En Santiago de Chile, a 4 de junio de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19289 de fecha 2 de enero de 2014 me notifico de la designacion
como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripciéon del nombre de
dominio “mallasacmafor.cl”, designacion que acepté con fecha 3 de enero de 2014, y que

fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta, Rut.
18.868.120-4, con domicilio en esta ciudad, Manuel Antonio Matta 0537, de la comuna
de Quilicura, correo electrénico Macarena.Devia@hibu.com; 2) Acma, Aceros de Alta
Resistencia en Mallas S.A., Rut. 92.190.000-7, representada por Sargent & Krahn y en
autos por las abogadas dofia Maria Luisa Valdés Steeves y dofia Maria Josefina Mora A.,
con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las

Condes, correo electronico cadmin@sargent.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“mallasacmafor.cl.”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 24 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las

normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de don Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta, a quien le fue

notificada el acta seglin consta a fojas 25 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de dofia Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta.
Dofia Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta no present6 planteamientos para argumentar

su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

1.5.2 Planteamientos de Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A.

Consta a fojas 78 y siguientes que dona Maria Luisa Valdés Steeves en representacion de
Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A. presentd escrito fundamentando su
mejor derecho sobre el nombre de dominio. Fundamenta que su representada nace en el
afio 1962 brindando al mercado cercos y mallas metalicas para ser utilizadas en
construcciones como refuerzos de hormigén. Agrega que ha tenido un crecimiento
sostenido y entrega a sus consumidores productos metalicos dotados de un alto estandar
de calidad y fiabilidad. Fundamenta que su representada cuenta con una serie de marcas
comerciales debidamente registradas en el INAPI y las detalla, cuya denominacion son
“Acma”, “Acmafor” y “Acmafer”. Indica que es su representada quien ha registrado y
utilizado el signo “Acmafor” para distinguir e identificar sus cercos y mallas metélicas
que ofrece en el mercado, hecho notorio y publicamente conocido, por lo que es obvio
que todos los usuarios de Internet asi como el publico en general identifiquen a su
mandante a través de dicha expresion. Concluye que el signo Acmafor es una marca
creada, registrada, promocionada y profusamente utilizada por su mandante, por lo que su
uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causard un grave perjuicio. En relacion
a la titularidad de nombres de dominio relacionados, expresa que un usuario logicamente
asociara el nombre de dominio mallasacmafor.cl con su pagina web relativa precisamente

a los cercos y mallas metalicas que su mandante distingue con su marca Acmafor. Agrega



que, la palabra “mallas” corresponde a un tipo de productos metalicos de aquellos que
Acma fabrica y vende, por lo que, lejos de distinguir el nombre de dominio, lo que hace
es vincularlo con Acma, duefia de la marca Acmafor. Ademas, sefiala que su representada
cuenta con una familia de dominios que se estructuran en base al signo “Acma”, entre
ellos, “acma.cl y acmapanel.cl. Todos ellos se componen integramente de la expresion
“Acma”, idéntica a aquella incluida en el nombre de dominio en disputa y que
corresponde al nombre comercial de su mandante y a sus marcas comerciales que le
otorgan derechos exclusivos y excluyentes. Fundamenta que el demandado se limit6 a
solicitar como nombre de dominio la marca “Acmafor”, agregando Unicamente la
expresion “mallas”, lo que no le confiere distintividad al dominio en conflicto respecto de
los nombres de su mandante, de sus marcas comerciales, de su razoén social y nombre
comercial. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, induciendo a error y
confusion 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 los reconocidos
cercos y mallas metélicas que su mandante fabrica y ofrece en el mercado. Hace presente
que a través del nombre de dominio en disputa, el demandado se encuentra ofreciendo
precisamente los mismos productos que se encuentran protegidos por la marca Acmafor
de su mandante y haciendo uso no autorizado de la misma, lo que ademds podria
constituir una infraccion a sus derechos marcarios, lo anterior se evidencia al ingresar al
sitio mallasacmafor.cl. Agrega que resulta claro, que cualquier usuario de Internet se vera
inducido a engano. Se refiere a la vinculacion entre el nombre de dominio solicitado y su
mandante, reitera que su mandante tiene registrada la marca Acmafor para distinguir
precisamente productos entre los cuales se encuentran mallas metalicas, dicha marca le
confiere a su mandante derechos exclusivos y excluyentes, de manera que la solicitud por
parte de un tercero, aparte de crear confusion en el publico, es portadora de un germen de
infraccion de derechos adquiridos, con los perjuicios que ello conlleva. También, reitera
que la contraria procedié a tomar el nombre y marca comercial Acmafor de su mandante

agregando unicamente la expresion “mallas”, la que bajo ningun punto de vista puede ser



considerada como un elemento diferenciador, y ademas, dicha palabra designa a un tipo
de producto que produce y ofrece su representada. Cita jurisprudencia sobre la materia.
También cita el art. 14 del Reglamento. En cuanto a los antecedentes de derecho, se
refiere a la descripcion de los nombres de dominio y su importancia, en cuanto el
concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario
en Internet. También se refiere a los criterios aplicables para conflictos de asignacion de
nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con
los nombres de dominio, hace presente que su representa cuenta con la marca Acmafor
para distinguir cercos y mallas metélicas, y cita las normas legales que confirman el
criterio: ICANN, OMPI, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y cita
jurisprudencia. Ademas, cita también los Criterios del Legitimo Interés sobre el Nombre
de Dominio en disputa; Criterio Intelectual del Signo; Criterio de la Identidad;
Vinculacién en Internet de la expresion “Mallas Acmafor” con su mandante; y Convenio
de Paris. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio, acompaiia los
siguientes documentos: Copia simple de los certificados de registro marcario; Copia de
los documentos que dan cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres
de dominio; Impresion de la pagina web oficial de su mandante acma.cl; Set de
fotografias y afiches publicitarios de los cercos y mallas metalicas de Acma; Copia de
sentencias arbitrales recaidas en los nombres de dominio vifiasdelmaipo.cl, promain.cl,

linternasmaglite.cl y cervezanevada.cl.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de don Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta.
Don Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta no evacud respuesta a los argumentos
expuestos por Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A., ni objetd los

documentos acompanados.



1.6.2 Respuesta de Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A.
Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A. no evacud6 respuesta atendido que don

Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta no presentd planteamientos de mejor derecho.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 81 de autos, con fecha 9 de mayo de 2014, encontrandose vencido el Periodo de
Respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.I  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Christopher Rodrigo Pinochet
Berroeta con fecha 1 de julio de 2013 solicité el nombre de dominio “mallasacmafor.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Acma, Aceros de Alta Resistencia
en Mallas S.A. representada por Sargent & Krahn, lo solicité con fecha 24 de julio de
2013.-

II.2  Que don Christopher Rodrigo Pinochet Berroeta no fundamenté su mejor derecho
para solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra
argumento los planteamientos expuestos por Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas

S.A.

I3 Que Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A. representado por Sargent &
Krahn fundamentd su mejor derecho en que nace en el afio 1962 brindando al mercado
cercos y mallas metélicas para ser utilizadas en construcciones como refuerzos de
hormigén. Fundamenta que cuenta con una serie de marcas comerciales debidamente
registradas en el INAPI y las detalla, cuya denominaciéon son “Acma”, “Acmafor” y

“Acmafer”. Indica que ha registrado y utilizado el signo “Acmafor” para distinguir e



identificar sus cercos y mallas metalicas, hecho notorio y publicamente conocido, por lo
que es obvio que todos los usuarios de Internet asi como el publico en general
identifiquen a su empresa a través de dicha expresion. Concluye que el signo Acmafor es
una marca creada, registrada, promocionada y profusamente utilizada por su empresa, por
lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causard un grave perjuicio.
Expresa que los usuarios légicamente asociaran el nombre de dominio mallasacmafor.cl
con su pagina web relativa precisamente a los cercos y mallas metalicas que distingue con
su marca Acmafor. Agrega que, la palabra “mallas” corresponde a un tipo de productos
metalicos de aquellos que Acma fabrica y vende, por lo que, lejos de distinguir el nombre
de dominio, lo que hace es vincularlo con Acma, duefia de la marca Acmafor. Ademas,
sefiala que su representada cuenta con una familia de dominios que se estructuran en base
al signo “Acma”, entre ellos, “acma.cl y acmapanel.cl. Fundamenta que el demandado se
limit6 a solicitar como nombre de dominio la marca “Acmafor”, agregando inicamente la
expresion “mallas”, lo que no le confiere distintividad respecto de los nombres de su
mandante, de sus marcas comerciales, de su razén social y nombre comercial. Por el
contrario, se vincula en forma inmediata con esta, induciendo a error y confusion 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 los reconocidos cercos y mallas
metalicas que su empresa fabrica y ofrece en el mercado. Hace presente que a través del
nombre de dominio en disputa, el demandado se encuentra ofreciendo precisamente los
mismos productos que se encuentran protegidos por la marca Acmafor y haciendo uso no
autorizado de la misma, lo anterior se evidencia al ingresar al sitio mallasacmafor.cl. Cita
jurisprudencia sobre la materia. También cita el art. 14 del Reglamento. En cuanto a los
antecedentes de derecho, se refiere a la descripcion de los nombres de dominio y su
importancia. También se refiere a los criterios aplicables para conflictos de asignacion de
nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con
los nombres de dominio y cita las normas legales que confirman el criterio: ICANN,

OMPI, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y cita jurisprudencia. Ademas,



cita también los Criterios del Legitimo Interés sobre el Nombre de Dominio en disputa;
Criterio Intelectual del Signo; Criterio de la Identidad; Vinculacion en Internet de la

expresion “Mallas Acmafor” con su mandante; y Convenio de Paris.

I1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por Acma,
Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A., fojas 63 y 68, es titular en Chile, de las
marcas registradas “Acma”, “Acmafor” y Acmafer”. Que la marca comercial “Acmafor”,
fojas 67, no es idéntica al nombre de dominio en disputa, “mallasacmafor.cl”, pero si, a
juicio de éste sentenciador, es casi idéntica y a lo menos resulta ser engafosamente
similar. Lo anterior, atendido que el nombre de dominio solicitado “mallasacmafor.cl” se
compone de dos elementos “mallas” y “acmafor”. Que el elemento “acmafor” es idéntico
a la marca registrada “Acmafor” y se encuentra integramente contenida en el nombre de
dominio en disputa. Que el elemento “mallas”, no le aporte distintividad al nombre de
dominio en relacion a la marca, por cuanto, la marca “Acmafor” es usada para distinguir,
entre otros productos, precisamente “mallas” metdlicas.  Atendido lo anterior,
efectivamente, el elemento “mallas”, muy por el contrario, de aportar distincion al
nombre de dominio en relacion de la marca, lo que hace es producir una mayor
identificacion con la misma. En consecuencia, la incorporacion de la palabra “mallas” en
el nombre de dominio en disputa, es indudable que no es un elemento que le aporte
distintividad y que permita diferenciarlo de la marca “Acmafor”. De esta manera, he
llegado a la conviccion de que el nombre de dominio solicitado “mallasacmafor.cl” es
casi idéntico y a lo menos engafiosamente similar a la marca registrada “Acmafor”, lo que
le otorga un mejor derecho a Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A. sobre el

nombre de dominio en disputa.

II.5 Que de acuerdo a la documentacién acompanada por Acma, Aceros de Alta
Resistencia en Mallas S.A., fojas 60 y 59, la marca “Acma”, es efectivamente usada para

distinguir los productos y servicios del segundo solicitante, entre los cuales se encuentra



las “mallas Acma”. Lo anteriormente sefialado, también le otorga un mejor derecho a
Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A. sobre el nombre de dominio en disputa,

por cuanto acredita el uso real y efectivo de la marca.

II.6  Ademas debe considerarse que, Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A.
fundamentod ser titular de los nombres de dominio “acma.cl” y “acmapanel.cl”, segin
consta a fojas 61 y 62 de autos, los cuales resultan ser engainosamente similares al nombre
de dominio en disputa, por cuanto se encuentra la expresion “Acma”, que identifica al
segundo solicitante, integramente contenida en el mismo. Lo anterior, le otorga, en
concepto de éste sentenciador, un mejor derecho a Acma, Aceros de Alta Resistencia en
Mallas S.A. sobre el nombre de dominio en disputa, ya que, si se le asigna el nombre de
dominio “mallasacmafor.cl” al primer solicitante, se producira todo tipo de confusiones
entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios

ofrecidos en dicha pagina web.

II.7  Del mismo modo, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa
“mallasacmafor.cl” corresponde en gran medida a la razén social o al nombre por el cual

es conocido “Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A.”.

II.8  En virtud de todos los considerandos anteriores, he llegado a la conviccion que el
nombre de dominio “mallasacmafor.cl” identifica claramente los productos y servicios

ofrecidos por Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A.
111 SE RESUELVE.
Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “mallasacmafor.cl” a Acma, Aceros de Alta Resistencia en Mallas S.A.

representado por Sargent & Krahn.



Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.



