JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 1° de Junio 2007

Juicio arbitral portalaustral.cl
Rol 13-2007

VISTOS:

Con fecha 13 de Nov. 2006, don JOSE VICTOR SILVA SANDOVAL,
domiciliado en Enrique Abello 918, Punta Arenas, solicitd la inscripcidn del
nombre de domino “portalaustral.cl” ante el Nic Chile.

Posteriormente, y con fecha 14 de Nov. 2006, don HORST PAULMANN
KEMNA, con domicilio para estos efectos en Avda. A. Bello 2711, piso 17, Las
Condes, Santiago, y representada por el Estudio Sargent & Krahn, del
domicilio anteriormente sefialado, solicitd la inscripcion del nombre de
dominio “portalaustral.cl”, lo que dio lugar a este arbitraje de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, contenido en el
anexo 1 de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL”

Por Oficio N© 07231 de 8 de Marzo de 2006, se designd a la infrascrita como
arbitro para la resolucion del conflicto sobre la referida revocacion del nombre
de dominio. Aceptado el cargo en conformidad a la ley, se citdé a las partes a
una audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento.

Dicha resolucion, segin consta en autos, fue notificada a las partes por carta
certificada y a Nic Chile por lo que ellas fueron debidamente emplazadas.
Concurri6 soélo el segundo solicitante a la audiencia de conciliacion y/o fijacion
del procedimiento sefialado, representada por don OSCAR MOLINA DIAZ,
estudiante de derecho, con delegacién de poder del abogado don Matias
Somarriva Labra, del Estudio Sargent & Krahn, y no pudo haber avenimiento,
por la inasistencia del demandado, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior, se procedid a fijar el procedimiento arbitral y a fijar
los honorarios arbitrales.

Consta a fs. 20 y siguientes que el segundo solicitante hizo valer sus
derechos, solicitando que se le asignara el nhombre de dominio en disputa a su
representada. A fs. 60 se tuvo por presentada dicha demanda. El demandado
presentd escuetamente sus argumentos via correo electréonico de fecha 11 de
Abril 2007, sin rebatir los esgrimidos por el demandante ni apeld al principio
de prioridad. Atendido el mérito de autos, a fs. 63 se fijo el auto de prueba,
estableciendo como puntos de la misma los siguientes:

A fs. 64 se citd a las partes para oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el demandante Horst Paulmann Kemna presentdé su demanda,
con fecha 11 de Abril, que rola a fs. 19 y siguientes de autos, aduciendo los
siguientes argumentos y probanzas:

Que el grupo Cencosud S.A., es una de las companias mas grandes del pais,
especializada en el desarrollo, la comercializacion y la administracion de
grandes centros comerciales, combinando el sentido de servicio con el respeto
por la comunidad. Lider en la industria del retail, tiene presencia en los
negocios de supermercados, hipermercados, homecenters vy centros
comerciales; genera directamente mas de 13.000 puestos de trabajo, e
indirectamente mas de 10.000 empleos, tiene mas de 1.000.000 de metros
cuadrados construidos y 58 millones de visitas anuales a sus supermercados,
centros comerciales y homecenters. Que la compafiia fue creada por su
presidente y principal accionista, Horst Paulmann Kemna, quien se inici6 en el
negocio de los supermercados a finales de la década de 1950. Que, luego de
una vasta experiencia en el comercio minorista, el empresario decidid
incursionar en un nuevo formato de supermercado. El objetivo era ofrecer en
un solo lugar la mayor variedad de productos, con la mas alta calidad vy el
mejor servicio; una idea revolucionaria para la industria de la época. Con este
concepto la compafiia dio el paso inicial hacia la expansion, creando en 1976
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el primer hipermercado de Chile, JUMBO, de 7.000 metros cuadrados, ubicado
en la Avenida Kennedy en Santiago. Que, tras el éxito obtenido, la compaiiia
emprendid el desarrollo de una nueva area de negocios: la edificacion vy
administracion de centros comerciales y su internacionalizacion. Que, a
principios de la década de 1990, la compania se expandié al negocio de los
centros comerciales en Chile, con la apertura de Alto Las Condes, el mas
moderno del pais con mas de 110.000 metros cuadrados arrendables. Que,
luego del éxito obtenido por la comercializacion de los Hipermercados,
Cencosud emprendié el desarrollo de un nuevo negocio en el area de la
edificaciéon y administracion de los Centros Comerciales. En 1982 se inaugurd
el primero de ellos en Argentina, Jumbo Centro Comercial. Posteriormente,
continuando la expansidén de este rubro, en Argentina se construye el primero
de muchos centros comerciales de la linea PORTAL, “EL PORTAL de
Escobar”, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Que, en Chile el negocio de
los centros comerciales se inici6 en 1993 con la inauguracion de Alto Las
Condes, en Santiago. En provincias, entre los afios 2000 y 2001, se construyd
el “PORTAL de Rancagua” en la VI regién, y en Argentina el PORTAL de la
Patagonia en Neuquén, y el PORTAL de los Andes, en Mendoza. Que, el afio
2002 se inauguré el "PORTAL de la Reina” en la comuna del mismo nombre
también en la ciudad de Santiago. Que, el crecimiento sostenido en esta area
de negocios no ha sido fortuito, pues Cencosud, liderado por su duefio y
principal accionista, sefior HORST PAULMANN KEMNA, es el propietario de los
centros comerciales mas visitados en Chile y Argentina. La entrega de una
amplia variedad de productos y servicios, la comercializaciéon de las mejores
marcas del mercado y la presencia de las principales tiendas por
departamento, como también su ubicacion privilegiada, acceso expedito, junto
con la oferta gastrondmica y de entretenimiento en todos sus centros
comerciales, le ha permitido ganar la preferencia de los consumidores y lograr
grabarse en su memoria. Que, asimismo, con la apertura del PORTAL de
Temuco el afio 2004 y el inicio a la construccién del PORTAL de Chillan, en la
VII regién, el PORTAL de Valparaiso en la V region y el PORTAL de
Antofagasta en la II region, Cencosud se logré consolidar en regiones. En la
region metropolitana su presencia también aumenta al inaugurarse el
PORTAL la Dehesa.

Hace notar que el nombre de dominio solicitado es idéntico al vocablo
sobre el cual se estructuran las marcas de la parte “portal”. Que, en efecto, la
parte es titular en Chile de numerosos registras marcarios para el signo portal,
el cual va acompafiado del nombre de una ciudad y que dicha importancia es
de toda ldgica. Que el concepto de los centros comerciales ha tenido un gran
éxito dentro del mercado por sus particulares caracteristicas como las
indicadas anteriormente, a las cuales se debe agregar su infraestructura
moderna, disefios novedosos, amplios y luminosos pasillos, junto con la
efectiva preocupacion en el impacto ambientas y vial de cada proyecto. Agrega
la parte ser titular de numerosas marcas, como parte de la estrategia para
llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales
se encuentran registradas ante el DPI. Dentro de ellas se encuentran aquellas
gue se estructuran sobre la expresion “portal”, tales como

e Registro N° 730.012 “PORTAL VINA”, mixta, para distinguir
establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

e Registro N° 729.209 “PORTAL VALPARAISO”, denominativa, para
distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

e Registro NO 712.908 "“PORTAL TEMUCO”, denominativa, para

distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

e Registro N° 719.912 “PORTAL TEMUCO”, mixta, para distinguir
establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

e Registro N° 722.087 “PORTAL RANCAGUA”, mixta, para distinguir
establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

e Registro N°© 722.086 “PORTAL LA REINA”, mixta, para distinguir
establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

e Registro N° 722.085 "PORTAL LA DEHESA”, mixta, para distinguir
establecimiento comercial en las clases 1 a 34.

e Registro N° 729.211 “PORTAL LA ARAUCANIA”, denominativa, para
distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34.
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e Registro N° 708.789 "PORTAL EL LLANO”, denominativa, para
distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34.
e Registro N© 708.788 “PORTAL CHILLAN”, denominativa, para
distinguir establecimiento comercial en las clases 1 a 34.
Por otro lado, es reconocida y logica la actitud de los usuarios de Internet de
ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un
usuario asociaria inmediatamente el nombre de dominio
“"PORTALAUSTRAL.CL” a una pagina que diga relacién con los centros
comerciales de los cuales es propietario el solicitante. Que ademas, a modo de
reafirmar el mejor derecho de que goza, agrega que es titular de los
siguientes nombres de dominio. CL para la expresion “portal”:
PORTALCONCEPCION.CL, PORTALVINADELMAR.CL, PORTALDELMAR.CL,
PORTALARICA.CL, PORTALLADEHESA.CL PORTALCALAMA.CL ,
PORTALVALPARAISO.CL , PORTALTEMUCO.CL , PORTALRANCAGUA.CL ,
PORTALIQUIQUE.CL, PORTALDECHILLAN.CL, PORTALCOPIAPO.CL,
PORTALCHILLAN.CL, PORTALATACAMA.CL, MALLPORTALTEMUCO.CL

Que ademas el solicitante, a través de la empresa de la cual es
accionista mayoritario, CENCOSUD S.A, ha desarrollado en Chile vy en el
extranjero, una serie de centros comerciales que se conocen entre el publico
por el término “PORTAL” seguido por el nombre de la ciudad o region
respectiva en que esta se encuentra. Asi, en la actualidad existe un creciente
numero de centros comerciales identificados por la expresion "PORTAL"” que
se han constituido en verdaderos hitos urbanos y puntos de encuentro entre
los habitantes de las comunas en que estos se encuentran situados, tales
como PORTAL LA DEHESA, PORTAL LA REINA y PORTAL TEMUCO. Que con
el fin de proteger el activo que representan las marcas que identifican dichos
centros, los cuales han significado cuantiosas inversiones y afios de estudios
para su construccion, el solicitante se ha preocupado de registrar dichas
marcas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Estas marcas coinciden
plenamente con el elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de
dominio en disputa, esto es la expresiéon “PORTAL"”. De su sola comparacién
se puede observar:

PORTAL VINA, PORTAL VALPARAISO, PORTAL TEMUCO,
PORTAL RANCAGUA, PORTAL LA REINA, PORTAL LA
DEHESA, PORTAL LA ARAUCANIA PORTAL EL LLANO,

PORTAL CHILLAN, todas las cuales son marcas comerciales del
solicitante y

o PORTALAUSTRAL.CL (nombre de dominio en disputa)

En efecto, de la sola comparacion del listado anteriormente citado, se
puede comprobar que el nombre de dominio en disputa guarda una similitud
evidente con las marcas comerciales del solicitante, toda vez que este es
IDENTICO al vocablo sobre el cual se estructuran sus marcas "PORTAL".

La posibilidad de confusién es aun mayor al estar acompafiada la
expresion PORTAL junto al término AUSTRAL, el cual, dada la fama de los
distintos "PORTALES"” que mantiene la solicitante a lo largo de todo Chile, no
hace sino sugerir que dicho nombre de dominio se refiere a un centro
comercial de su misma linea, que se ubica en la zona “AUSTRAL”. Es mas,
seria légico para el publico asociar dicho nombre de dominio con su larga lista
de sitios que mantiene conformados por la expresion PORTAL:
PORTALCONCEPCION.CL, PORTALVINADELMAR.CL , PORTALDELMAR.CL
PORTALARICA.CL, PORTALLADEHESA.CL, PORTALCALAMA.CL
PORTALVALPARAISO.CL , PORTALTEMUCO.CL , PORTALRANCAGUA.CL
PORTALIQUIQUE.CL , PORTALDECHILLAN.CL , PORTALCOPIAPO.CL
PORTALCHILLAN.CL , PORTALATACAMA.CL , MALLPORTALTEMUCO.CL

Sin duda que el nombre de dominio en disputa no hace sino sugerir la
presencia de un portal comercial en la zona austral de nuestro pais, del mismo
modo como ya existe un PORTAL en diferentes regiones y comunas de Chile,
como por ejemplo en la ciudad de Temuco, Rancagua, o en las comunas de La
Dehesa y la Reina.

En el conflicto por el nombre de dominio "PORTALAUSTRAL.CL", mi
mandante lo Unico que pretende es resguardar los signos que a nivel nacional
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e internacional se asocian estrechamente con su negocio, que se trata
precisamente de los denominados PORTALES a los cuales mi cliente ha dado
fama y notoriedad, por ello cuando se utiliza la expresion PORTAL ligado a
una localidad geogréfica el publico consumidor lo identifica de inmediato con
los centros comerciales de propiedad de mi representado. Que el propodsito de
los nombres de dominio es la identificacion adecuada de su titular y como
Iégica consecuencia, de los productos y servicios que se transan y ofrecen en
el mercado virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una
marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distincion por medio
de un signo original y novedoso del origen y caracteristicas de los bienes o
servicios que se transan en el mercado real. Que estos identificadores
protegen tanto al publico de verse expuesto a errores o engafios respecto del
origen y calidad de estos bienes o servicios, como a los titulares de dichos
identificadores, ya que éstos constituyen muchas veces el activo mas
importante de sus empresas. Que en el presente conflicto, por el nombre de
dominio portalaustral.cl la parte lo Unico que pretende es resguardar los
signos que a nivel nacional e internacional se asocian estrechamente con su
negocio, que se trata precisamente de los denominados “Portal”, a los cuales
ha dado fama y notoriedad, por ello manifiesta que cuando se utiliza la
expresion portal ligado a una localidad geografica, el publico consumidor lo
identificad de inmediato con los centros comerciales de propiedad de la parte,
lo cual es légico, toda vez que ya existe un gran nimero de portales a lo largo
del pais y hace notar que el nombre de dominio solicitado es idéntico al
vocablo sobre el cual se estructuran las marcas del solicitante.

Que en definitiva, el mejor derecho sobre el nombre de dominio
portalaustral.cl corresponde a esta solicitante, por lo que le debe ser
asignado, en consideracion a los antecedentes de hechos recién resefiados, y
los antecedentes de derecho que también profusamente invoca, asi como a los
criterios de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio., el criterio de la creacidon intelectual del signo pedido, y
el criterio de la notoriedad del signo pedido, asi como también a los criterios
propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los
Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial vy
competencia desleal ratificados por Chile, y en especial, al Convenio de Paris.

SEGUNDO: Que con fecha 11 de Abril, y segun consta a fs. 19 de autos, el
primer solicitante envio a este Tribunal un breve correo electrénico sefialando
que a partir de Agosto 2006 en la regién de Magallanes y para la Patagonia
chilena se empezd la idea de un negocio, que tiene como finalidad ser una
vitrina comercial para productos, servicios y de ayuda a la comunidad, para lo
cual se toma contacto con patrocinadores y auspiciadotes de la region, vy
también para formar y comprometer un equipo humano. Que el 13 de Nov.
2006 proceden a inscribir ante el Nic Chile el nombre de dominio y efectta el
pago correspondiente por los derechos el dia 16 de Abril en Servipag. Que la
eleccion del nombre obedece a la relacion con la XII Regidn de Magallanes vy
Antartica Chilena y que el presente litigio ha retrasado el lanzamiento y
desarrollo del proyecto.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 12 de Abril 2007, que rola a fs. 60 de
autos, y notificada a las partes con igual data, el tribunal confirié traslado de
las demandas de mejor derecho presentadas por ambas partes, el cual no fue
evacuado por ninguna de ellas.

CUARTO: Que por resolucion de fecha 7 de Mayo, que rola a fs. 63 de autos,

el Tribunal recibié la causa a prueba, fijando como hechos substanciales,

pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en la denominacién Portal Austral o en
sus componentes

2. Utilizacién efectiva que hayan efectuado las partes de la denominacion
Portal Austral o en sus componentes.

QUINTO: Que durante el juicio, se recibieron las siguientes pruebas
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a) por parte del segundo solicitante, la documental constituida por copias
impresas de los certificados de registro marcarios chilenos de la marca Portal,
con la adicién del nombre de determinada ciudad o comuna o similares, para
proteger diferentes productos y servicios, asi como copia de los registros de
nombres de dominio mencionados anteriormente y obtenidos del sitio
wwww.nic.cl.

SEXTO: Que segun consta en autos el demandado y actual asignatario del
nombre de dominio en cuestion, no asistié a la audiencia decretada para el dia
28 de Marzo 2007, la que consta en Acta de fs. 17 y después envid un
escueto correo electrénico de fecha 11 de Abril 2007, que rola a fs. 19, pero
no detenta derecho sobre la expresion portalaustral ni objetd la
documentacién del demandante.

SEPTIMO: Los nombres de dominio son la herramienta que permitiran
continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras
constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo
anterior, evidentemente la asignacion del dominio “portalaustral.cl al
demandado, constituiria una causal de error y confusién en el publico usuario
y consumidor, que no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacién de
NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad
industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

Que la doctrina nacional, como la extranjera, estan contestes en el hecho
que la relacién entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es
estrecha, por consiguiente la solucion de los conflictos por revocacion de
asignacién de nombres de dominio, como el de la especie, debe ser fundada,
entre otros factores, en atencion a la propiedad de los registros marcarios para
el signo pedido como nombre de dominio. Mas aln, se ha establecido que la
incidencia juridica de los nombres de dominios dice relacién con el libre
comercio, con la correcta competencia y con los derechos que emanan de la
personalidad, todos los cuales pueden ser gravemente afectados en caso de su
inscripcién o uso equivoco y generalmente ilicito.

OCTAVO: Que en el presente caso, este sentenciador considera que todo
registro de nombre de dominio debe ser protegido, salvo que el demandante
demuestre que ha sido inscrito en forma abusiva o de mala fe y que al
respecto la inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva, si se
cumplen las 3 condiciones que sefiala el Reglamento, en su art. 22:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o 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.

En estos supuestos, la fama y notoriedad de una expresion puede estar dada
por diversas circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su
publicidad, la existencia de registros marcarios, etc. los que en la especie
concurren implicando que pretender registrar dicho nombre con fines
comerciales, constituye una clara y evidente apropiacion de un bien ajeno,
configurando el requisito de mala fe en un evidente intento de apropiarse de
una expresion ajena, que goza de fama y notoriedad indiscutida.

NOVENO: Que se estima que Horst Paulmann K. es titular de derechos
validamente adquiridos sobre la expresion PORTAL, y que el demandado, al
inscribir para si el nombre de dominio portalaustral.cl actia de manera
contraria a la competencia leal, conviccidon que no emana exclusivamente de la
existencia de registros marcarios, sino que fluye del analisis sistematico de
todos los antecedentes acompafiados, y en especial la fama y notoriedad del
uso extensivo mundialmente de la expresion PORTAL, y confieren en conjunto
al titular de dicha marca el Sr. Paulmann, un mejor derecho sobre el nombre
de dominio portalaustral.cl, pues la notoriedad alcanzada por la marca es
indiscutible e innegable, por lo que existen o se ha generado un
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posicionamiento especifico y existe una asociacion de los consumidores entre
la expresidn identificatoria y la empresa que representa el solicitante.

DECIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de diversos
nombres de dominio que contienen la expresion “portal”, se estimara por este
juez como argumento basal para acoger la demanda de oposicion, lo que ha
avalado con los abundantes antecedentes de mejor derecho que obran en su
favor, entre ellos, la circunstancia de ser titular, como ya hemos dicho, de
varios nombres de dominio que contienen a su inicio la palabra “portal”, e
indudablemente, la titularidad de los registros marcarios también ya indicados.
Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del
demandante, respecto del nombre de dominio portalaustral.cl, toda vez que
cualquier consumidor o usuario que digite portalaustral.cl, creera que esta
ingresando al portal de la demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha
llegado a la conviccidn que existe por parte del demandante un mejor derecho
sobre el hombre de dominio en disputa portalaustral.cl.

DECIMO PRIMERO: Que este Tribunal considera aplicable en este caso, el
principio de libertad de emprendimiento en materia econdmica, que reconoce
la Constitucidn Politica del Estado en el art. 19 No. 21, como derecho subjetivo
publico que favorece al demandante.

DECIMO SEGUNDO: Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a
las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su
actuar a la calidad de arbitrador, 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. Que justamente, sobre la base de estos principios
es que este Arbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo
solicitante, para respaldar su pretension, creandose la conviccion mas absoluta
de que es a éste Ultimo a quien le corresponde el mejor derecho sobre el
dominio portalaustral.cl.

Por estas consideraciones y visto ademas lo dispuesto en la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl y su anexo 1
sobre procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, arts. 636 y siguientes del
C.P.C., y arts. 222 y siguientes del COT

SE RESUELVE

Que se acoge la demanda de oposicion planteada por HORST PAULMANN
KEMNA, vy asighase el hombre de domino “portalaustral.cl” al demandante,
esto es, a HORST PAULMANN KEMNA, Rut 3.294.888-k

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y ademas
por correo digital conjuntamente con Nic Chile.
Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile.

Dictada por dofia Janett Fuentealba Rollat, Juez Arbitro y autoriza el Secretario
ad-hoc el Notario de Santiago don Pedro Sada Azar.
Rol 13-2007

Janet’g Fuentealba Rollat
Juez Arbitro
Nic Chile
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