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SYLVIA SOLANGE BURGOS MORALES
con JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A CAMARA
CHILENA DE LA CONSTRUCCION AG (CAMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCION AG)

manualdelaconstruccion.cl
Causa Rol N° 94-2013

Santiago, 26 de diciembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidbn y Arbitraje, de la Reglamentaciéon para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al infrascrito su nombramiento como
arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripciéon del
nombre de dominio “manualdelaconstruccion.cl”, siendo partes en este litigio,
como primer solicitante, SYLVIA SOLANGE BURGOS MORALES y, como
segundo solicitante, JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO
A CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION AG (CAMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCION AG).

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notificé a las partes y a NIC Chile,

segt’m consta en autos.
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TERCERO: Que, en la audiencia antes referida comparecié soélo el segundo
solicitante, debidamente representado por don Pascual Sanhueza Salazar. No se

produjo conciliacién y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este tribunal ordendé a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presenté la demanda
arbitral por asignacion de nombre de dominio, la cual consta a fojas 14, alegando
en lo medular lo siguiente:

La Camara Chilena de la Construccién, fundada en 1951, es una asociacion
gremial cuyo objetivo primordial es promover el desarrollo y fomento de la
actividad de la construccion, asi como apoyar el bienestar de los chilenos,
especialmente el de los trabajadores de la construccion y sus familias, a través de
su Red Social.

El segundo solicitante tiene registrada la marca comercial “la construccion”, la que
se encuentra incluida y da originen al nombre de dominio en litigio. De esta
manera, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre
“manualdelaconstruccion.cl”, lo asociara y relacionara de manera automatica y sin
mediar duda alguna con el segundo solicitante.

Tanto el segundo solicitante como su marca “la construccion”, gozan de fama,
reconocimiento y prestigio a nivel nacional.

El concepto “la construccion” constituye la base de manualdelaconstruccion.cl,
como elemento principal.

El anico creador de la marca “la construccion” ha sido el segundo solicitante, a
través de la cual protege sus servicios y actividades, y el nombre de dominio en
litigio es s6lo una derivacion de la marca y nombre de dominio del segundo

solicitante.
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La Camara Chilena de la Construccion ha invertido grandes sumas de dinero y
recursos humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los
consumidores.

El objetivo es evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas
famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones
entre los consumidores, y que el publico consumidor pueda identificar en Internet
al segundo solicitante con sus marcas comerciales y nombre de dominio inscrito.
La Camara Chile de la Construccién es titular de los registros marcarios
correspondientes a la marca “la construccion” para las clases 16, 36 y 38.

El segundo solicitante es titular de los siguientes nombres de dominio:

construccion.cl, feriadelaconstruccion.cl, camaraconstruccion.cl,
guiadelaconstruccion.cl, construccionchilena.cl, portaldelaconstruccion.cl,
construcciondechile.cl, portaldeconstruccion.cl, camaraconstruccion.cl,
revistaconstruccion.cl, delaconstruccion.cl, semanadelaconstruccion.cl,

econstruccion.cly elportaldelaconstruccion.cl.

El Reglamento de NIC Chile faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio,
con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio
de un arbitraje. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante
acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en
disputa. Por su parte sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su
inscripcién cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica
y que no vulnere derechos de terceros.

La Camara Chilena de la Construccion posee respecto de la marca ‘“la
construccion”, un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se
encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° de la
Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacién al articulo 19 N° 25 de la
Constitucion Politica de la Republica.
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Es necesario tener presente que el elemento principal de las marcas de propiedad
del segundo solicitante, “la construccion”, cuenta con la debida notoriedad y
distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial.

No resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de
dominio “manualdelaconstruccion.cl”’, es decir, una derivacion de la marca
comercial y de los nombres de dominio registrados por el segundo solicitante.

Se hace presente lo establecido en los niumeros 20 y siguientes del Reglamento
de NIC Chile.

En caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se
producira una dilucién de las reconocidas marcas del segundo solicitante y
evidentemente se inducira a error a los consumidores, quienes incluso podran
asociar la marca con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecera
productos que no contaran con el prestigio del segundo solicitante.

El segundo solicitante no tiene porqué permitir que un tercero ajeno pretenda
cualquier clase de apropiacion respecto de sus marcas, maxime cuando éstas
gozan de prestigio entre los consumidores.

De asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiria, en primer
lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por el segundo solicitante, como
titular legitimo de las marcas comerciales mencionadas, como también a su
trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusién entre
los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios
que fueran  promocionados a través del eventual sitio web
www.manualdelaconstruccion.cl

En los mas de cinco meses transcurridos desde la solicitud de
“manualdelaconstruccion.cl” el primer solicitante no le ha dado uso relevante
alguno. Por lo tanto, queda de manifiesto la intencién de realizar un “parking” u
ocupacién de un nombre de dominio, vulnerando de este modo los derechos del

segundo solicitante sobre el mismo.
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Se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea
idéntico al SDL del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes
presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el nucleo relevante o
evocativo del mismo sea idéntico al SDL del dominio litigioso o presente una

mayor similitud o vinculacion logica.

El segundo solicitante acompafié los siguientes documentos:

Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas “la
construccion”, de propiedad de mi mandante, Camara Chilena de la Construccion.
. Copia simple del poder donde consta mi personeria para obrar en representacion
de Camara Chilena de la Construccion.

Impresién del sitio web www.manualdelaconstruccion.cl, que da cuenta de la falta
de uso o “parking” del nombre de dominio.

Impresion del sitio web www.cchc.cl.

Impresién del sitio web http://www.cchc.cl/sobre-cchc/

Impresion del sitio web de NIC Chile que acredita la titularidad de mi mandante

sobre los siguientes nombres de dominio: construccion.cl, feriadelaconstruccion.cl,

camaraconstruccion.cl, guiadelaconstruccion.cl, construccionchilena.cl,
portaldelaconstruccion.cl, construcciondechile.cl, portaldeconstruccion.cl,
camaraconstruccion.cl, revistaconstruccion.cl, delaconstruccion.cl,

semanadelaconstruccion.cl, econstruccion.cl y elportaldelaconstruccion.cl.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por
asignacion de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompafnados los
documentos presentados, y dio traslado de la presentacién al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, se evacud el traslado dado al primer solicitante en su rebeldia, de

conformidad a las bases del procedimiento de autos.
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OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal cit6 a las partes a
oir sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspeccion personal
del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web

www.manualdelaconstruccion.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompafados por el segundo
solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se

tendran por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de entender el
alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis de los
documentos acompafados, puede inferirse con suficiencia que el segundo

solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legitimo.

DECIMO PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es
la de identificar un determinado producto, servicio, organizacion o cualquier tipo de
sistema social en la Web, en forma rapida y precisa, a fin de evitar que las
personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios
cuya informacion se recaba a través de Internet, experimenten confusion sobre la

procedencia, calidad y caracteristicas o condiciones de los mismos.

DECIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado
a la conclusion de que e nombre de dominio en disputa
“manualdelaconstruccion.cl” es semejante a la marca comercial de la que es titular
el segundo solicitante, a saber “la construccidon”, no constituyendo la adicion de las

expresiones “manual’, “de” y “la” sean elementos suficientemente diferenciadores.
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La referida semejanza podria inducir a confusion al consumidor, lo que traeria
como consecuencia la afectacion de los derechos sobre las marcas comerciales

sobre la que el segundo solicitante tiene titularidad.

DECIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentacion alguna
en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su

interés en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO CUARTO: Que, en atencion a que éste sentenciador es llamado a
resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la
prudencia y la equidad, se ha realizado una inspeccion personal del tribunal en el
buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de
busqueda:

a.- “manualdelaconstruccion”: dentro de los primeros diez resultados el primero es
el sitio web de la Camara Chilena de la Construccion. Los siguientes resultados
dicen relacion con distintos manuales para construir diferentes cosas.

b.- “sylvia solange burgos morales”, esto es el nombre del primer solicitante:
aparecen distintos resultados en sitios web como amarillas.cl, y otras similares
donde se encuentran datos como la direccion y numero de teléfono, y referencias
al rubro comercial tales como asesorias 0 servicios profesionales. Ademas
aparece en dos oportunidades en directorios de empresas y nombres de dominio.
Por ultimo, revisado el dominio manualdelaconstruccion.cl, se comprob6 que no se

pudo encontrar la pagina en cuestion.

DECIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el
legitimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresiéon que
constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la
misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, o que permite

entender que existe una pretension atendible en el sentido de impedir una
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confusién de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el
segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer
solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en
disputa, y de la busqueda realizada en internet no puede inferirse interés ni
derecho alguno. Por lo anterior, éste arbitro arbitrador inclina su conviccién hacia
el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberéa otorgar la

proteccion requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones vy visto lo dispuesto en el articulo 636 y siguientes del
Caddigo de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “manualdelaconstruccion.cl” al segundo
solicitante, JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA REPRESENTANDO A
CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION AG (CAMARA CHILENA DE LA
CONSTRUCCION AG).

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniguese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

M e n a ?:c':‘: 2013.12.26
16:00:42 -03'00"
Notifiguese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.
Resolvio Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier

Vergara Diéguez y Maria Angélica Aguilar Larrain.
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