MAT: asignacion de nombre de dominio “miradoraltolasbrisas.cl”
Santiago, nueve de diciembre de dos mil frece.
VISTOS:

1.- Que por Oficio N° 17810 de fecha 15 de abril de 2013, el Departamento de
Ciencia de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificé al suscrito
la designacién como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripcion
del nombre de dominio “miradoraltolasbrisas.cl”’, enfre Turismo (Macarena Cecilia
Hernando Fonseca) y Cencosud S.A. REP SARGENT & KRAHN (Cencosud S.A.), primer
y segundo solicitante, respectivamente;

2.- Que los nombres de dominio *.cl” se rigen en Chile conforme a un estatuto
especialimente dictado al efecto, denominado “Reglamento para el
funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el
“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el
encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de *Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucidon de fecha 18 de Abril de
2013, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, juré desempenfarlo fielmente y
cité a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del
arbitraje para el dia 30 de Abril de 2013 a las 16:00 horas en las oficinas del Arbitro.
Esta resolucién se notificd a las partes por carta certificada, y via correo electronico
a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo comparendo
de fijaciéon de normas de procedimiento se llevd a cabo el dia 30 de Abril de 2013
solo con la asistencia de la parte Cencosud S.A. debidamente representada por
don Leonardo Gerbaud Kern;

S5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, Turismo (Macarena Cecilia
Hernando Fonseca) dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio
“miradoraltolasbrisas.cl” ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo
esencialmente lo siguiente: a) Senala ser primer solicitante, de buena fe, del nombre
de dominio en disputa, por lo que tiene preferencia en el orden temporal a acceder
a dicho dominio; b) La primera solicitante afirma ocupar el nombre “Mirador Alto Las
Brisas”, para referir a las cabanas de turismo del mismo nombre, que se ubican en la
comuna de Pelluhue, 7° regién, las que gozan de fama y notoriedad en esa zona
desde hace mas de 10 anos; ¢) Dicho nombre o signo se debe a que las cabanas
de turismo referidas se ubican en la calle del mismo nombre; d) El primer solicitante
senala que ha usado dicha expresidon en su papeleria, para fines comerciales e
incluso ante érganos administrativos (v.gr. Sernatur y Servicio de Impuestos Internos),
por lo cual hay un uso real y efectivo del nombre “Mirador Alto Las Brisas”; e) Agrega
que la oposicion del segundo solicitante “no es mds que una estrategia de bloqueo
para el uso, respecto de alguna expresidon parecida a la mia [Mirador Alto Las Brisas],
y no respecto del deseo real de usar especificamente la expresidn que estoy
solicitando”;

6.- A su vez, la parte de Cencosud S.A. presentd su demanda de mejor derecho,
en la cual sostuvo sustancialmente lo siguiente: a) El grupo Cencosud es una de las
mds grandes companias del pais, dedicada al desarrollo, comercializaciéon y



administracion de grandes centros comerciales. Afirma ser lider en la industria del
retail, con presencia en los negocios de supermercados, hipermercados,
homecenters y centros comerciales; b) El segundo solicitante sostiene que a
principios de la década de 1990, Cencosud extendidé su rubro al negocio de los
centfros comerciales en Chile, con la apertura de Alto Las Condes, en donde
destaca el proyecto Mirador del Alto, centro gastrondmico con restaurantes y
cafeterias al aire libre; ¢) Afirma ser fitular de los siguientes registros marcarios:
Registro N° 847889, MIRADOR DEL ALTO, mixta, para distinguir productos de la clase
16; Registro N° 902111, MIRADOR DEL ALTO, mixta, para distinguir servicios de la clase
35; Registro N° 902390, MIRADOR DEL ALTO, mixta, para distinguir servicios de la clase
41; Registro N° 901155, MIRADOR DEL ALTO, mixta, para distinguir servicios de la clase
41; Registro N° 857547, MIRADOR DE COSTANERA, mixta, para distinguir servicios de la
clase 16; Registro N° 831544, "MIRADOR DE COSTANERA", mixta, para distinguir
servicios en clase 35; Registro N° 831545, "MIRADOR DE COSTANERA", mixta, para
distinguir servicios en clase 41; Registro N° 831546, "MIRADOR DE COSTANERA", mixta,
para distinguir servicios en clase 43. Por lo anterior, la expresion MIRADOR DEL ALTO
como MIRADOR son marcas comerciales y expresiones, respectivamente, de
titularidad y uso por el segundo solicitante; d) Afirma también ser fitular de los
nombres de dominio MIRADORALTO.CL, ELMIRADORDELALTO.CL,
MIRADORDELALTO.CL; e) La segunda solicitante estima que cualquier usuario de
Internet enfrentado al nombre de dominio en disputa se verd inducido a engano, ya
que la expresion MIRADOR ALTO corresponde al elemento funcional y distintivo del
nombre de dominio en disputa. Agrega que ‘“sostenemos que la posibilidad de
confusion entre los usuarios y consumidores seria total en caso de asignarse el
nombre de dominio disputado [...] sino porque la expresion “MIRADOR ALTO" [...] no
hace sino sugerir que dicho nombre de dominio se refiere a un centro comercial o a
un servicio de nuestra mandante”; f) Estima que el presente caso debe resolverse
conforme a los principios de la titularidad sobre marcas comerciales, creacion
intelectual del signo pedido, notoriedad del signo pedido, mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, criterio de la identidad, uso efectivo en internet del signo
“MIRADOR DEL ALTO". Ademds, cita los articulos é bis y 10 bis del Convenio de Paris y
los articulos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento; g) La segunda solicitante sostiene que en
virtud de lo expuesto es titular de un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa;

/.- Por resolucion de fecha 17 de mayo de 2013, se tuvieron por presentadas las
respectivas demandas y por acompanados los documentos con citacion. De ambas
demandas se dio fraslado a la respectiva contraparte por el plazo de 5 dias hdbiles
para contestar;

8.- El primer y segundo solicitante evacuaron dentro de plazo los fraslados
conferidos, reiterando los argumentos expuestos previamente;

9.- Por resolucion de fecha 10 de junio de 2013, se tuvieron por evacuados los
traslados de las respectivas demandas;

10.- La parte Turismo (Macarena Cecilia Hernando Fonseca) acompand los
siguientes antecedentes a estos autos: Impresion obtenida de la pdgina web de
Turismo Maule, fotocopia de libro “Chile Emprende”, impresidon de la pdgina web
“Curanipetur”, “Template” del nombre de dominio en disputa, copia de la primera
pdagina “Manual de Emergencias y Evacuacion”, Certificaciéon IRAM Chile sobre
norma chilena de Turismo, impresion de la pagina web “Sernatur”, certificado de la
A.G. Turismo Maule Sur, y certificado de Curanipetur. Dichos documentos no fueron
objetados dentro de plazo por el segundo solicitante.



11.- La parte Cencosud S.A. acompand los siguientes antecedentes a estos autos:
Copia de los certificados de registros marcarios indicados en su demanda, copias
de documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de los nombres
de dominio individualizados en su demanda, Impresion del sitio Web
www.wikipedia.org, en el que aparece una resena histérica de CENCOSUD,
impresion  del sitio Web  www.altolascondes.cl, impresion  del sitio Web
www.laguiar.com, Impresion de una busqueda readlizada en el sitio Web
www.google.cl, conjunto de imdgenes que dan cuenta del uso efectivo de la
expresion MIRADOR ALTO, copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de
dominio promain.cl, Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
"vinasdelmaipo.cl'. Dichos documentos no fueron objetados dentfro de plazo por el
primer solicitante.

12.- Que atendido el tiempo franscurrido desde la Ulfima gestion, sin que ninguna
de las partes haya hecho ofras presentaciones, y en consideracion a las normas de
procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer
valer todos los antecedentes o medio probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitié recibir la causa a prueba, y resolvid
derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

13- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Arbitro la necesidad de
determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio
“miradoraltolasbrisas.cl” basado en argumentos de hecho y de derecho toda vez
que la parte Turismo (Macarena Cecilia Hernando Fonseca) senala tener una
trayectoria en el rubro del turismo por a lo menos 10 anos, haber solicitado el
nombre de dominio de buena fe, sin que éste sea enganosamente similar a las
marcas ni nombres de dominio de los que es titular el segundo solicitante; y el
segundo solicitante, Cencosud S.A. fundado esencialmente en la relacion e
identfidad que existe enfre el dominio en disputa y la tfrayectoria comercial, marcas y
nombres de dominio de los cuales es titular;

14- Corresponder fijar por este Juez Arbitro aquellos hechos que han sido
debidamente probados, conforme a la apreciaciéon de la prueba en conciencia, lo
que le permite resolver liboremente de acuerdo a lo que su equidad, racionalidad y
espiritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estdndar,
conforme resena el profesor Joel Gonzdlez Castillo, "no autoriza a hacer simples
estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las
normas que establecen la légica y las leyes para dar conocimiento exacto y
reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para
dar la razén de su final veredicto" (“La fundamentacion de las sentencias y la sana
critica”, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 — 107). Lo anterior
implica que sin perjuicio de no regirse este Juez Arbitro por las normas de la prueba
tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la
calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho o querer, lo cual seria
contrario a un elemental y bdsico sentido de justicia y equidad, al que este
Sentenciador se encuentra sujeto.

15- Teniendo presente lo anterior, corresponde fener por acreditados los
siguientes hechos:



Q) Macarena Cecilia Hernando Fonseca ejerce el rubro del turismo a lo menos
desde el ano 2005, conforme Certificado emitido por Curanipetur. Lo anterior
resulta adecuado a las méximas de la experiencia, ya que la participacion en
calidad de socio en una asociacion dedicada al turismo, permite inferir el
ejercicio de esa actividad comercial licita.

b) Macarena Cecilia Hernando Fonseca, mediante el nombre de fantasia
“Apart Hotel Mirador Alto Las Brisas” o “Mirador Alto Las Brisas”, goza de fama
y reconocimiento por organismos estatales tales como Sernatur y por sitios
web especializados en turismo. Lo anterior se tiene por acreditado por las
impresiones de sitios web acompanadas y no objetadas por el segundo
solicitante.

c) Cencosud S.A. es una de las mds grandes companias del pais, dedicada al
desarrollo, comercializacion y administracion de centros comerciales. Lo
anterior se fiene por acreditado por las impresiones de sitios web
acompanadas y no objetadas por el primer solicitante.

d) Cencosud S.A. es titular de las marcas comerciales y nombres de dominios
senalados en el considerando 6 de esta sentencia. Lo anterior se acredita con
las impresiones del sitio web del Instituto de Propiedad Intelectual
(www.inapi.cl) y NIC Chile (www.nic.cl) acompanados a los autos.

e) Cencosud S.A. ufiliza la expresion “Mirador” para distinguir a sus centros
comerciales con presencia a lo largo del pais y la expresion “Mirador del Alto”
para distinguir al centro gastronémico y de cafeterias ubicadas en el centro
comercial “Alto Las Condes”. Lo anterior se fiene por acreditado por las
impresiones de sitios web acompanadas y no objetadas por el primer
solicitante.

16- Que en opinién de este Arbitro, si bien ambas partes han dado argumentos
que les permiten sostener un derecho o pretension legitima sobre el nombre de
dominio “miradoraltolasbrisas.cl”, por lo que debe descartarse cualquier
consideracion o intencion de apropiacion de un signo ajeno, necesariamente
corresponde resolver solo a favor de una de ellas, para lo cual debe tenerse en
consideracién aquellos aspectos que involucran el interés de terceros, tales como
evitar la induccion a error o confusion;

17.- Se ha argumentado por el primer solicitante que no ha hecho la inscripcién
de dominio de manera abusiva ni de mala fe, y que goza de un legitimo derecho
por el uso empresarial de la expresién, lo cual a juicio de este Arbitro se encuentra
suficientemente acreditado por su frayectoria empresarial en el rubro del turismo,
que se remonta a lo menos desde el ano 2005, siendo reconocida de manera
puUblica y pacifica por el publico, organizaciones gremiales, sitios especializados e
incluso organismos gubernamentales como Sernatur. Al efecto, la expresion “Mirador
Alto Las Brisas” corresponde a la direccion de las cabanas que ofrece el primer
solicitante, como consta de la impresion del sitio web Turismo Maule Sur, el
certificado emitido por Iram Chile y la impresion del sitio web de Sernatur, por lo que
se aprecia un legitimo derecho basado en el ejercicio comercial de la primera
solicitante;

18.- Las marcas comerciales invocadas por el segundo solicitante, constituyen un
derecho incorporal protegido por nuestra Constitucidon Politica en el articulo 19
numero 24 y 25. Sin perjuicio de lo anterior, las marcas comerciales solo oforgan
proteccion respecto a la clase sobre la cual haya sido solicitada, por lo que ex -
ante no limita el gjercicio de toda otra actividad empresarial o comercial. Lo anterior
se refuerza en nuestro ordenamiento juridico, en que se reconoce a los particulares
la libre iniciativa en materia econdémica como derecho constitucional garantizado



en el articulo 19 nUmero 21 de la Constitucion Politica de la Republica. Dado que en
la actualidad la actividad empresarial se encuentra fuertemente vinculada a la red
global Internet, las disputas de nombres de dominio deben ser resueltas de manera
de dar un justo y proporcional balance a los derechos potencialmente afectados.
En este sentido, las marcas invocadas por el segundo solicitante no otforgan
proteccion para el rubro “posada de turismo” (clase 43), por lo que no resulta
idoéneo para la debida proteccidon de su derecho asignarle el nombre de dominio en
disputa;

19.- Respecto al argumento de que el nombre de dominio en disputa puede
generar confusion o error entre los usuario de Internet, este Sentenciador estima que
la expresion “Mirador Alto Las Brisas” es suficientemente distintiva, tanto desde una
perspectiva gramatical como fonética del signo “Mirador del Alto” o “Mirador”,
respecto al cual el segundo solicitante ha acreditado tener una legitima pretension.
Fonéticamente la expresion “Las Brisas” permiten distinguir los signos senalados, y 1o
mismo vale desde una perspectiva gramatical;

20.- Sobre la alegaciéon de que “sostenemos que la posibilidad de confusion entre
los usuarios y consumidores seria total en caso de asignarse el nombre de dominio
disputado [...] sino porque la expresion “MIRADOR ALTO” [...] no hace sino sugerir
que dicho nombre de dominio se refiere a un centro comercial o a un servicio de
nuesfra mandante”, la misma no ha sido acreditada. No se ha acompanado
antecedente alguno que acredite la existencia de un cenfro comercial llamado
“Mirador Alto Las Brisas” y tfampoco que se encuentre en desarrollo un centro
comercial con ese nombre. Y aun cuando se hubiera acreditado este hecho, consta
el ejercicio comercial previo, publico y pacifico en el rubro del turismo por parte del
primer solicitante, utilizado la expresidn “Mirador Alto Las Brisas” desde a lo menos el
ano 2005;

21.- Teniendo en consideracion lo anteriormente expuesto, a juicio de este Arbitro
ambas partes tienen un legitimo derecho e interés en el nombre de dominio en
disputa, por lo que corresponde resolver el conflicto conforme al criterio de “first
come, first served”, asignando el nombre de dominio al primer solicitante. Las demds
alegaciones, defensas y probanzas rendidas en autos no desvirtUan la conclusion a
la que ha arribado el Sentenciador.

22.- No obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla en su Art. 6° que
“Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el dominio CL,
se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contfenidas en el presente documento, sin
reserva de ninguna especie” Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del 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
vadlidamente adquiridos por terceros”. Por lo anterior, el uso del nombre de dominio
en disputa por el primer solicitante no puede vulnerar las marcas comerciales
precitadas ni constituir una conducta contraria a la ética empresarial, ya que lo
anterior podria dar lugar a una causal de revocacion de nombre de dominio, cuyo
procedimiento se encuentra expresamente regulado en los articulos 20 y siguientes
del Reglamento.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los articulos 836 y
siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe



resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos
222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “miradoraltolasbrisas.cl” a Turismo (Macarena
Cecilia Hernando Fonseca). Rechazase la solicitud presentada por el segundo
solicitante Cencosud S.A. REP SARGENT & KRAHN (Cencosud S.A.).

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no existe
condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn pagadas conforme a los
acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su
notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo electronico. Dese copia
autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a
NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, firman

la presente sentencia en autorizacion de la misma los testigos que mds abajo se
indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda

Maria Elena Rioseco Zenteno Luis Javier Orellona Pena
CI N° 16.209.380-0 CIN° 16.399.010-5



