Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio Ipircas.cl
Oficio OF09098

VISTOS:

1.

Que con fecha 13 de marzo de 2008, VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA.,
representada en calidad de contacto administrativo por don SERGIO A. HERMOSILLA
CANDIA solicita la inscripcién del nombre de dominio Ipircas.cl. Posteriormente, con
fecha 31 de marzo de 2008, INMOBILIARIA MACUL S.A., representada en calidad de
contacto administrativo por dofna JOHANNA CALDERON, solicita igualmente la
inscripcion del mismo dominio Ipircas.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de
este arbitraje;

Que mediante Oficio OF09098, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 26 de junio de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 4 de julio de 2008, a
las 16:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacioén notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 4 de julio de 2008, se efectia el comparendo fijado para ese dia, al que
asisten, por un lado, don SERGIO ALFONSO HERMOSILLA CANDIA, quien exhibe poder
para representar al Primer Solicitante, VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA. y por
otro lado don RODRIGO LEON URRUTIA, quien exhibe poder para representar al
Segundo Solicitante, INMOBILIARIA MACUL S.A., y acredita haber consignado el monto
fijado como honorarios provisionales por el arbitro;

Que con fecha 15 de julio de 2008, el Segundo Solicitante, INMOBILIARIA MACUL S.A.,
consigna el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

Que con fecha 22 de julio de 2008, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacién del
Segundo Solicitante, INMOBILIARIA MACUL S.A., presenta demanda de asignacion del
dominio Ipircas.cl, sefalando que la regulacion sobre nombres de dominio esta orientada
a la asignacion de un dominio en conflicto a aquella de las partes que demuestre tener un
mejor derecho. Es asi como INMOBILIARIA MACUL S.A., activa inmobiliaria de nuestro
pais, ha utilizado LAS PIRCAS, concepto cuasi - idéntico a LPIRCAS, para distinguir
ininterrumpidamente desde el ano 1997, sus distintos proyectos de loteo, urbanizacion y
venta de todo tipo de casas

Senala el Segundo Solicitante que INMOBILIARIA MACUL S.A. fue fundada hace 18
anos, con el fin de desarrollar proyectos innovadores en el ambito de la vivienda familiar
urbana de Santiago, en sectores donde destaque predominantemente el entorno natural,
que no es lo tradicional en una ciudad densamente poblada como es la capital de Chile.
Indica que para este propdsito, se escogieron los faldeos de los Andes, en el sector
Oriente de la ciudad, donde destaca la vista de la cordillera y del valle de Santiago y, por



sobre todo, la maravillosa sensacion de sentirse inmerso en un ambiente de naturaleza
privilegiada, pero dentro de la urbe, y con todos los servicios que la familia necesita.

INMOBILIARIA MACUL S.A. con el objetivo de resguardar los derechos de Propiedad
Industrial sobre su creacion, solicitdé la marca comercial “LAS PIRCAS” ante el
Departamento de Propiedad Industrial con fecha 17 de enero de 1996, quedando ella
registrada bajo el N° 477.969, para distinguir precisamente servicios de la clase 36. Con
posterioridad, INMOBILIARIA MACUL S.A. ha creado una verdadera familia de marcas en
torno a este concepto, encontrandose registradas las siguientes:

= “LAS PIRCAS DE MACUL”, Registro N® 477.970;

= “LOTEO LAS PIRCAS DE MACUL”, Registro N2 477.971;
= “RESIDENCIA LAS PIRCAS”, Registro N® 509.886;

= “CUMBRES LAS PIRCAS”, Registro N® 577.971 y

= “MIRADOR LAS PIRCAS”, Solicitud N° 603.166.

Indica el Segundo Solicitante que el uso extensivo e intensivo que INMOBILIARIA MACUL
S.A. realiza de la expresion LAS PIRCAS o PIRCAS, sobre todo tomando en
consideracién la naturaleza de su giro, actor inmobiliario, es evidente que la visibilidad de
que hoy goza dicha expresion deriva de su actividad comercial y, por lo tanto, a él le
asiste el derecho a capitalizar esta visibilidad que ha construido en torno al concepto,
maxime cuando Internet es un medio por el cual se complementa su actividad.

Senala el Segundo Solicitante, que en el evento improbable de que el Primer Solicitante
obtuviera el registro del nombre de dominio Ipircas.cl, estaria en posicién de capitalizar
para si los beneficios del registro marcario de INMOBILIARIA MACUL S.A. lo cual resulta
contrario al principio del “fair use” que inspiré a Jon Postel, cuando cred el sistema de
administracion de nombres de dominio.

El Segundo Solicitante concluye que en la perspectiva de la tesis de un mejor derecho
que se impone al principio “first come, first served”, INMOBILIARIA MACUL S.A. viene en
reivindicar como fundamento de su mejor derecho su trayectoria en torno a la expresién
gestién y la aplicacion de ésta en el mundo informatico, como de sus marcas comerciales.
Adjunta a su presentacion la sentencia arbitral que le asigna el nombre de dominio
pircas.cl y que reconoce jurisprudencialmente su mejor derecho sobre este nombre de
dominio y, asimismo, acompafa impresion de algunas paginas tomadas de su sitio Web
ubicado en laspircas.cl, que acreditan el uso efectivo de la marca;

Que con fecha 28 de julio de 2008, se da traslado al Primer Solicitante de la demanda
presentada por don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion del Segundo
Solicitante, INMOBILIARIA MACUL S.A;;

Que con fecha 5 de agosto de 2008, se tiene por evacuado el traslado, en rebeldia, y se
cita a las partes a oir sentencia.



Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en la
Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentaciéon de NIC Chile senala que es de
responsabilidad exclusiva de cada 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 validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicaciéon de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados
tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, unicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en
conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en cuestion;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, no
objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este
sentenciador y acreditan fehacientemente que INMOBILIARIA MACUL S.A. posee
legitimos derechos sobre la marca comercial “LAS PIRCAS” y varios derivados de ésta
como “LAS PIRCAS DE MACUL”, “LOTEO LAS PIRCAS DE MACUL”, “RESIDENCIA
LAS PIRCAS”, “CUMBRES LAS PIRCAS” y “MIRADOR LAS PIRCAS”, tratandose de
signos debidamente registrados ante el Departamento de Propiedad Industrial;

Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha senalado ser asignatario de nombres de
dominio que incluyen la expresion “PIRCAS”, lo que ha acreditado este arbitro mediante
una busqueda en la base de datos de NIC Chile, en la que puede advertirse que el
Segundo Solicitante efectivamente tiene inscritos la su nombre los dominios laspircas.cl
y pircas.cl;

Que, asimismo, el dominio solicitado Ipircas.cl es similar a la marca comercial “LAS
PIRCAS” y al nombre de dominio laspircas.cl de propiedad de INMOBILIARIA MACUL
S.A;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las



partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

10. Que por el mero hecho de que VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA. haya
solicitado primero el nombre de dominio Ipircas.cl no es suficiente, ya que éste a lo
menos debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer
presentacién alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legitimo interés alguno
sobre el nombre de dominio Ipircas.cl materia de este arbitraje;

11.  Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por INMOBILIARIA MACUL
S.A., asi como la falta de ellos por parte de VINEDOS Y BODEGAS LAS PIRCAS LTDA.,
es que este arbitro ha llegado a la conclusién de que al Segundo Solicitante le asiste un
mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio Ipircas.cl al Segundo Solicitante, INMOBILIARIA MACUL
S.A., RUT N° 96.599.270-7.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.
Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Santiago, 21 de agosto de 2008.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2



