razén social,
segln se constata a fojas 90, y dicha palabra tiene directa relacion con cubos, lo que
alude a mddulos tipo contenedor, las cuales son oficinas habitacionales modulares y
casetas sanitarias para faenas mineras, forestales, constructoras, lo que segun la
documentacion aportada por el primer solicitante constituye su principal actividad
comercial.

SEPTIMO: Que, vista la prueba aportada al proceso, puede darse por acreditado que la
intencién seria y real del primer solicitante, en su calidad de socio de importadora Kube
Limitada, es realizar una actividad en un rubro diverso al que desarrolla el segundo
solicitante, todo lo sefalado no obstante poder considerarse que si en el futuro el primer
solicitante, sus cesionarios o herederos hicieran un uso indebido, que produjera colision
de intereses con derechos legitimamente constituidos y amparados por al ordenamiento
juridico, le cabria al segundo solicitante, con sobrada razén, la posibilidad de ejercitar la
correspondiente accién de revocacion, todo ello en conformidad a la Reglamentacién
vigente.

OCTAVO: Que este tribunal considera aplicable en este caso el principio de libertad de
emprendimiento en materia econdmica que reconoce la Constitucion Politica de la
Republica, en el articulo 19 N2 21, como derecho subjetivo publico que favorece al primer
solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el derecho de
propiedad que reconoce el articulo 19 N® 24 de la Constitucion.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta, que la E. Corte Suprema ha sehalado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, y 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, Moénica: "...el arbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a
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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 arbitro arbitrador. Para que ello ocurra
es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir".

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el
Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos
222 y siguientes del Cédigo Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo
de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor
derecho, asignar el nombre de dominio <kube.cl>, a JAIME RODRIGO MUNOZ SOLIS,
RUT 12.241.443-4, Guanaco Norte 1750, Casa 30, Quilicura, Santiago.

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

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

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

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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