Arbitraje nombre de dominio minaescondida.cl
Oficio NIC 9533-08

Santiago, 8 de Septiembre de 2009.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por oficio Oficio NIC 9533-08, se notific a éste arbitro su nombramiento como tal en

el conflicto suscitado con motivo de la inscripcidn del nombre de dominio "minaescondida.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 25 de Septiembre de 2008, acepté el cargo
y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 7
de Octubre de 2008, a las 10:10 horas, lo que se notifico a las partes por carta certificada y a NIC

Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 7 de Octubre de 2008, se efectua el comparendo de conciliaciéon y o
de fijacion de procedimiento, al que asiste don Fernando Ponce en representacion de Minera

Escondida Limitada y don Isaias Vega Rebolledo. El arbitro fija el procedimiento arbitral a seguir.

CUARTO: Que, con fecha 22 de Octubre de 2008, Minera Escondida Limitada, segunda
solicitante, dedujo su demanda de mejor derecho para la asignacion del dominio en cuestion, en la

que sefiala lo siguiente:

1. Que, internet en su regulacién y evolucién ha resultado incierta y erratica, constituyendo
un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad

con los principios generales del derecho.



2. Que, al respecto el destacado jurista nacional Enrique Barros B., ha sefialado que la
internet es un fenémeno econdmico, un fendmeno psicoldgico pero que en definitiva “no
es un fendmeno juridico”, queriendo decir con esto, que la internet no es, 0 no debiera ser
una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el contrario como
una actividad humana mas, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que

regulan el actuar econdémico humano como lo son el fomento de la iniciativa individual.

3. Que, en esta evolucién legal, uno de los principios fundamentales del derecho econdémico
tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a
‘capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades
honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en

una proteccidn del bien comun.

4. Que, esta disquisicion, que apela a los principios basicos del derecho econémico, resulta
esencial para entender la pretension de mi mandante, y se traduce en una firme y radical
llamado a que una realidad como la internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de
deficiencias en la concepcidn y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios
esenciales del actuar econémico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de
la personas en la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben

ser amparados.

5. Que en este sentido, queremos que este caso sea evaluado mas alla de la tentacion de
aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos

involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econdmicos.



6. Que, para comprender la legitimidad de la pretension de mi mandante, resulta
fundamental sefialar que MINERA ESCONDIDA LTDA se ha preocupado de resguardar

su proyecto, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres en su rubro.

7. Que, en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegié como
marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el
concepto MINERA ESCONDIDA y ESCONDIDA.

8. Que, asi es titular de las siguientes marcas: MINERA ESCONDIDA Registro n°® 746.771,
para distinguir productos de la clase 1, MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.772, para
distinguir productos de la clase 14, MINERA ESCONDIDA Registro n® 746.773, para
distinguir productos de la clase 16, MINERA ESCONDIDA Registro n® 746.774, para
distinguir productos de la clase 19, MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.775, para
distinguir servicios de la clase 40, MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.776, para
distinguir establecimiento industrial para la produccion de productos clase 1, 6, 14 y 19,
MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.777, para distinguir establecimiento comercial para
distinguir productos, en la RM productos de la clase 1, 6, 14 y 19, MINERA ESCONDIDA
Registro n° 746.778, para distinguir productos de la clase 1, MINERA ESCONDIDA
Registro n® 746.779, para distinguir productos de la clase 14, MINERA ESCONDIDA
Registro n® 746.780, para distinguir productos de la clase 16, MINERA ESCONDIDA
Registro n° 746.781, para distinguir productos de la clase 19, MINERA ESCONDIDA
Registro n° 746.788, para distinguir servicios de la clase 40, ESCONDIDA Registro n°
825657, para distinguir productos de la clase 1, 6, 14 y 19, ESCONDIDA Registro n°
825660, para distinguir productos de la clase 1, 6, 14 y 19, entre otras.

9. Que, Mina Escondida Limitada es una de las empresas mineras mas reconocidas del

mundo, Minera Escondida es la operacion minera de cobre de mayor produccién en el



10.

1.

12.

mundo. El afio 2006, con 1.255.599 toneladas métricas de cobre fino, representd
aproximadamente un 8,1% de la produccion de cobre de mina mundial y un 23,4% de la

produccién nacional.

Que, su infraestructura consiste en dos minas a rajo abierto (Escondida y Escondida
Norte), dos plantas concentradoras (Laguna Seca y Los Colorados), una planta de
electro-obtencion para producir catodos a partir de mineral oxidado y sulfurado, y dos
mineroductos que transportan el concentrado de cobre desde la mina hasta la planta de
filtros, ubicada junto al Puerto Coloso en el extremo sur de la ciudad de Antofagasta,

también propiedad de la compafiia.

Que, el descubrimiento de Escondida se produjo el 14 de marzo de 1981 y la construccion
del proyecto comenz6 en agosto de 1988, con las labores de remocion de material estéril.
Aproximadamente dos afios mas tarde, el 3 de noviembre de 1990, se proceso la primera
partida de mineral en la planta concentradora y el primer embarque de concentrado de
cobre se realizd el 31 de diciembre de ese mismo afio. La inauguracion oficial de

Escondida fue el 14 de marzo de 1991

Que, en este sentido, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar
todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos juridicos para evitar la
peor lacra que puede afectar a una marca comercial, nos referimos a lo que la doctrina
internacional marcaria denomina la confusién y la dilucién marcaria. En efecto, nada
afecta mas el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores
posean dudas acerca de la procedencia empresarial de un determinado producto o

servicio.



13.

14,

15.

16.

17.

Que, el articulo N° 8 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial,
ratificado por Chile y plenamente aplicable en estos autos sefiala textualmente “El nombre
comercial sera protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de

registro, forme o no parte de una marca de fabrica de comercio”.

Que, a lo anterior se debe afiadir que el nombre de dominio de autos se solicitd para
promover servicios de acompafiantes que inducen a la prostitucion, lo que se deduce del
uso actual al que se esta dando al nombre de dominio, lo que se acredita de la impresion

del sitio web que se acompafa bajo apercibimiento legal en el segundo otrosi.

Que, esto atenta contra las buenas costumbres y la moral ademés de afectar la imagen de
nuestra representada en el sentido que de otorgarse el nombre de dominio a la contraria
el uso que le da y su confundibilidad daran por resultado que los usuarios de internet
crean que mi representada tiene alguna relacion con servicios de acompafiantes o que

promueve la prostitucion.

Que, ademas, el concepto MINA se asocia en su sentido natural y obvio a mi
representada que es una MINERA, con lo que es del todo claro que el nombre de dominio
debe ser asignado a nuestra parte.

Que, este tipo de conductas son perniciosas para el sistema econémico y no se avienen
a los principios econdmicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico. En
este sentido, estimamos que el hecho de la similitud de conceptos, el cual sera abordado
posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestién sea

asignado a mi mandante.



18. Que, el punto central de la argumentacion es que la identidad de una organizacion por ley
y por sentido comun solo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable
que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas
emblematicas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta
pretension, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas
por este tipo de actos, en donde terceros aprovechandose de la inversion y
posicionamiento en el mercado podrian inscribir los nombres de dominio basandose en

sus marcas de mayor prestigio.

19. Que en conclusion, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestion, generara todo tipo de confusiones y errores en el
mercado, que, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud
de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones.
Conforme a lo anterior, estimamos que la primera solicitante no posee un derecho

equivalente al de nuestro cliente.

QUINTO: Que, con en un otrosi de su presentacion el segundo solicitante acomparfio los

siguientes documentos:

e Impresion de homepage de sitio web de mi representada MINERA ESCONDIDA.

» Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.771, para distinguir
productos de la clase 1,

» Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.772, para distinguir
productos de la clase 14,

» Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad



Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.773, para distinguir
productos de la clase 16

Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.774, para distinguir
productos de la clase 19.

Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.775, para distinguir
servicios de la clase 40.

Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.776, para distinguir
establecimiento industrial para la produccién de productos clase 1, 6, 14y 19.
Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.777, para
distinguir establecimiento comercial para distinguir productos, en la RM productos
delaclase 1,6, 14y 19.

Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.778, para distinguir
productos de la clase 1.

Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.779, para distinguir
productos de la clase 14.

Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.780, para distinguir

productos de la clase 16.



» Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.781, para distinguir
productos de la clase 19.

» Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca MINERA ESCONDIDA Registro n° 746.788, para distinguir
servicios de la clase 40.

e Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca ESCONDIDA Registro n° 825657, para distinguir productos
delaclase 1,6, 14y 19.

» Copia impresa de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial de la marca ESCONDIDA Registro n° 825660, para distinguir productos
delaclase 1,6, 14y 19.

¢ Informe de marcas comerciales de MINERA ESCONDIDA

SEXTO: Que, con fecha 22 de Octubre de 2008 se provee la presentacion de Mina Escondida
Limitada y se notifica a las partes dicha resolucidn por correo electronico.

SEPTIMO: Que, con fecha 4 de Septiembre de 2009 y atendido el estado del proceso, se cit6 a

las partes a oir sentencia, resolucién que fue notificada por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Isaias Vega Rebolledo, la calidad de

primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.



SEGUNDO: Que, el primer solicitante no demostré durante el curso del proceso las razones que la
motivaron a solicitar el dominio materia de este arbitraje ni los derechos que la sustentaban en tal

solicitud.

TERCERO: Que, si perjuicio de lo anterior, el segundo solicitante acompario en la etapa procesal
correspondiente copia de la pagina minaescondida.cl,. De este material se puede inferir que la
pagina y, por lo tanto, el nombre de dominio materia de este arbitraje pretende utilizarse para un
portal de sexo, lo que en principio no es ilegal, ni inmoral, pues para determinar la moralidad del
uso que le da el primer solicitante habria que conocer el contenido, cuestion que en la especie es
imposible. Que sin perjuicio de lo anterior, el supuesto mejor derecho del primer solicitante no
pudo ser comprobado por este arbitro, pues el juicio transcurrié en rebeldia de su parte. Que a
mayor abundamiento este arbitro intento determinar el giro o actividad de la primera solicitante

pero fue imposible pues el dominio materia de este arbitraje no se encuentra habilitado.

CUARTO: Que, desde esta perspectiva, tampoco existe algun el uso sobre el que este arbitro
pudiera sustentar algun tipo de derechos y para determinar si este derecho tiene la calidad de

‘mejor” derecho, que es finalmente lo que este arbitro esta llamado a determinar.

QUINTO: Que, tampoco es posible presumir que la conducta desplegada por el primer solicitante

se enmarca en la buena o mala fe, pues todo el juicio transcurrié en su rebeldia.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante ha podido acreditar el uso de la expresion
ESCONDIDA y de Minera Escondida para distinguir servicios de extraccion de minerales.
Asimismo, acreditd que la marca ESCONDIDA y MINERA ESCONDIDA se encuentra protegida

como marca comercial.

SEPTIMO: Que, conforme a lo antes expuesto no cabe dudas que el segundo solicitante tiene
nexos directos respecto de nombre de dominio en disputa, pues ademas de contar con derechos
de propiedad industrial, ha hecho un uso extensivo de la expresion materia de este arbitraje hace

mas de 10 afios.

OCTAVO: Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompafio copia de su

pagina web y de los registros de marcas de que es titular. Que en estas circunstancias, en este



caso a éste Arbitro no le caben dudas respecto de cual ha sido la motivacién que ha tenido el

segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su conducta de legitima y de buena fe.

NOVENO: Que, asi entonces minaescondida constituye una derivacion obvia de la razon social

del segundo solicitante, cuestion que no ocurre tratandose del primer solicitante.

DECIMO: Que, por lo tanto, la asignacion al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto
produciria confusion y la dilucién de la marca e imagen del segundo solicitante, sobre todo por que
el dominio nunca ha estado registrado a nombre de alguien diferente al segundo solicitante y esta
expresion ésta estrechamente relacionada y vinculada a éste, tanto como atributo de la
personalidad (nombre), como derecho de marca comercial, garantizado por el articulo 19 numero

25 de la Constitucién Politica.

UNDECIMO: Que, por lo demas, lo anterior esta ratificado por el hecho que el primer solicitante

no tuvo participacion alguna durante todo el proceso.

DUODECIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresion MINA ESCONDIDA se vincula
principalmente con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria un dafio

considerable al segundo y una abierta confusion en el mercado.

DECIMO TERCERO: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first
come first served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que MINERA ESCONDIDA LTDA

posee un mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decision no

importa la lesion de derechos o legitimas expectativas de la primera solicitante.

DECIMO CUARTO: Que, respecto de las costas, cada parte se hara cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:




PRIMERO: Acéjanse los argumentos del segundo solicitante, asignese el dominio

minaescondida.cl a Minera Escondida Ltda.

Comuniquese y notifiquese a NIC Chile por correo electronico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvié Patricio de la Barra.

Testigos

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdes



