JANETT Fl}ENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 27 de agosto de 2007

Juicio arbitral mallprovidencia.cl

Vistos:

Que mediante OF07472 de Nic Chile se designé a la suscrita como
arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio mallprovidencia.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo
fielmente, se citd a las partes, mediante resolucién de fecha 7 de Mayo
de 2007 a una audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a
celebrarse el dia 23 de Mayo a las 16:30 horas en el despacho de esta
juez arbitro, notificAndose dicha resolucidon por carta certificada, lo que
consta en autos.

Que con fecha 23 de Mayo, a la hora fijada se llevd a afecto la audiencia
con la asistencia de don Jorge Roberto Muiioz Latorre, como primer
solicitante, y don Eduardo Lobos Vajovic, abogado con poder delegado
del abogado Matias Somarriva, de Sargent & Krahn, en representacion
del segundo solicitante Horst Paulmann Kemna y el arbitro que
conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento sobre Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido
conciliaciéon, se fijé el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se
levanté acta, dandose por notificadas personalmente las partes.

Que en el procedimiento fijado se estipuld un plazo de 10 dias habiles
para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacién a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus
argumentos y documentos, lo que consta en autos. Luego, con fecha 13
de julio se recibié la causa a prueba y el 6 de agosto se cité a las partes
para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente

PRIMERO: Que, con fecha 06 de Junio de 2007, don Matias Somarriva Labra,
abogado, en representacién de don Horst Paulmann Kemna, como segundo
solicitante y demandante, interpone demanda arbitral por asignacién de
nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le
sea asignado el nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Los argumentos antes sefialados en sintesis, son los siguientes:
a) Que el grupo Cencosud S.A, fundado por su presidente y principal
accionista, don Horst Paulmann Kemna, es una de las compafiias mas grandes
del pais, especializada en el desarrollo, comercializacion y administracién de
grandes centros comerciales. Su empresa, lider en el rubro del retail, a
principios de la década de 1990 inicia su negocio de centros comerciales en
Chile, con la apertura de su primer centro comercial, Alto Las Condes.

b) Que, el demandante estd construyendo en la actualidad un complejo
inmobiliario de gran envergadura, cuyo nombre es “Torre Costanera Center”,
ubicado en la comuna de Providencia, complejo inmobiliario que albergara
entre otros servicios, un centro comercial, o mall.

c) Que el demandante posee varios registros marcarios, todos ellos
estructurados sobre sindnimos de “centros comerciales” o “malls”, tales como
“portal” y “center”. Entre ellos, el demandante hace hincapié en los que
guardan similitud fonética con el dominio en disputa. Es asi como estos
registros son:

- Registro N° 621.664 EL PORTAL DE PROVIDENCIA, denominativa, para
distinguir establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 34.
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- Registro N° 590.656 ALTO PROVIDENCIA, denominativa, para distinguir
establecimientos comerciales de venta de productos de clase 1 a 34.

d) Que el demandante sefiala que es reconocida y ldgica la asociacion que
realizan los usuarios de Internet en el momento de ingresar a los sitios,
sefialando que un usuario asociaria inmediatamente el nombre de dominio
mallprovidencia.cl a una pagina que diga relacion con los centros
comerciales de los cuales es propietario el demandante.

e) Que el demandante, a través de Cencosud S.A, ha desarrollado a lo largo
del pais y en el extranjero una serie de centros comerciales que se conocen
entre el publico por el término “mall”, “portal” o “center”, seguido por el
nombre de la ciudad o regidn respectiva.

f) Que el demandante es duefio, entre otros, de los siguientes nombres de
dominio que guardan relacion con las expresiones “mall” y “providencia”, a
saber:

MALLALTOLASCONDES.CL

MALLCHILLAN.CL

MALLCOSTANERA.CL

MALLCOSTANERACENTER.CL

MALLFLORIDACENTER.CL

MALLPORTALTEMUCO.CL

PORTALPROVIDENCIA.CL

g) Que el demandante es titular de un dominio conceptualmente idéntico al
nombre de dominio en disputa (PORTALPROVIDENCIA.CL, del demandante),
ya que la palabra PORTAL es sindnimo de MALL, por lo cual se producird una
confusién indeseable al publico.

h) Que, en el sistema nacional, se ha efectuado una inmediata y ldgica
relacion entre los nombres de dominio y marcas comerciales, debido a que los
nombres de dominio ademas de su rol técnico, poseen un rol como
identificadores de lo origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen
via Internet, facilitando asi el comercio.

i) Lo anterior, se condice con lo dispuesto en la Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio, realizada por ICANN, en el
cual se sefiala que se considera como fundamento para iniciar un
procedimiento de disputa de dominio, entre otras, que el nombre de dominio
otorgado sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o
servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos, ademas de
lo dispuesto por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y
en nuestra propia Reglamentaciéon para el funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL, en particular lo dispuesto en el articulo 22 letra a de
dicho documento. Es asi, como el criterio que reconoce la relacidon existente
entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente
aceptado, por lo que corresponde su aplicacion en autos.

j) A mayor abundamiento, el demandante sefiala que el nombre de los centros
comerciales es uno de sus activos mas importantes, y de acuerdo al criterio de
la creacion intelectual del signo pedido, es de toda ldgica que pretenda
amparar sus marcas y protegerlas de terceros que pretendan aprovecharse de
ella. Luego, menciona el denominado “criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo”, debido a que es el demandante quien en la actualidad
desarrolla un mall en providencia, y la contraria en nada se relaciona al signo
en cuestion, y por el contrario, confunde al publico dando a entender que esta
vinculada con algun centro comercial o mall en Providencia.

k) Que, por todo lo anterior, se resuelva asignando el nhombre de dominio
mallprovidencia.cl, al demandante y segundo solicitante en autos.

TERCERO: Que, el demandante acompaiid los siguientes documentos, no
objetados por la contraria:

- Impresionesobtenidas de la pagina www.nic.cl que acreditan la propiedad del
demandante sobre los hombres de domino ya aludidos.

- Impresiones obtenidas de la pagina www.dpi.cl , que acreditan la propiedad
del demandante sobre las marcas comerciales “EL PORTAL DE PROVIDENCIA”,
Y “ALTO PROVIDENCIA”., en sus respectivos denominadores del registro
marcario.
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CUARTO: Que, con fecha 06 de Junio de 2007, comparece el demandado,
don JORGE ROBERTO MUNOZ LATORRE, ingeniero comercial, quien como
primer solicitante, explica los motivos por los cuales considera que el dominio
en disputa le debe ser asignado definitivamente. Los argumentos esgrimidos,
en resumen son:

a) Que el demandado ha recibido una demanda formulada por el demandante
en autos, titular de las marcas EL PORTAL DE PROVIDENCIA y ALTO
PROVIDENCIA, las que distinguen Unicamente establecimientos comerciales de
venta al detalle de todo tipo de productos, en la Regién Metropolitana.

b) Que el demandante se equivoca al esgrimir el criterio de Fama vy
Notoriedad consagrado en el Convenio de Paris, puesto que no existe marca
alguna del demandante, que goce de la fama y notoriedad que ellos invocan.
c) Que la marca “MALLPROVIDENCIA” fue solicitada este afio por el
demandante, en el mes de Mayo de 2007.

d) Que el nombre/marca MALLPROVIDENCIA, en atencién a la gran cantidad
de dominios y marcas que utilizan la expresion “providencia”, no es
engafiosamente similar a la marca EL PORTAL DE PROVIDENCIA, del
demandante.

e) Que el nombre MALLPROVIDENCIA es el nombre de su pagina web,
actualmente operativa, lo cual constata por las apariciones de distintos
locatarios y usuarios que se promocionan a través de ésta.

f) Que el argumento central esgrimido por la contraparte, esto es, la
construccién del edificio denominado LA TORRE COSTANERA CENTER, asi
como los demas argumentos, no cuentan con una base de hecho o de derecho
a su favor.

g) Que no existe mala fe en la inscripcion del dominio MALLPROVIDENCIA.CL,
debido principalmente a que la palabra “mall”, es un elemento genérico,
ampliamente registrado como marca comercial y como dominio por diferentes
titulares. Por tanto, considerar los argumentos de la contraria para otorgar
una exclusividad sobre las expresiones de uso comun y carentes de novedad
tales como “mall” y/o “center”, significaria sentar un precedente de
monopolizacion econdmica, que pasa por sobre las leyes y sobre los pequefios
0 incipientes emprendedores como es su caso.

h) Que, por todo lo anteriormente expuesto, no existe ninglin impedimento
para el otorgamiento del dominio, el cual relne todas las caracteristicas
necesarias para su vigencia.

QUINTO: Que, el primer solicitante y demandado adjunté la siguiente prueba
documental, objetada por la contraria:

- Copia simple de entrevista a diario La Tercera, Diciembre 2006.

- Copia simple de Entrevista a Diario Las Ultimas Noticias de Marzo 2007.

- Lista de dominios que incluyen el elemento PROVIDENCIA.

- Lista de inscripciones de marca que incluyen el elemento PROVIDENCIA.

- Copia de solicitud de marca N° 772.859, de la marca MALLPROVIDENCIA,
para clase 35. En tramite.

SEXTO: Que a fojas 94, con fecha 13 de Junio de 2007, se confirid traslado,
con lo cual el dia 14 de Junio de 2007 el demandante lo evacud, reiterando los
argumentos anteriores, ademas de senalar que el demandado primer
solicitante no presenta vinculacion alguna con el dominio solicitado, debido a
gque no existe ningln antecedente, como registros marcarios, nombres de
dominio, ni titulo alguno que le confieran derechos sobre el dominio en
disputa, cosa que no ocurre con el demandante, que posee tanto nombres de
dominio como marcas comerciales que guardan relacién con el nombre de
dominio en disputa en autos, como consta en el libelo. El demandado no
contesta.

SEPTIMO: Que, con fecha 13 de Julio de 2007, se recibe la causa a prueba,
fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
a.- Derechos e intereses de las partes en la denominaciéon mallprovidencia.cl
b.- Utilizacion efectiva que hayan efectuado las partes de la denominacion
mallprovidencia.cl .
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OCTAVO: El demandado primer solicitante, con fecha 30 de Julio de 2007,
responde a las preguntas fijadas por este tribunal.

- A la primer pregunta, sefiala que su derecho consiste en haber desarrollado
y haber puesto en practica primero que nadie y publicamente la idea original y
Unica, que de acuerdo a la libre competencia, es de su mayor interés
aprovechar la necesidad de tiendas, locales comerciales y servicios varios
ubicados en la comuna de Providencia.

- A la segunda pregunta, responde que ha incorporado varios items de negocio
en su pagina web, ademas de dotarla con un buscador, disefo profesional y un
estudio de mercado. Ademas, ha inscrito el nombre de dominio
mallprovidencia.com, para ocuparlo en la misma actividad. Por altimo, sefiala
que ha dotado al sitio de la tecnologia necesaria para tener imagenes on line
de la comuna de Providencia.

NOVENO: Que, con fecha 06 de Agosto de 2007, este tribunal cité a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la objecién de documentos:

PRIMERO: Que, a fojas 95 el segundo solicitante dentro de plazo, objeta los
documentos presentados por la contraria.

SEGUNDO: Que este tribunal, no dara lugar a la objecion de documentos
interpuesta por el segundo solicitante, pues no especifica las causales bajo las
cuales funda su presentacion en conformidad al articulo 346 del Cddigo de
Procedimiento Civil, normas supletorias a las fijadas a este procedimiento
arbitral, lo que resta todo mérito a su presentacion.

En cuanto al fondo:

TERCERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y
allegados a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar
cudl de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, para decidir la
posterior asignacion del nombre de dominio “mallprovidencia.cl”, en disputa.

CUARTO: Que, de la discusion surgida en autos, se desprende que el
demandante sefiala que éste posee un sinnlUmero de nombres de dominio y
marcas comerciales, que poseen relacion con el nombre de dominio en
disputa. Aduce ademas, que su negocio principal consiste en el desarrollo,
comercializacién y administracion de grandes centros comerciales, y debido a
ello actualmente esta desarrollando un proyecto llamado Torre Costanera
Center, en la comuna de Providencia. Y asi, debido a que el demandante esta
construyendo un Centro Comercial, o "mall”, en Providencia, el dominio
mallprovidencia.cl le deberia ser asignado.

QUINTO: Con respecto a lo anterior, el demandado primer solicitante sefiala
que su dominio fue inscrito de buena fe, ya que él desarrolla una actividad
comercial mediante un sitio web que funciona bajo el dominio en disputa, y
para lo cual ya ha desarrollado inversiones para tal efecto. Ademas, sefala
que ha intentado proteger su proyecto inscribiendo la marca Mallprovidencia,
solicitud que actualmente se encuentra en tramite. Por Ultimo, sefiala que la
expresion “mall” es una expresion de la cual mal podria pretender exclusividad
el demandante, puesto que es una expresiéon de uso comun, carente de
sentido.

SEXTO: En relacién al conflicto entre marcas y nombres de dominio, es
menester sefialar lo siguiente:

Que el demandante ha demostrado fehacientemente ser titular de las marcas
EL PORTAL DE PROVIDENCIA y de ALTO PROVIDENCIA, entre otras, que
acompafié en sus escritos. Cabe considerar, en efecto, que tanto a nivel
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nacional como internacional, la preponderancia de la marca comercial en
relacion a los nombres de dominio es un tema central, mas no unico al
momento de dirimir un conflicto de esta naturaleza, al contrario de lo que
sefiala la parte demandante. Por ende, mal se puede pretender utilizar tan
solo este criterio como elemento determinante para la resolucion del conflicto.
Por otra parte, tanto en nuestro ordenamiento como en derecho comparado, el
criterio esencial que se exige para que una marca obtenga proteccién, y en la
practica, pueda excluir a otras denominaciones que puedan afectarla, es que
la denominacién que supuestamente afecta a la marca comercial, sea idéntica
0 engafiosamente similar a la que pretende la proteccion. Este criterio se
encuentra recogido en el articulo 22 letra a) de la Reglamentacién para la
Resolucion de Conflictos relativos a Nombres de Dominio .CL, el cual
refiriéndose a las causales de revocacion, sefiala que la inscripcion del dominio
se debe considerar efectuada de forma abusiva o de mala fe. Para dilucidar
que ésta sea abusiva, se requiere, entre otras, que el nombre de dominio sea
“idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio
sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido”.

En autos, el demandante ha pretendido demostrar que, por el sélo hecho de
ser un empresario dedicado al desarrollo, comercializacién y administracién de
grandes centros comerciales, y que debido a esto estd desarrollando un
proyecto inmobiliario denominado Torre Costanera Center, ubicado en la
comuna de Providencia, y que dentro de este proyecto se incluya un centro
comercial o mall, posee la titularidad suficiente para adjudicarse el dominio en
disputa. Se apoya en la titularidad de las marcas EL PORTAL DE
PROVIDENCIA, en la cual esgrime que la expresion “portal” es idéntica a
“mall”, y “ALTO PROVIDENCIA”.

Este tribunal considera sin embargo que no se logra determinar que la
expresion “MALLPROVIDENCIA.CL"” ni siquiera sea engafiosamente similar a la
de la demandante, debido a que el Unico elemento en comln que poseen, esto
es, la expresion “Providencia”, es precisamente el nombre de la comuna en
donde se desarrollan tanto el proyecto del demandante, como los servicios del
demandado. Por ende, no se puede determinar que sea un elemento exclusivo
y excluyente sélo del demandado, lo cual queda fehacientemente demostrado
por la cantidad de dominios y marcas comerciales que actualmente ocupan la
expresion “providencia” dentro de sus nombres. En cuanto a la expresion
“mall”, si bien se acepta usualmente como sinénimo de “centro comercial”,
tampoco se puede configurar sobre ésta una especie de titularidad excluyente
de otras, ya que ello no se condice con el concepto de generalidad que la
palabra "mall” posee, debido a su significado como centro comercial. Todo lo
anterior rige ademas para los nombres de dominio invocados, por los mismos
argumentos.

Por lo expuesto, no se puede considerar que el nombre de dominio inscrito,
esto es mallprovidencia.cl , sea idéntico o engafosamente similar a las
marcas que posee el demandante, no pudiendo invocarse éstas como
elemento gravitante sobre la discusion.

Por otra parte, el demandado primer solicitante, solamente exhibe una
solicitud de inscripcion en el registro marcario de la expresion
MALLPROVIDENCIA, sin embargo al no estar inscrita a la fecha de esta
presentacidon, tampoco se puede considerar la proteccién conferida a la marca
como un derecho adquirido, sino mas bien como una mera expectativa, que se
considerara a la luz de la inscripcion definitiva de éste, por lo que mal puede el
demandado alegar que su solicitud pueda brindarle alguna proteccidn, en este
ambito.

Asi las cosas, tanto el demandante como el demandado no poseen argumentos
suficientes como para alegar que el nombre de dominio les sea asignado,
atendiendo a las marcas que detentan o que pretenden detentar, por ende,
este criterio no se puede alegar ni a favor ni en contra de cualquiera de ellos.

SEPTIMO: Que el demandado en autos, esto es, el primer solicitante,
efectivamente esta haciendo un uso efectivo de la pagina web asociada a este
nombre de dominio en disputa, haciendo de ella una pagina destinada a
ofrecer servicios de terceros, que busquen un medio de difusion de sus
productos o servicios. Dicha actividad no se puede considerar como
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atentatoria contra el principio de buena fe que trasciende nuestro derecho,
sino que al contrario, es una muestra de la libertad econdmica que existe en
nuestro pais, derecho ampliamente consagrado a nivel constitucional y legal.
En conformidad con lo anterior, el articulo 22 inciso tercero letra a.- del
Reglamento de Nic Chile, que sirve de base para esta controversia sefiala que
“sin perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enumeracion sea taxativa,
servira para evidenciar y demostrar que el asignatario el dominio objetado no
ha actuado de mala fe:

a.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o
haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intenciéon auténtica de ofrecer
bienes y servicios bajo ese nombre”.

En autos, el demandado ha logrado establecer que desarrolla una actividad
licita bajo el dominio en disputa, esto es, ofrecer servicios de terceros, y que
ademas es continuadora de un proyecto anterior, con lo cual mal se puede
pretender que el demandado esté utilizando el dominio en disputa de mala fe.
En cambio, la actitud del demandante, en el sentido de iniciar un
procedimiento para conseguir la inscripcion de un dominio ya solicitado, que
tan solo viene a complementar la larga lista de dominios que él mismo exhibe,
justificAndose en una pretendida protecciéon de sus marcas comerciales, no
hace mas que sefialar que el demandante no pretende hacer una explotacion
comercial precisamente del nombre de dominio en disputa, sino que mas bien
obedece a una estrategia para acaparar la mayor cantidad de dominios
relacionada con su actividad comercial, con el afan de proteccion, pero
obviando el legitimo derecho a desarrollar cualquier actividad econdmica que
poseen los ciudadanos, consagrado incluso a nivel constitucional.

OCTAVO: Ademas, debemos atender al principio denominado en derecho
comparado “first come, first served”, o principio del primer solicitante, el cual
nos sefiala que, no pudiendo probarse un mejor derecho por parte de la
contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitd su
inscripcion”. Este principio debe considerarse como principio de Ultima ratio,
debido a que su utilizacion es procedente s6lo cuando no existan antecedentes
de hecho o de derecho que permitan justificar la asignacion del nombre de
dominio a otro solicitante. En autos, como se ha explicado latamente, no se ha
logrado configurar alguna causal de peso para que este tribunal logre
asignarle el nombre de dominio al segundo solicitante, y sin embargo existen
antecedentes fundados para considerar que el primer solicitante pretende
hacer un uso licito y de buena fe del dominio en disputa, por tanto no queda
otra alternativa mas que asignarle el nombre de dominio a éste.

NOVENO: Que atendida la sana razdén y justa prudencia que debe observar
este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales caracteristicas que
tiene una relativa a la asignacién de un nombre de dominio, no caber sino
otorgar proteccién juridica al primer solicitante, a través de la asignacion del
nombre de domino “mallprovidencia.cl”.

DECIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos 636 y
siguientes del C.P.C. y en el art. 8, Anexo 1 del procedimiento sobre Mediacién
y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio .CL

SE RESUELVE

III

Asignase el nombre de dominio “mgllprovidencia.c , al primer solicitante,
esto es, don JORGE ROBERTO MUNOZ LATORRE, Rut N° 7.072.875-3.
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Notifiquese la presente resolucion a las partes por medio de carta certificada,
y a Nic Chile por correo electrénico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro
NIC Chile.

Autoriza este fallo el actuario y Notario de Santiago, don Pedro Sada Azar.
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