FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<MONTEAGUILA.CL >

- Rol 560-
Santiago, 17 de noviembre 2006
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF05279 de fecha 18 de octubre de 2005, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la
designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por las solicitudes relativas
al nombre de dominio <MONTEAGUILA.CL>.
SEGUNDO: Que el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado, y
juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.
TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante Jaime Leonardo Gutiérrez Becerra, RUT: 11.959.875-3, correo electronico
joutierr@eftbanca.cl, direccién postal Moneda 2131, dpto. 309, Santiago, Santiago y
como segundo solicitante Forestal y Agricola Montea Aguila S.A. rep. Sargent & Krahn,
RUT: 96.500.110-7, cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl, ssequel@weekmark.cl,
Sandra Seguel, Av. Andrés Bello 2711 piso 17, of. 1701 Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia miércoles 2 de noviembre de 2005, a las 10:15 horas en la
sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante los
dominios en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, a las partes no comparecieron a la referida audiencia, asignandole de esta
forma el nombre de dominio en cuestién al primer solicitante en virtud del Art. 8, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje.
SEXTO: Que, a fojas 9, con fecha 9 de noviembre de 2005, dofia Carmen Paz Alvarez
Enriquez, presentd escrito de Nulidad de lo obrado solicitando nuevo dia y hora de
primera audiencia, la cual fue fijada por el Tribunal Arbitral para el dia 21 de noviembre
de 2005.
SEPTIMO: Que, citadas las partes a esta nueva audiencia éstas no se presentaron,
recibiéndose a prueba el incidente planteado por el segundo solicitante respecto de la
circunstancia de no haber sido efectivamente recibida la resolucion que fijaba nuevo dia
y hora de la primera audiencia, ante lo cual se concedid, a fojas 31 con fecha 26 de
diciembre de 2005, el término de tres dias para que el segundo solicitante acreditara la
circunstancias en que fundé su peticion.
OCTAVO: Que, a fojas 33 con fecha 29 de diciembre don Alfredo Montaner Lewin, en
representacion del segundo solicitante presentd escrito en el cual sefialaba las
circunstancias que motivaron su presentacion de nulidad de todo lo obrado por falta de
emplazamiento, las que pueden resumirse en las siguientes:
a. Que, no fue notificada su parte tanto de la resoluciéon que fijé la audiencia de
conciliacion y fijacion de las Bases de Procedimiento para el dia 2 de noviembre y
21 de noviembre. De ello siguié el hecho de ser dejados en la més absoluta
indefension, al no poder asistir a las audiencias decretadas pro el sefior Arbitro,
siendo asignado el nombre de dominio al primer solicitante sin escuchar
previamente sus argumentos.




b. Que, la situacion anterior se ha repetido en otros dos casos de asignacion de
nombres de dominio ante el sefior Arbitro.

c. Que, le consta al sefior Arbitro la situacion descrita, donde algunos de los mails
gue ha enviado, por circunstancias que escapan de su control, no han sido
recibido, también han afectado a Nic Chile.

d. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafa los siguientes
documentos probatorios con citacion:

- Certificado de fecha 23 de diciembre de 2005, emitido por el Jefe Area de
Computacion, sefior Carlos Ramirez Gonzalez, de WEEKMARK EDICIONES Y
SERVICIOS LTDA.

- Copia de e-mail dirigido por Marcelo Rubio Urrutia al Abogado Juan
Cristobal Gumucio, de fecha 7 de diciembre de 2005.

- Copia de comunicacion por mail entre el sefior Francisco Ojeda y el sefior
Arbitro de fecha 7 de noviembre, 9 de noviembre y 6 de diciembre.

- Copia de e-mail dirigido por el abogado Juan Francisco Reyes al sefior
Arbitro, de fecha 2 de diciembre de 2005.

NOVENO: Que, a fojas 37 de fecha 9 de enero de 2006, se dio traslado del escrito
presentado por don Alfredo Montaner Lewin al primer solicitante.

DECIMO: Que, a fojas 38 de fecha 26 de diciembre de 2005, don Jaime Gutiérrez en
representacion del primer solicitante evacua traslado al escrito de nulidad de todo lo
obrado por falta de emplazamiento presentado por el segundo solicitante, sefialando lo
siguiente:

a. Que, en carta enviada por el Juez Arbitro con fecha 20 de octubre de 2005, en su
parrafo segundo sefiala “Citase a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento, para el dia miércoles 2 de noviembre de 2005, a las
10:15 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al
primer solicitante el nombre del dominio en cuestion, en caso de inasistencia de
las partes”.

b. Que, con fecha 7 de noviembre de 2005 el Sr. Juez Arbitro envia Notificacion a las
partes y a Nic Chile (mail: Notifica designacion por Art_8° monteaguila.cl) por
correo electrénico firmado electrénicamente, “RESUELVO, Asignase el dominio
<monteaguila.cl> al primer solicitante Jaime Leonardo Gutiérrez Becerra, Rut:
11.959.875-3.”

c. Que, con fecha 24 de diciembre de 2005 Nic Chile comunica que “En el conflicto
por la inscripcion del nombre de dominio monteaguila.cl se comunica el cierre del
expediente, con el siguiente resultado: “Dominio asignado a JAIME LEONARDO
GUTIERREZ BECERRA”, quedando ratificado al hostmaster con fecha 24 de
diciembre de 2005 y a su vez “se procede a eliminar de tramite la solicitud de
inscripcion nimero 20050707220039 presentada por FORESTAL Y AGRICOLA MONTE
AGUILA S.A REP. SARGENT & KRAHN, en cumplimiento de la resolucién del Arbitro
de la controversia Sr. Pinochet Olave, Ruperto Andrés.”

d. Que, con lo anterior queda corroborado que tanto el juez Arbitro y el propio Nic
Chile comunicaron y ratificaron las resoluciones emitidas, por lo cual no existe
ninguan incidente y solicita dejar sin efecto la carta de fecha 7 de diciembre de
2005.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 39 con fecha 3 de marzo de 2006, este Tribunal resuelve
el incidente de nulidad de lo obrado por falta de emplazamiento promovido por don
Alfredo Montaner Lewin, en representacion del segundo solicitante FORESTAL Y
AGRICOLA MONTE AGUILA S.A, sefialando:




a.

Que, en virtud de los argumentos y pruebas presentadas por el segundo solicitante
y la apreciacion directa acerca de las dificultades de las primeras notificaciones
efectuadas y no obstante verificado el traslado al primer solicitante, éste rechaz6
tal incidente de nulidad dentro del término sefialado.

Que, en vista de la abundante prueba documental aportada por el segundo
solicitante y los hechos que constan personalmente al Sr. Arbitro, da por probado
gue existieron efectivamente problemas en las notificaciones de tres dominios
asignados a este Juez: adpservices.cl, e-evolution.cl y monteaguila, de lo que
también existen claros indicios en la comunicacion sostenida con Nic-Chile.

Que, en virtud de los principios de verdad material y la prudencia y equidad que
animan las actuaciones de los arbitros arbitradores, asi como en el principio de
bilateralidad de audiencia, se da lugar al incidente de nulidad por falta de
emplazamiento retrotrayendo el proceso hasta el momento de la citacion a la
audiencia de Conciliacién y Fijacién de Bases del Procedimiento. Fijandose al
efecto una audiencia para el dia 17 de marzo de 2006.

DECIMOSEGUNDO: Que, a la referida audiencia asistié dofia Paula Ahumada Franco, en

representacion del segundo solicitante y el Sr. Juez Arbitro, no hubo conciliacion,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.
DECIMOTERCERO: Que, a fojas 42, con fecha 22 de marzo de 2006, se declar6 abierto el

Periodo de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 43, con fecha 5 de abril, don Jaime Gutiérrez Becerra, en

representacion del primer solicitante, presenté escrito de mejor derecho por la
asignacion del nombre de dominio <monteaguila.cl>, por los argumentos que pueden
resumirse en los siguientes:

a.

Que, el vocablo “MONTEAGUILA”, sefiala el nombre de una localidad de nuestro
pais, que el dominio en disputa no dice relacion gramatical, etimolégica, no
fonética con la palabra Forestal y Agricola.

Que, como monteaguilino, la intencién de construir un sitio web, tiene como
propésito entregar informacién relativa a su ubicacidon geografica, servir como
canal abierto para coordinar las actividades, inquietudes y atractivos de
MONTEAGUILA, siendo el deseo de muchas personas.

Que, Internet es un mecanismo viable y moderno para poner la informacion sobre
la ciudad a disposicion de la comunidad, y la forma idonea para dar a conocer
dicha informacién es a través de un sitio web y correo electrénico resultando de
toda légica que las personas interesadas en dicha informacion la buscaran en el
sitio en disputa.

Que, con ese fin y objetivo, previas las verificaciones de rigor, se solicité la
inscripcion del dominio de primer nivel “.cl”, como nombre de dominio el vocablo
“monteaguila”.

Que, para fundamentar sus asertos el primer solicitante acompafia los siguientes
documentos:

1. Ubicacion geogréafica de Monteaguila.

2. Reportaje de una de las figuras deportivas de Monteaguila ( se sefala
“Oriundo de Monteaguila” http://www.copesa.cl/DE/1996/Des1996/11
20/deportes.html)

3. Reportaje a “Y cuando la Municipalidad de Los Angeles llamé a licitacion
para que se hicieran cargo de las basuras, que temporalmente se estan
tirando en Monteaguila”.

4. Reportaje “Javier Estarada es chileno y vive en Monteaguila”.
http://www.lun.com/ediciones



anteriores/detalle/noticia.asp?idnoticia=C386429208026157&dia=18&mes=
10&anno=2005.

DECIMOQUINTO: Que, a fojas 50, con fecha 5 de abril de 2006, don Alfredo Montaner
Lewin, en representacion del segundo solicitante, presenté demanda de mejor derecho
sefialando que el nombre de dominio <MONTEAGUILA.CL> debe serle asignado por los
argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, la empresa Forestal y Agricola MONTE AGUILA S.A., fue creada en 1989, por
el grupo Royal Dutch Shell, con el objeto de producir y comercializar derivados
forestales, principalmente Eucalyptus, sobre la base del desarrollo sustentable. En
2003 la empresa es adquirida por el conglomerado de empresas CMPC, cuenta con
un patrimonio de 60.000 mil hectareas en las regiones VIl y IX de Chile. En 1997
Forestal y Agricola MONTE AGUILA S.A. certificd su sistema de gestién ambiental
(SGA) en la norma ISO 14001 y en 2001 se certifico el estdndar del Consejo de
Manejo Forestal FSC, siendo los primeros en Chile en obtener tales
reconocimientos.

b. Que, constituye la principal empresa forestal en la produccion de Eucalyptus en
Chile y sus productos se comercializan en mercados europeos, asiaticos y
americanos siendo destinados principalmente a: Productos orientados a la
industria de la pulpa para papel y destinados a la industria del mueble y la
construccion, Asi como otros productos como las semillas de Eucalyptus globolus y
Eucalyptus nitens, plantas de dichas semillas, como plantas nativas
comercializados preferentemente en mercados locales.

c. Que, el proposito de los nombres de dominio es la identificacion adecuada de su
titular, de los productos y servicios que se transan y ofrecen en le mercado virtual
de la red Internet. El objetivo final de una marca comercial es precisamente el
mismo, la distincion por medio de un signo original y novedoso, del origen y
caracteristicas de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. En el
conflicto por el nombre de dominio ‘“monteaguila.cl” su mandante lo que
pretende es resguardar un signo tan estrechamente asociado a su negocio, que es
parte fundamental de su razén social y por le cual es ampliamente conocido y que
ademas ha sido debidamente registrado como marca comercial.

d. Que, MONTEAGUILA ha pasado a ser el signo identificador de su mandante, siendo
la Unica titular de la marca comercial MONTE AGUILA, lo que consta en los
siguientes registros marcarios:

- Registro N° 521.217, MONTE AGUILA, denominativa, para distinguir
productos de clases 29, 30, 31.

- Registro N° 723.539, MONTE AGUILA, mixta, para distinguir productos de
clases 31.

- Registro N° 499.158, MONTE AGUILA, denominativa, para distinguir
productos de clases 18,19, 20.

- Registro N° 723.444, MONTE AGUILA, mixta, para distinguir servicios de
clases 41.
A mayor abundamiento, ha presentado las siguientes solicitudes de marca:
- Registro N° 710.129, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para
distinguir productos de clase 18.



- Registro N° 710.130, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para
distinguir productos de clase 19.

- Registro N° 710.132, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para
distinguir productos de clase 29.

- Registro N° 710.133, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para
distinguir productos de clase 30.

- Registro N° 710.134, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para
distinguir productos de clase 31.

- Registro N° 710.135, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para
distinguir servicios de clase 44.

Cabe destacar que su mandante es titular del siguiente nombre de dominio
relacionado forestalmonteaguila.cl.

e. Que, el nombre de dominio consiste en una “direccién electrénica” o bien una
“denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se
identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios
gue dicho medio de comunicacién ofrece.

f. Que, en el derecho comparado, y también por la uniforme jurisprudencia en
nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y ldgica relacion entre los nombres de
dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un
sinniUmero de aspectos, caracteristicas y propésitos con las marcas comerciales, de
tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcion
técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de
los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet.

g. Que, con fecha 1° de Enero del afio 2000, entré en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por
“ICANN”. Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de
dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. El
titulo preliminar dicha normativa sefialaa) “El nombre de dominio otorgado es
idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la
cual la parte demandante tiene derechos.”

h. Que, el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas
con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el
procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos
sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

i. Que, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento
de NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento, en su primer
parrafo, letra a), sefiala: “Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.
La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

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, 0 a un nombre por
el cual el reclamante es reconocido.”. EI nombre de dominio en conflicto es IDENTICO
a la marca registrada MONTE AGUILA, ya que aln cuando dicha marca tiene un
espacio de separacion entre las palabras MONTE y AGUILA, se debe tener en




consideracion que los nombres de dominio no aceptan separaciones entre los
caracteres que lo conforman. Y, ademas, forma parte del nombre por el cual es
conocido su mandante: FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA S.A., y siendo las
palabras “Forestal” y “Agricola” los rubros en los cuales se desempefia, el signo
caracteristico de la misma es precisamente “MONTE AGUILA”. Asi en una busqueda
efectuada en GOOGLE el 4 de abril de 2005 de la expresién “MONTEAGUILA” y en el
sitio web de CONICYT (Comisién Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnolégica)
sélo figuraron resultados relevantes asociados a su representada.
J. Que, el criterio de la identidad sefiala que se preferira en la asignacion del nombre
de dominio en disputa a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho sea
idéntico a la expresion que constituye el dominio en conflicto. Su representada no
s6lo es titular de la marca “MONTE AGUILA” sino también es conocida por dicho
nombre.
k. Que, el criterio de la notoriedad del signo postula que el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio,
la aplicacion de este criterio obliga a concluir que su parte tiene el mejor derecho
sobre el nombre de dominio “monteaguila.cl”, debido a que el mencionado signo es
parte fundamental de una de las empresas més importantes del sector forestal.
I. Que, segun el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo tendra un
mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algin producto o servicio, el
solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. En el caso de
autos resulta evidente que es su mandante, quien redne y publicita a su produccion y
desarrollo forestal en la empresa de nombre Forestal y Agricola MONTE AGUILA S.A.
con gran éxito.
m. Que, el articulo 22 del “Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio en .CL
lo siguiente:
“Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién
sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan
las tres condiciones siguientes:

1. 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, 0 a un
nombre por el cual el reclamante es reconocido.

2. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

3. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

A la luz de los antecedentes expuestos, resulta que la inscripcién del primer
solicitante fue abusiva, en los términos de los articulos sefialados, toda vez que ha
solicitado un nombre de dominio que identifica a una marca conocida y usada
profusamente hace afios y que corresponde a parte fundamental del nombre
comercial por el cual mi mandante es reconocida, sobre la cual no tiene ningun
derecho o relacion.

n. Que, el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre
de 1991, en su articulo 6 bis establece entre otras cosas que:“.. Los paises de la
Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad
competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida...




Esto implica que las marcas famosas y notorias en el &mbito de productos o servicios a
los cuales estan dirigidas, como es el caso de MONTE AGUILA han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unién.

fi. Que, el articulo 8° del Convenio de Paris establece que: “El nombre comercial sera
protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de depdésito o de registro,
forme o no parte de una marca de fabrica o comercio”. “MONTEAGUILA” constituye
parte esencial del nombre comercial, imagen corporativa y “goodwill” de su
mandante, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA S.A., tanto en Chile como en el
extranjero, y en consecuencia debe gozar de proteccion.

0. Que, el articulo 10 bis en su nimero 3 del mismo Tratado Internacional, sobre
competencia desleal, prescribe lo siguiente: 3) En particular deberan prohibirse:
1.cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; por lo que la conducta del demandado al pretender inscribir el nombre
de dominio “monteaguila.cl” constituye un acto de competencia desleal en los
términos del articulo recién referido.

p. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafia los siguientes
documentos con citacién:

1. Copia de los certificados de registro y de las solicitudes singularizados en el
numero 3 de lo principal de esta presentacion.

2. Copia del certificado de titularidad de nombre de dominio sefialado en el
numero 4 de lo principal de esta presentacion, y obtenido de www.nic.cl

3. Impresién de busqueda realizada el 4 de abril de 2006 en el buscador GOOGLE
de la palabra “MONTEAGUILA” y en el sitio web de CONICYT.

4. Folleto publicitario “Plan de Manejo Forestal” que contiene informacion
acerca de mi representada.

5. Estados Financieros de Forestal y Agricola MONTE AGUILA S.A. a 31 de
diciembre de 2004.

6. Copia de certificado CL04/0001FM otorgado por SGS sobre estandares de
manejo forestal sustentable en Chile para plantaciones.

7. Copia de certificado N° SGS-COC-0604 de calidad en el manejo de los bosques
otorgado por SGS.

8. Copia de certificado SGS-COC-0680 de aprobacién de la cadena de custodia
otorgado por SGS.

9. Copia de certificado N° 82730 de aprobacién en la gestién de recursos
forestales.

10. Copia de certificado N° 41011 de aprobaciéon en la gestién de recursos
forestales.

11. Copia de Premio Nacional a la Innovacion Agraria del afio 2000, otorgado por el
Ministerio de Agricultura de Chile.

12. Dos sobres y una tarjeta de presentacion donde figura el signo caracteristico

de mi representada conjuntamente con el nombre de la misma FORESTAL Y
AGRICOLA MONTE AGUILA S.A.
13. Correspondencia que da cuenta de la vinculacion de mi representada con la
comunidad.
14. Copias de los siguientes documentos de mi representada:
-Nota de Débito
-Nota de Crédito
- Guia de Despacho
-Factura.



DECIMOSEXTO:Que, a fojas 146, con fecha 24 de abril, este Tribunal tiene por
presentada la demanda arbitral interpuesta por don Jaime Gutiérrez Becerra en
representacion del primer solicitante y don Alfredo Montaner Lewin en representacion
del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente, declarando
abierto en el mismo acto, el periodo de respuestas por cinco dias habiles.
DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas 147, con fecha 2 de mayo, don Jaime Gutiérrez Becerra
en representacion del primer solicitante, presenté escrito de observaciones a la oposicion
del segundo solicitante, por lo argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse
en los siguientes:

a. Que, a actuado de buena fe en la solicitud del dominio en disputa, teniendo en
especial consideracion que el demandado ha sustentado su derecho en actividades que no
persiguen fines de lucro con el nombre del dominio, por lo que no se pretende hacer un
mal uso de dicho nombre, ni perjudicar a nadie, y menos constituye un acto de
competencia desleal, todo lo contrario, se pretende dar una identidad a la comunidad de
monteaguila, teniendo como proposito fundamental entregar informacién relativa a su
ubicacion geografica, servir como canal de comunicacion abierto y eficiente para
coordinar las actividades, inquietudes y atractivos propios de una sociedad moderna.

b. Que, en cuanto a la existencia de una marca comercial, lo que se esta disputando aqui
no es un registro marcario, sino de una "solicitud en tramite" de un dominio. Ademas, los
derechos marcarios no son determinantes a la hora de resolver un conflicto, sino que son
un antecedente mas que se debe tener en cuenta en conjunto con otros también.

c. Que, no son aplicables en esta materia las normas sobre propiedad industrial, ya que
es un estatuto distinto, inspirado por principios diferentes, por ultimo el término que “es
una empresa de alta reputacién no solo en estandares de eficiencia y de volumenes de
produccion”, no es un antecedente relevante en defensa de sus derechos.

d. Que, respecto de la busqueda a través de GOOGLE, cabe sefialar que carece de
fundamento, ya que la informacion entregada por el primer solicitante al Sefior Juez, el 5
de abril de 2006 argumentando mejor derecho para asignacion del nombre del dominio en
disputa, tiene solo reportajes de la ciudad de monteaguila y de sus habitantes que fueron
sacados desde GOOGLE, solo basta con realizar una busqueda para darse cuenta.

e. Que, el nombre del dominio es disputa no es idéntico a la razon social del segundo
solicitante, sino que similar lo que en materia de nombres de dominio constituye una
gran diferencia, ademés la segunda solicitante "Forestal y Agricola Monte Aguila S.A."
tiene inscrito a su nombre el dominio "forestalmonteaguila.cl”, lo que demuestra que sus
derechos respecto de sus razén social se encuentran debidamente resguardados en la
red.

f. Que, de los registros marcarios entregados por la segunda solicitante, es necesario
destacar que ninguna de las clases entregadas tiene similitud alguna con el propésito
fundamental para la inscripcion del dominio del primer solicitante. Ademas en revision
realizada al Departamento de Propiedad Industrial, pagina web www.dpi.cl, del Registro
N° 723444 distingue servicios de clase 44 y no 41, adicionalmente las solicitudes de
marcas, para los registros N° 710129, 710130, 710132, 710133, 710134, 710135,
pertenecen a otras empresa, por ejemplo registro N° 710129 pertenece a la empresa
ARVIN TECHNOLOGIES y a la Marca ARVIN de la clase 12 C.

g. Que, obra a su favor el criterio de preferencia temporal, principio conocido como
"First come, First served", al haber requerido antes el nombre del dominio en disputa,
segun al articulo 13 de la Reglamentacion de NIC Chile, el cual debe ser plenamente
aplicado.




h. Que, para probar sus contrargumentos el primer solicitante acompafia los siguientes
documentos:

1.- Impresion realizada el 2 de Mayo de 2006 en GOOGLE de link de resultados y algunos
de los reportajes a la ciudad de monteaguila y de sus habitantes.

2.- Impresion de Marca de Producto del sitio web www.dpi.cl (Departamento de
Propiedad Industrial) del N° Registro 710129, acreditando correcto Solicitante.

3.- Impresion de Fecha de Inscripcion de Dominio en NIC asociado al Primer Solicitante.

DECIMOCTAVO: Que, a fojas 166, con fecha 2 de mayo, don Alfredo Montaner Lewin en
representacion del segundo solicitante, evacu6 traslado a los argumentos de mejor
derecho presentados por el primer solicitante, por lo fundamentos de hecho y de derecho
gue pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, si bien “MONTEAGUILA” indica un lugar geografico de Chile, es también parte
fundamental del nombre comercial de su representada y, en atencién a la préactica
generalizada de resumir los nombres compuestos de varias palabras en una sola, es
reconocida precisamente por ese signo “MONTEAGUILA” o “FORESTAL MONTEAGUILA”.
Resulta que las palabras “FORESTAL” y “AGRICOLA”, son palabras genéricas y, entonces,
el signo identificador de su mandante es, justamente, “MONTEAGUILA” lo que ademas, se
puede verificar en la blsqueda efectuada en Google de la palabra “MONTEAGUILA”,
arroja los resultados se relacionan en su mayoria con su representada.

b. Que, su representada no sélo la ampara un “mejor derecho” basados en el criterio de
la titularidad marcaria, sino también por el criterio de la “Identidad” y el “Uso
Comercial” actual que se le da a la expresién en conflicto.

c. Que, el primer solicitante no es titular de registro marcario alguno que contenga la
expresion “MONTEAGUILA” o similar, no ha demostrado uso de la misma, y sélo ha basado
sus argumentos en la mera intencion de levantar un sitio web de informacién -lo _que
tampoco ha sido acreditado en estos autos- por lo que resulta claro el mejor derecho de
su representada sobre el signo en disputa, al haber demostrado, a través de la
documentacién acompafada y no objetada por el primer solicitante, titularidad marcaria
y un uso actual y constante del signo “MONTEAGUILA”.

DECIMONOVENO: Que, a fojas 167, con fecha 22 de mayo de 2006, este tribunal tiene
por evacuado el traslado presentado por don Jaime Gutiérrez Becerra en representacion
del primer solicitante y don Alfredo Montaner Lewin en representacion del segundo
solicitante. En el mismo acto el Tribunal Arbitral resolvié citar a las partes a oir
sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente
resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un
avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
corresponde al segundo solicitante acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante, en su calidad de monteaguilino, presenté su
solicitud competitiva con la intencion de construir un sitio web, para entregar



informacion relativa a su ubicacion geografica, servir como canal abierto para coordinar
las actividades, inquietudes y atractivos de MONTEAGUILA.

TERCERO: Que, el segundo solicitante -Agricola y Forestal Monte Aguila S.A.- ha
demostrado tener legitimo interés sobre el dominio “monteaguila” y presentado
importantes antecedentes que ha intentado probar mejor derecho sobre la expresion en
disputa, entre estos, pueden mencionarse, la titularidad de la marca comercial MONTE
AGUILA, lo que consta en los siguientes registros marcarios: Registro N° 521.217, MONTE
AGUILA, denominativa, para distinguir productos de clases 29, 30, 31; Registro N°
723.539, MONTE AGUILA, mixta, para distinguir productos de clases 31; Registro N°
499.158, MONTE AGUILA, denominativa, para distinguir productos de clases 18,19, 20;
Registro N° 723.444, MONTE AGUILA, mixta, para distinguir servicios de clases 41. Que
ha presentado las siguientes solicitudes de marca: Registro N° 710.129, FORESTAL Y
AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para distinguir productos de clase 18; Registro N°
710.130, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para distinguir productos de clase
19; Registro N° 710.132, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para distinguir
productos de clase 29; Registro N° 710.133, FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA,
mixta, para distinguir productos de clase 30; Registro N° 710.134, FORESTAL Y AGRICOLA
MONTE AGUILA, mixta, para distinguir productos de clase 31; Registro N° 710.135,
FORESTAL Y AGRICOLA MONTE AGUILA, mixta, para distinguir servicios de clase 44.
También es titular del nombre de dominio www.forestalmonteaguila.cl.

CUARTO: Que, en principio, obra a favor del primer solicitante el criterio de preferencia
temporal, al haber requerido antes que su competidor el nombre de dominio en disputa,
todo ello de acuerdo al articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- que encomienda a
los demas solicitantes el probar su mejor derecho en relacion al nombre de dominio
disputado.

QUINTO: Que, en definitiva, la litis parece haberse trabado, en la circunstancia de si la
existencia de las marcas Monte Aguila, por parte del segundo solicitante, logra destruir el
principio de preferencia temporal que ha alegado en su favor el primero. En tal sentido
el segundo solicitante ha invocado en su favor el denominado criterio de la identidad
marcaria, que supone calificar como un argumento de mejor derecho, a falta de otros de
mayor solidez juridica, la titularidad cuya marca sea idéntica al nombre de dominio en
disputa.

SEXTO: Que, el principio de identidad marcaria debe ser entendido de un modo
sistematico en concordancia con los demas principios del estatuto de la propiedad
intelectual, entre otros, el denominado principio de especialidad recogido en nuestra Ley
de Propiedad Industrial, articulo 23, inciso primero, que dispone que cada marca solo
puede solicitarse para productos o servicios especificos y determinados, con la indicacién
de la o las clases del Clasificador Internacional a que pertenecen, por lo que no se puede
omitir la circunstancia de que su representada es titular y duefia de la marca comercial
“Monte Aguila”, en la distincion de servicios de la clases 18, 19, 20, 29, 30, 31, 41,
encontrandose estos derechos de uso exclusivo y excluyente en plena vigencia.

SEPTIMO: Que, al ser los giros de las empresas distintos, ya que el primer solicitante es
una persona natural que desea promover su comuna Monte Aguila y el segundo una
empresa privada dedicada preferentemente al rubro forestal, no existen antecedentes
gue hagan suponer a este Tribunal, una mala utilizacién de uno de los solicitantes del
dominio monteaguila.cl en perjuicio del otro, al tener actividades perfectamente
acotadas.



OCTAVO: Que, en cuanto a la defensa del primer solicitante en el sentido de que la
solicitud del nombre de dominio solo pretende difundir la comunidad de Monte Aguila,
teniendo como propoésito fundamental entregar informacién relativa a su ubicacion
geogréfica, “servir como canal de comunicacion abierto y para coordinar actividades,
inquietudes y atractivos propios de una sociedad moderna perjudicar a nadie con actos
de competencia desleal. Actividad que se realiza sin fines de lucro”. Puede tenerse por
cierta, toda vez que es un hecho notorio y de publico conocimiento que Monte Aguila es
una localidad ubicada en la Octava Region y el nombre corresponde a una denominacion
Geografica.

NOVENO: Que -por otra parte- es un principio general del derecho que la buena fe se
presuma, de manera que quien desea o requiera demostrar lo contrario debe probarlo, y
conforme al mérito de autos no existen indicios de que la utilizaciéon que pueda dar el
primer solicitante al dominio www.monteaguila.cl pueda ser desleal, por el contrario,
existe su propia declaracion en términos explicitos, tal como se ha dicho en el
considerando anterior, en el sentido que no se intenta perjudicar a nadie ni realizar
actos de competencia desleal.

DECIMO: Que, el segundo solicitante posee un dominio forestalmonteaguila.cl,
relacionado directamente con su giro, a través del cual es conocido en Internet y realiza
su actividad comercial y comunicacional pertinente a sus intereses.

DECIMO PRIMERO: Que, este Tribunal se ha formado conviccién, en el sentido que
asignar el dominio en disputa al primer solicitante no puede llevar a confusién a los
consumidores y usuarios de Internet, que pretendan tener relaciones comerciales con el
segundo solicitante utilizando esta via, toda vez que el objeto para el cual el primer
solicitante empleara el portal es para dar a conocer actividades de la comunidad de
Monte Aguila y dar una mayo difusion a dicha localidad, de forma tal que no existira
confusion alguna con los productos ofrecidos por el segundo solicitante, pues se trata de
objetivos completamente diferentes. En todo caso y de emplearse por el primer
solicitante el sitio web para fines comerciales de naturaleza similar al objeto del segundo
solicitante, esto es promover productos agricolas o forestales a través de dicha pégina
web, podra considerarse tal circunstancia, como prueba de mala fe y un cambio en las
circunstancias que se tuvieron en consideracién al emitir este pronunciamiento.

DECIMO SEGUNDO: Que la alegacion realizada por el segundo solicitante, en el sentido
de que la expresidn “monteaguila” se vincularia de modo exclusivo o preferente a dicha
sera desestimada al ser la misma una expresidn genérica, asi existe por ejemplo existe
el dominio .cl www.casasmonteaguila.cl cuya titular es MARISOL DE LAS MERCEDES
GONZALEZ RUBIO.

DECIMO TERCERO: Que dada la condicion de arbitro arbitrador de este Tribunal los
criterios fundamentales que deben guiar el proceso de resolucion de un asunto litigioso
son los de la busqueda de la prudencia y equidad en el fallo, y que es la misma Ley -
Cddigo de Procedimiento Civil- la que autoriza a obviar consideraciones legales estrictas
en aras de la verdad procesal.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cbdigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.



RESUELVO:

1.

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad,
aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
<MONTEAGUILA.CL> al primer solicitante, esto es, JAIME LEONARDO GUTIERREZ BECERRA,
RUT: 11.959.875-3.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la apertura del Periodo de Planteamientos, por los cuales se ha emitido la
correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico para su inmediato cumplimiento.
Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico y por carta certificada.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MUNOZ cédula de identidad 12.360.114-9 Y CAROLINA
SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.



