Santiago, 7 de junio de 2010
VI STCS:

1. Que por oficio N OF10901 de fecha 11 de junio de 2009, el
Departanento de Ciencias de |la Conputaci6on de |la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién cono
Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripcioén
del nonbre de dom nio “portoseguro.cl?”;

2. Las partes de dicho conflicto eran, |NVERSIONES PORTO SEGURO
S.A y PORTO SEGURO COWPANI A DE SEGURCS GERAI'S S. A.

3. Que con fecha 15 de junio de 2009 se acepto |la designacioén y
se cito a conparendo para el dia 1° de julio de 2009;

4. Que dicha resoluci 6n fue debi danente notificada a | as partes.
5. Que el dia 1° de julio de 2010 se realizo consignaci 6n por |a
parte 22 del conflicto.

6. Que al dia de la citacion se realizo el conparendo con la
asi stenci a del segundo solicitante.

7. Que con fecha 23 de julio de 2009 presentan denanda anbos
solicitantes.

8. Que con fecha 11 de agosto de 2009 anbas partes presentan
observaci ones a sus respectivas solicitudes conpetitivas.

9. Que con fecha 30 de septienbre se cita a oir sentencia.

10. Que los argumentos expuest os por el priner solicitante son
| os siguientes: Cristobal Tienken Fernandez, chileno, abogado,

cédul a nacional de ldentidad N 10.360.650-0, en representaci on



de Inversiones Portoseguro S. A, en autos arbitrales sobre
asignaci 6n de nonmbre de dom nio carat ulados “Portoseguro.cl”,
rol N° 10.901, a SA. con respeto digo: Que por nedio del presente
vengo presentar la solicitud conpetitiva de m representada
prinera solicitante, y por tanto, denostrar nejor derecho en |la
asi gnaci 6n del domnio “portoseguro.cl” en virtud de 1los
antecedentes de derecho y hechos que a continuacién paso a
exponer:

Que segun consta de conprobante de pago e inscripcién efectuado
ante NIC Chile, que con fecha 10 de marzo del afo 2009, m
representada, a través de su representante |egal , Don El eodoro
Matte C., inscribi6 para si, su uso conercial y conunicacional
el domnio portoseguro.cl, y que a nmayor abundam ento, enpezd a
hacer uso de él, a través del encargo de |a construcci6n de su
pagina web y asimsnb, a través del uso de casillas de correos
electrénico, lo que inplicd un gasto inportante en hardware vy
software en ello.

En efecto, el reglanento de NIC Chile, en lo relativo a la
asi gnaci 6n de domnios de Internet, establece que |la preferencia
en derecho del referido domnio |la tiene quien inscribié y pago
en tienpo y forma el msno y, que sé6lo por notivos de publicidad
se establece un plazo de 30 dias con objeto que quien crea tener
nej or derecho, o se sienta vulnerado en él por su uso, pueda
accionar | o0os necanisnbs establ ecidos para asi resguardarse. Por
tanto, en la msma |inea, tiene derecho al uso del dominio, aun



cuando ha sido inpugnado, quien inscribi6o y pag6 prinmero el

referido dom nio.

Conb se puede apreciar en autos, m representada inscribié y pago
en tienpo y forma el domnio de su enpresa con anterioridad a |la
parte recurrente, quien procedid a inscribir el msno domnio
vari os dias después, perdiendo asi |la preferencia en el referido
dom ni o que por autos se reclama. En efecto, Johansson y Langlois
Limtada, inscribio y pagé por el msnp donmnio el dia 26 de
marzo de 2009, es decir, 16 dias después que nm representada. Nos
referinos a Johansson y Langlois Ltda. y no a Porto Seguro
Conpafiia de Seguros Cerais S. A, puesto que ésta ultima no est a
ni constituida ni inscrita en el Registro que Ileva de |as
Conpafiias de Seguros, |la Superintendencia de Valores y Seguros,

tal conb explicitanente se desprende de la |lista de Conpafias de
Seguros, tanto vigentes, no vigentes y en |iquidacion que esta
publ i cada en | a siguiente pagi na web de I a SVS,

http://ww. svs. cl/sitio/ mercados/consulta. php?nmercado=S&ent i dad=C

SGEN. Johansson y Langlois Ltda. s6lo tiene inscrita |la nmar ca en
Chile y ello no significa que efectivanente sean |a Conpafiia de

Seguros que dicen ser. En efecto, la nera inscripcion de una

marca en Chile, no da derechos sobre una enpresa, sociedad o
conpafiia que funcione en el extranjero, y nenos da garantia que
ella funcione en el futuro en el nercado, puesto que ni siquiera

cunple los requisitos nininbs y copul ativos para ser considerada



una Conpafiia de Seguros, conb |o establece la |egislaciodn
Vi gent e.

Es del caso sefalar, que la sociedad Inversiones Portosegur o
S.A, fue <creada con bastante anterioridad a l|la fecha de
solicitud del domnio portoseguro.cl, valga la redundancia,
puesto que dicha sociedad forma parte de un inportante holding a
ni vel nacional relacionado a las nas inportantes inversiones de
nuestro pais, sirviendo de plataforma para inportantes negoci os
gue son de esencial inportancia a nivel nacional.

A mayor abundam ent o, I nver si ones Portoseguro S. A fue
constituida por escritura publica de constituci 6n de soci edad, de
fecha 10 de abril de 1992, ot orgada ante el Notario Publico, don
Aliro Veloso Mifioz. Asi misnpb, don Eleodoro WMtte Capdevila
asum 6 funciones conb gerente general y representante |egal de la
m sma, por nedio de Acta de Sesion de Directorio de fecha 27 de
febrero de 2009; tal conb se desprende de |os docunmentos que se
aconpafian a aut os.

Por su parte, Porto Seguro Conpafiia de Seguros Gerais S. A, aln
no tiene presencia nacional, ni tanmpoco ha sido |egalnente
constituida e inscrita en |a Superintendencia de Valores vy
Seguros, requisitos de |a esencia para poder funcionar en nuestro
pais. A mayor abundamiento, la inscripcion del domnio la hizo
s6lo al ver que m representada ya | o habia hecho, y varios dias
después.



POR TANTO RUEGO A SS: tener presente esta presentacién y, por |o
tanto, en consecuencia, declarar que el dom nio portoseguro.cl,
pertenece a m representada | NVERSI ONESPORTOSEGURO S. A.
rechazando |la solicitud de |la recurrente, con costas.

11. Que | os argunentos expuestos por el segundo solicitante son

| os sigui entes:

Carolina Mra Alende, abogado, Patente al dia de la |
Muni ci pal i dad de Las Condes, domiciliada en San Pio X N° 2460
Of. 1101, Providencia, Santiago, asumendo el patrocinio y en
representaci 6n de PORTO SEGURO COWPANI A DE SEGUROS GERAIS S. A
con domcilio en AV. Rio Branco 1489, Sao Paul o, Brasil, en los
autos sobre solicitud del nonbre de domnio “portoseguro.cl”,
Oicio NNC N 10901, a Usted digo:

Vengo en solicitar la asignacion del nonbre de dominio “PORTO
SEGURO. cl”, a m representada, y el rechazo de la solicitud del
m sno nonbre de dom nio efectuada por |NVERSI ONES PORTO SEGURO
S.A, en su calidad de priner solicitante, por |as razones que a

conti nuaci 6n expongo:

ANTECEDENTES

Con fecha 10 de marzo de 2009, |NVERSIONES PORTO SEGURO S. A.,
solicitd la inscripciédn del nonbre de dom nio “portoseguro.cl”.

Con fecha 26 de marzo de 2009, y de acuerdo a | o dispuesto en el
Niamero 10 del Reglanento para el funcionamento del Registro de
Nonbr es de Dom ni o CL (en adel ante “Regl anento”), m



representada, PORTO SEGURO COWANIA DE SEGURCS GERAIS S A,
present6 una solicitud conpetitiva del msnmo nonbre de dom nio
“portoseguro.cl” en atencion a sus derechos previanente
adqui ridos que se seflalaran a |l o largo de esta presentaci on.

En atenci 6n a | os antecedentes sefal ados, se generd el presente
conflicto arbitral, siendo m nandante el segundo solicitante del
nonbre de dom nio “portoseguro.cl”.

SOLI G TUD DEL NOVBRE DE DOM NI O “ PORTO SEGURO. CL” POR PARTE DE
PORTO SEGURO COVPANI A DE SEGURCS GERAI S S. A

La solicitud por parte de m representada del nonbre de dom nio
en disputa, se funda en el hecho que | os m snbs constituyen una
fanbsa y reconoci da enpresa internacional, mas conoci da cono
“PORTO SEGURO', cuya principal actividad son | os seguros de

di versos tipos, ya sea en el rubro autonotriz, transporte,

ri esgos financieros, riesgos personales, u otras nodal i dades, |a
cual es conocida en diversos paises, gracias a sus prestigiosas y
reconoci das nmarcas conerci al es: PORTO SEGURO, que adenas

corresponde a su razén soci al

En efecto, | a enpresa que represento no es sélo una enpresa de
seguros, ya que es la Unica enpresa que investiga y planea
servicios para prevenir accidentes y proteger a sus asegurados,
ot orgando servicios de protecci 6n “total”. Adenmas, cuenta con
servicios gratuitos de revision de luces y de diagnéstico de

si stemas de frenos.



En efecto, es innegable el reconocimento que tiene m mandante a
través de sus narcas conercial es: “PORTO SEGURO', |as cual es
gozan de gran fama y notoriedad no sélo en Chile, sino que en

di versos paises en |o que se refiere a | os diversos productos y
servicios que ofrece en el nmercado de | os seguros.

Consecuente con | o sefial ado precedentenente, cual qui er persona
gue se enfrente o escuche el nonbre “PORTO SEGURC', | o asociara y
rel aci onara de manera automatica y sin nediar duda al guna con m
mandant e, mas aun cuando se trata del m sno nonbre de dom nio
“portoseguro.cl”, que es idéntico a las marcas de m cliente y
ademas, corresponde al elemento nas destacado de su razén social,
donde cl aranente induce a error o confusion al publico consum dor
en hacer creer que se trata de |os productos y servicios de m
cliente.

En un otrosi de esta presentaci 6n, se aconpafia un extracto de
Diario Oicial de Brasil del afio 1945, en donde consta |l a
autorizaci 6n otorgada a m nandante para operar conp soci edad en
el pais de origen, |o que denmuestra |a data del nonbre de m
cliente, que es otro elenento determ nante que acredita su nejor
derecho sobre el nonbre de dom nio en disputa, si consideranps
gue el prestigi o de un nonbre o de un “identificador” tanbién
depende de su antiguedad, ya que es el tienpo | o que permte gue
estos el ementos se arraiguen en la nente de |las personas y | o

asocien a algo o a al guien.



En cuanto a m representada, podenps sefial ar que su m sion es
asumr riesgos, prestar servicios garantizando agilidad por nedio
de una atenci 6n cordial, que |logre superar |as expectativas a

costos conpetitivos.

Asim sno, su filosofia se basa en un conjunto de personas fornado
por sus funcionarios, directivos, accionistas, corredores,
asesores y prestadores de servicios, que se orienta y
responsabiliza por |os siguientes valores, ejenplos y

conprom sos, entre | os cual es se encuentran:

? Cooperaci 6n, trabajo, sinceridad y justicia son nuestros

val ores fundament al es.

? Funcionarios, directivos, accionistas, Corredores Asesores y
prest adores de servicios son interdependi entes, debiendo

apoyarse | os unos a | os otros.

? La concordia interna y externa debe ser al canzada por nedio
de principios éticos.

? El didlogo y la participaci én tiene conb objetivo estimnular
ideas y no afectar a | as personas.

? Todos tienen el derecho y el deber de exponer su opinién

cono contribuci 6n, dentro de una conducta igualitaria.



La busqueda de | a perfecci 6n exi ge hum | dad, determ nacién y

paci enci a.

Los errores acontecen y deben ser corregi dos de innediato,
con el sentido de oportunidad para la nejoriay e

creci mento.

El trabaj o debe ser visto conb una profesidn y no conp una

ocupaci on.

La dedicacién y |a participaci 6n de cada uno no debe
limtarse a | as tareas propias de su funci 6n

Quardar una actitud de sencillez y naturalidad, sin

per sonal i sno.

Es nuestra responsabilidad el nmantenimento de una
adm ni straci 6n sencilla, informal, flexible, agil e
i nt egr ada.

No beneficiarse de |a funcién para obtener ventajas
per sonal es.

Crear oportuni dades de trabajo productivo y preparar

sucesores capaces.

Buscar el desarrollo y la realizacion de |os funcionari os,

Corredores Asesores y prestadores de servicio0s.



En igual sentido, el Presidente de la enpresa a la que
represento, el Sr. Leandro Suarez ha sefialado “en Porto Seguro
nos sentinos parte de wuna profesion a cunplir con nobleza,
conviccion y entusiasnb, de nmanera que la mutualidad de
Asegurados reciba en todo instante |la solvencia, el apoyo y la
tranquilidad que espera de su Aseguradora. Las Condiciones de
Qperaci 6n de cada rama en |as que trabajanpos, al igual que el
conpendi o de Servicios y Beneficios, trasuntan |la claridad de una
Filosofia que aspira a Ilevar a nuestros Asegurados, sus
Corredores Asesores, Talleristas y denmas proveedores, |a naxina
eficiencia y el tratamento anmable que estdn en |a base de
actuaci 6n de Porto Seguro. Satisfacer necesidades de servicio,
i nnovar en forma constante y sorprender a través de | a superaci on
de | as expectativas, es nuestra neta y estanps en el cam no hacia
ella”.

No cabe duda al guna que con | os antecedentes que se aconpafan en
un otrosi de esta presentaci 6n, ha quedado claro que “PORTO
SEGURCO es una de |l as enpresas que cuenta con nayor respeto en su
pais de origen Brasil, razén por |la cual nerece una adecuada
protecci 6n de su nonbre y de su inmagen corporativa.

En este sentido, m mandante se ha preocupado de resguardar vy
proporcionar |a adecuada proteccion de sus diversas narcas

comerci ales, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.



Pues bien, lo anterior no escapa a |l a situaci 6n de | os “nonbres
de dom ni 0", que no obstante se trata de una natural eza juridica
di versa, existe una realidad practica y concreta, cual es que hoy
en dia la red constituye un fundanental y popul ar canal de
publicidad de productos y/o servicios, razén por |la cual el
objetivo de esta presentaci 6n es lograr evitar que terceros se
apropi en de expresiones simlares a nmarcas fanbsas y notorias, y
gue esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre

| os consumni dor es.

En consecuencia, resulta innegabl e que de ser asignado el nonbre
de dom nio “portoseguro.cl” al primer solicitante, |os

consum dores se veran inducidos a toda clase de errores, pues m
mandante ti enen un derecho de propi edad garanti zado por sus
marcas conerciales y el publico creera que se trata de un sitio
web en donde m representada conercializa sus productos y

servi ci os.

Por | o demés, |la parte contraria no asistié a | a Audiencia de

Medi aci 6n en NIC Chile que se |l evo a cabo el 18 de nayo de 2009

y tanpoco asisti6 al conparendo de para fijar |las normas de

procedi mento, que se |Ilevé a cabo con fecha 15 de juni o de 2009,

en donde se fijaron |las normas de procedimento, |o que da

cuenta, que no tiene interés en que se |le asigne el dom nio de

aut os.



DERECHOS DE PROPI EDAD | NDUSTRI AL DE PORTO SEGURO COVPANI A DE
SEGUROS GERAI'S S. A

A continuaci 6n se pueden observar |os principal es registros
mar cari os de propi edad de m mandante en Chile y en el
extranj ero, correspondientes a sus marcas “PORTO SEGURO :

Mar ca PORTO SEGURO

Ti po M xt a

Cober tura Productos

Cl ases: 12: TODOS LOS PRODUCTCS DE LA CLASE.

Solicitud N 356471 Fecha 01- Cct - 1996
Sol i citud

Regi stro N° 550675 Fecha del 21-Cct-1999
Regi stro

Referencia J& P712 Fecha 21-Cct - 2009

Venci m ento




Mar ca PORTO SEGURO

Ti po M xt a

Cobertura Productos

Cl ases: 35 36 39

[Aase C35:] SERVI C1 OS DE PRCOPAGANDA O PUBLI Cl DAD RAD ADA Y
TELEVI SADA. SERVI ClI CS DE | MPORTACI ON, EXPORTACI ON Y

REPRESENTACI ON DE TODO TI PO DE PRODUCTOS Y ARTI CULCS. SERVI CI OGS
DE ASESORI A EN DI RECCI ON DE NEGOCI OS5, SERVICIOS DE D STRI BUCI ON
DE MUESTRAS O POR CORREQO. SERVI CI OS DE REG STRO, TRANSCRI PCl ONES,
COVPOSI CI ON, TRANSM SI ON O GRABACI ON DE COMUNI CACI ONES ESCRI TAS,
MARKETI NG

[Clase C36:] SERVI CI OS DE | NSTI TUCI ONES BANCARI AS, DE AHORRO Y
COVPANI AS DE SEGUROS, SERVI Cl OS FI NANCI EROCS, DE FONDOS MJTUGS, DE
I NVERSI ONES DE CORREDORES DE VALORES Y BIENES; DE AGENCI AS DE
CAMBI O, DE CLEARI NG DE LEASI NG ADM NI STRADORAS Y ENAJENADORAS DE
I NMUEBLES Y DE ALQUI LER DE TODO Tl PO SERVI Cl OS DE EXPLOTACI ON DE
BIENES RAICES AGRICOLAS (ALQULADCS O PROPICS). SERVI CI OS
I NMOBI LI ARI OS. TARJETAS DE CREDI TO. CORREDORES DE PROPI EDADES,
[Case C39:] SERVICIOS DE TRANSPORTES MARITI MOS, FLUVIAL,
TERRESTRE Y AEREO DE PERSONAS, MERCADERI AS VALORES Y AN MALES.
SERVI CI S DE EMPRESAS DE MJDANZAS Y AMBULANCI AS. SERVICIOS DE
DI STRI BUCI ON DE ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMPAQUETADO DE TODO TI PO
DE MERCADERI AS. SERVI CI GS DE ALQUI LER, | NSPECCI ON Y



ESTACI ONAM ENTO DE TODA CLASE DE VEH CULOS. SERVI Cl O DE REMOLQUE
MARI TI MO, FUNCI ONAM ENTO DE PUERTOS, AERCPUERTOS, MUELLES Y
SALVAMENTO DE EMBARCACI ONES. SERVI Cl O DE | NFORMES DE CORREDCRES Y
AGENTES DE TURISMO. SERVICIOS PARA VIAJEROS PRESTADOS POR
AGENCIAS DE VIAJES O | NTERMEDI ARI GS, | NCLUYENDO | NFORVACI ONES
RELATI VAS A TARI FAS, HORARI OGS, MEDI OS DE TRANSPORTES Y RESERVAS
DE PASAJES.

Solicitud N 791700 Fecha 10- Cct - 2007
Sol i citud

Registro N° 824682 Fecha del 16- Cct - 2007
Regi stro

Referencia J& Pr714 Fecha 16- Cct - 2017

Venci m ento

Mar ca PORTO SEGURO
Ti po M xt a
Cobertura Servicios



Cl ases: 36 37

[Case C36:] SERVICI OS DE SEGURCS, NEGOCI OS FI NANCI ERCS Y

BANCARI GS, NEGOCI OS MONETARI OS Y NEGOCI OGS | NMOBI LI ARI CS.

[Case C37:] SERVICIOS DE REPARACI ON E | NSTALACI ON RELACI ONADGCS
CON MECANI CA, PLOVERI A, ELECTRI CIDAD, CERRAJERI A, VIDRIER A,
SANITARIA Y TODOS LOS SERVICI OS PRESTADOS POR PERSONAS Y/ O
ORGANI ZACI ONES QUE SE OCUPAN DE LA RESTAURACI ON DE OBJETOS A SU
ESTADO PRIMTIVO O DE SU PERSERVACION. SERVICICS MECAN COS
PRESTADCS EN TALLERES PROPIOCS O EN EL LUGAR DE LA ROTURA DEL
VEH CULO EXPRESAMENTE.

Solicitud N 790468 Fecha 01- Cct - 2007
Sol i citud

Registro N° 811095 Fecha del 13- Mar - 2008
Regi stro

Referencia J& P1743 Fecha 13- Mar - 2018

Venci m ento

PORTO
SEGURO



4) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 818931752 que distingue
servicios de la clase 36.30 y 70

5) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 608669245 que distingue
servicios de la clase 36

6) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 825823366 que distingue
productos de la clase 18.3. 2; 27.5. 1.

7) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 817175490 que distingue
servicios de |a clase 36.60.

8) PORTO SEGURO Brasil, registro N 825246580 que distingue
servicios de |a clase 36.

9) PORTO SEGURO Brasil, registro N 816219290 que distingue
servicios de la clase 36.10.

10) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 818931620 que distingue
servicios de | a clase 36.

11) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 816219311 que distingue

servicios de |la clase 3630 y 70.
12) PORTO SEGURO  Uruguay, registro N 385216 que distingue
servicios de la clase 36 y 37.



13) PORTO SEGURO, Paraguay, registro N 299903 que distingue
servicios de | a clase 36.

14) PORTO SEGURO, Paraguay, registro N 194777 que distingue
servicios de | a clase 36.

15) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 312604 que distingue
servicios de | a clase 36.

16) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829308733 que
di stingue servicios de |a clase 36.

17) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829308865 que
di stingue servicios de | a clase 36.

18) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829457224 que
di stingue servicios de |a clase 36.

19) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829687386 que
di stingue servicios de | a clase 36.

Asi, creenbps poco necesarias nayores explicaciones en relacio6n a
| as marcas regi stradas de m mandante, puesto que se trata de una
famia de narcas, anplianmente registradas, que gozan de fama y
notori edad en Chile y en otros paises.

DERECHO

El inciso prinmero del articulo 10 del Reglanento, establece “ Una
vez que la solicitud haya sido recibida por NNIC Chile, éste la
publicara dentro del plazo nmas breve que sea técnicanente
factible, y en todo caso dentro de tres dia habiles, en una lista
de solicitudes en tramte. Dicha solicitud se nmantendra en esta



lista por el plazo de 30 dia corridos a contar de |a publicacidn,
obj eto de que eventual es interesados tonen conocimento y, si se
esti maren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes

para ese nonbre de dom nio”.

En otras pal abras, el Reglanento faculta a cual quier interesado
cuyos derechos, por él estine afectados, a presentar una
solicitud conpetitiva del idéntico nonbre de dom nio, con | o cual
se genera un conflicto gque debe necesari amente debe resol verse
por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que |as
partes logren un avenimento o bien haya desistimentos de por
nmedi o. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo
solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes
conpetitivas hayan sido presentadas, acreditar un nejor derecho
para ostentar la titularidad del nonbre de dom nio en disputa.

Por su parte, el articulo 14 del misno Reglanento sefiala, entre
otras cosas, gue sera responsabilidad exclusiva de cada

solicitante el que su inscripcion cunpla con las nornas |egales

vigentes en el territorio de la Republica “y que no vulnere

derechos de terceros”.

PORTO SEGURO COWPANI A DE SEGURCS GERAIS S. A, posee respecto de
las marcas singularizadas a o largo de este escrito, un derecho

de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra




debi danente anparado en virtud a |l o establecido en el articulo 2°

de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacio6n al

articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de | a Republi ca.

Asi, el articulo 2° prinera parte de la Ley N° 19.039, establece
gue “cual qui er persona natural o juridica, nacional o extranjera,

podra gozar de |los derechos de |a propiedad industrial que
garantiza la Constitucion Politica, debiendo obtener previanmente
el titulo de protecciodon correspondiente de acuerdo con |as
di sposi ciones de esta ley”.

Por su parte, el inciso 3° del articulo 19 N 25 de la
Constituci6n Politica prescribe: “Se garantiza, tanbién, Ila
propi edad industrial sobre las patentes de invenciédn, narcas
conerci al es, nodel os, procesos tecnol dégicos u otras creaciones

anal ogas, por el tienpo que establezca la ley”.

Segun | o podré& corroborar el Sr. Juez Arbitro, PORTO SEGURO
COWANI A DE SEGURCS GERAIS S. A., de acuerdo a | as di sposiciones
establ ecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legiti manente e
derecho de propi edad sobre sus marcas conercial es: “PORTO
SEGURO' .

Sin enbargo, es necesario tener presente el hecho que el comin

denom nador de todas sus narcas | o constituye “PORTO SEGJRO', que




es aquel elenmento que le otorga a sus marcas | a debi da notori edad

y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad |Industrial.

En otras pal abras, de no nediar en | os signos de ms nandantes | a
expresi 6n “PORTO SEGURC', no habria registros nmarcarios de su
propi edad.

En consecuencia, no resulta legitino que un tercero, sin derecho
al guno, solicite el nonbre de domnio “portoseguro.cl”, donde
preci samente el elenmento central esta formado por el vocablo
PORTO SEGURO, que constituye el identificador por excelencia de
m cliente como se ha denobstrado, desarrollando diversos
productos y servicios en el nercado que son ofrecidos a |os
consum dores, razon por la cual el identificador en la red
“portoseqguro.cl” debe ser definitivanente asignado a m cliente,

t eni endo ant ecedentes suficientes que asi |o aval an.

Ahora bien, no debenbs dejar en el olvido que la tendencia
mundi al en materia de propiedad industrial es velar por |os
intereses de personas naturales y juridicas extranjeras, cuyos
i ntereses se ven afectados por nacional es que pretenden vul nerar
principios béasicos. A efecto, citarenos algunos articulos de
rel evancia para el caso, establecidos en el “ Convenio de Paris
para |la Proteccion de la Propiedad |Industrial” y “Acuerdo sobre



los aspectos de |os derechos de propiedad intelectual

rel aci onados con el conercio” (ADPIC).

1.- Convenio de Paris para la Protecciéon de I|a Propiedad
I ndustrial, promul gado por Decreto N° 425, publicado en el Diario
Oicial de 30 de septienbre de 1991, establece |lo siguiente:

Articulo 6 bis:[Mrcas: narcas notorianente conoci das]

1) Los paises de la Unid6n se conproneten, bien de oficio, si la
| egislaci 6n del pais lo pernite, bien a instancia del interesado,

a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una narca

de fabrica o de conercio que constituya |la reproducci 6n, imtacion

o traducci 6n, susceptibles de crear confusi6n, de una marca que |a

autori dad conpetente del pais del registro o del uso estinare ser

alli notorianente conocida conb siendo ya narca de una persona que

pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para

productos idénticos o simlares. Ccurrira lo msno cuando |a parte

esencial de la nmarca constituya la reproduccion de tal nmarca
notorianente conocida o0 wuna imtacion susceptible de «crear
confusi 6n con ésta.

2) Debera concederse un plazo ninino de cinco afios a partir de la
fecha del registro para reclamar |a anul aci 6n de dicha nmarca. Los
paises de la Union tienen la facultad de prever un plazo en el
cual debera ser reclamada | a prohibicién del uso.



3) No se fijara plazo para reclamar |a anulacion o |a prohibicion
de uso de las nmarcas registradas o utilizadas de mala fe.

Articul o 8: [ Nonbres conerci al es]

El nonbre conercial sera protegido en todos | os paises de |a Unidn
sin obligaci 6n de depésito o de registro, forme o no parte de una
nmarca de fabrica o de conercio.

Articulo 10 Bis: [Conpetencia desleal]
1) Los paises de la Unidn estdn obligados a asegurar a |o0s
naci onal es de | os paises de la Unién una proteccion eficaz contra

| a conpet enci a desl eal .

2) Constituye acto de conpetencia desleal todo acto de conpetencia

contrario a | os usos honestos en materia industrial y conercial.

3) En particul ar deberan prohibirse:

1. cual quier acto capaz de crear una confusién, por cual quier
medi 0 que sea, respecto del establecimento, |os productos o
|a actividad industrial o conercial de un conpetidor;

2. | as aseveraciones falsas, en el ejercicio del conercio,
capaces de desacreditar el establecimento, |os productos o
| a actividad industrial o comercial de un conpetidor;



3. | as i ndi caci ones o aseveraci ones cuyo enpleo, en el ejercicio

del conercio, pudieren inducir al publico a error sobre la

natural eza, el nodo de fabricacién, |las caracteristicas, |a

aptitud en el enpleo o |a cantidad de | os productos.

2.- ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre | os aspectos de | os derechos de
propi edad i ntel ectual relaci onados con el comercio. Pronul gado
por Decreto N° 16, publicado en el Diario Oicial de 17 de nayo
de 1995.

Articulo 16: Derechos conferidos

1. El titular de una marca de fabrica o de conercio

regi strada gozara del derecho exclusivo de inpedir que

cual esquiera terceros, sin su consentimento, utilicen en el

curso de operaciones conerciales signos idénticos o simlares

para bienes 0 servicios que sean idénticos o simlares a aquellos

para | os que se ha registrado |a nmarca, cuando ese uso dé |ugar a

probabilidad de confusion. En el caso de que se use un signo

idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumra que
exi ste probabilidad de confusién. Los derechos antes nenci onados
se entenderan sin perjuicio de ninguno de | os derechos existentes
con anterioridad y no afectaran a la posibilidad de |os M enbros
de reconocer derechos basados en el uso.



2. El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis nmutandis a |los servicios. Al determnar si una marca de
fabrica o de conercio es notorianente conocida, |os M enbros
tomaran en cuenta la notoriedad de esta narca en el sector
pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el
Menbro de que se trate conp consecuencia de l|a pronocién de
di cha marca.

3. El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis nmutandis a bienes o0 servicios que no sean simlares a
aquel los para los cuales una marca de fabrica o de conercio ha
sido registrada, a condicién de que el uso de esa narca en
relaci 6n con esos bienes 0 servicios indique una conexi 6n entre
di chos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a
condi ci 6n de que sea probable que ese uso |lesiones |os intereses
del titular de la marca registrada.

Art. 41: Obliga a los paises a crear en sus |egislaciones
procedi mentos de observancia de |os derechos de propiedad
intel ectual, que permitan |a adopci6n de nedidas eficaces contra
cualquier acciéon infractora de |os derechos de propiedad

intelectual, con inclusidon de recursos agiles para prevenir |as

infracciones y de recursos que constituyan un nedio eficaz de

di suasi 6n de nuevas i nfracci ones




Articul o 41;:

1. Los Menbros se aseguraran de que en su |egislacién naciona

se establezcan procedi m entos de observancia de |os derechos de

propi edad intel ectual confornme a lo previsto en |la presente Parte

gue permtan |a adopcion de nedidas eficaces contra cual quier

accion infractora de | os derechos de propiedad intel ectual a que

se refiere el presente Acuerdo, con inclusion de recursos &agiles

para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un

nmedio eficaz de disuasiéon de nuevas infracciones. Est os

procedi mentos se aplicaran de forma que se evite |la creaci6n de
obstacul os al conercio legitino, y deberan prever salvaguardi as
contra su abuso.

2. Los procedimentos relativos a | a observancia de |os derechos
de propiedad intelectual seran justos y equitativos. No seran
i nnecesari anente conplicados o gravosos, ni conportaran plazos

injustificables o retrasos innecesari os.

Ahora bien, y cono una nuestra clara que permte ratificar |lo
expresado, es necesario a criterio de esta parte, hacer nencién a
| o establecido en | os nanmeros 20 y siguientes del Reglanmento, en
el Titulo “De | as Revocaci ones de Dom ni 0”, nuneros que aval an

desde todo punto de vista | o sefal ado en esta presentaci on.



Si bien no estanps frente a una revocaci 6n, en ellos, se
establ ecen | os verdaderos principios a que debe atenerse quien de
mal a fe ha obtenido la inscripcidon de un nonbre de doni ni o,

constituyendo una verdadera pauta a seguir en |la materi a.

Asi, el nunero 22 del reglanmento, sefiala cono causal de
revocaci 6n de un nonbre de dom nio, entre otras, “que el nonbre

de dom ni 0o sea idéntico o engafiosanente simlar a una marca de

producto o de servicio sobre |la que tiene derechos el recl anante,

0 a un nonbre por el cual el reclamante es conocido”.

Ha quedado claro el hecho que el nonbre de domnio solicitado

contiene conpb el enento distintivo aguel que esta presente en cada

uno de los signos de ms nandantes, a saber, “PORTO SEGURO', que

ademas constituye su razén social, nonbre por el cual es

anpl i anente reconoci da en el nercado.

Tal conb se ha seflal 6 al com enzo de esta presentaci 6n, el nonbre
de dom nio “portoseguro.cl” corresponde a |a nmarca conerci al
“PORTO SEGURO' que posee m mandante en nuestro pais.

Sin duda alguna que la solicitud del nonbre de domnio “PORTO
SEGURO. cl .” por parte del pri nmer solicitante, vul nera
abiertamente los intereses y derechos de ms nmandantes, vy



corresponde al Sefior Juez Arbitro declararlo de esa manera. De
hecho, vul nera un derecho prinordial, cual es el de propiedad.

Conb bien |lo ha seflalado la Comisién Preventiva Central al
conocer de |la denuncia en contra de |a Enpresa Euronmarnoles S A,
“La funcidén natural de un nonbre de domnio es |la de una
direccion electrénica que permte a los usuarios de Internet
| ocalizar termnales informaticas (ordenadores) conectadas a la
red, de nanera sinple y rapida. Sin enbargo, dado qgue son faciles

de recordar e identificar, muchas veces cunpl en tanbi én funci ones

de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a

adquirir una existencia conplenentaria conp identificadores

conerciales o personales, por |lo cual a nenudo se |les relaciona

con el nonbre o la marca de la enpresa titular del nonbre de

dom nio o con sus productos 0 servicios”.

M mandante ha hecho de “PORTO SEGURO una nmarca de prestigio a
nivel nacional e internacional. Siendo de esta nmaner a, cual quier
consum dor que se enfrente al nonbre de dom ni o “PORTOSEGURO. cl 7,
sin duda lo relacionara y asociara innedi atanmente a | os productos
y servicios de PORTO SEGURO COVPANI A DE SEGURCS GERAI S S. A

Es mas, podrianbs enfrentarnos a un solicitante inescrupul oso que
pudi era eventual nente distraer |a atenci én de | os consum dores

of reci endo productos y/o servicios idénticos a |los de m

mandant e.



M representada no tiene por qué permtir que un tercero, ajeno a
su persona, pretenda cual quier clase de apropiaci 6n respecto de
sus narcas, naxine cuando éstas constituyen narcas fanpbsas vy
notorias, y todas contienen el elemento mas inportante de su

razén soci al .

No estanps enfrentados a una solicitud de nonbre de domi nio
genérico, o0 bien de una palabra de aquellas que forman parte del
bagaj e conceptual de | os consum dores. Miuy por el contrario, es
una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han
pasado a denom nar “fanpbsas y notorias”.

Para aval ar | o sefial ado anteriornente, citarenbs Jurispr udencia
obtenida en casos simlares y en tal sentido: Felipe Barros
Tocornal, en el arbitraje por el nonbre de domnio
“usnrancagua. cl” estableci 6 en el considerando N° 8 de | a
sentencia de fecha 3 de junio de 2008: “...atendido el hecho gue
| a expresion o sigla USM que configura el nonbre de dom nio en
di sputa, presenta una clara identificacién con |a denandante, |a
gue la tiene registrada cono narca conercial en nuestro pais, o
gue hace plenanente aplicable en el especie el criterio de
titularidad de registros marcarios para el signo pedi do cono
nonbre de domnio, y el hecho que una de sus sedes se encuentra
en | a ciudad de Rancagua, este Juez Arbitro puede concluir que
Uni ver si dad Técnica Federico Santa Maria...tiene un nejor derecho
para ser titular del nonmbre de dom ni o usnrancagua.cl”



En igual sentido, Christian Ernst Suarez asigné el nonbre de
dom ni o “cel ul osaval divia.cl” al Segundo Solicitante, Celul osa
Arauco y Constitucién S. A y establecid en el considerando N° 5
del fallo de fecha 23 de junio de 2008: “Que ninguna de |as

mar cas conerciales inscritas por el Segundo Solicitante
corresponde en formar exacta al nonmbre de dom nio de autos, sin
perjuicio de que al gunos el enment os que confornman di chas narcas si
se encuentran incluidos en el nonbre de domnio

celul osaval divia.cl en conflicto...” Considerando 8: “Que
consecuentenente, al ser el nonbre de domi nio en disputa idéntico
al nonbre conercial por el cual se ha dado a conocer |a planta de
cel ul osa de propi edad de Cel ul osa Arauco y Constituci 6n S. A
establ ecida en |l a ciudad de Val divia, cual quier usuario de
internet enfrentado al dom ni o celul osaval divia.cl, pensara

| 6gi canente que se trata de un sitio relacionado con el Segundo
Solicitante;”

En igual sentido, el fallo dictado por el Sr. Juez Arbitro de
fecha 21 de novienbre de 2008, en el arbitraje por el nonbre de
dom nio “grascontrol.cl” establecié en |la sentencia considerando
1.4 “Que en el caso de autos, de acuerdo a |o acreditado en el

proceso, segun se constatd por nedio de |as busquedas reali zadas
por este tribunal a solicitud del Segundo Solicitante, ademas del

analisis de |la docunentaci 6n por éste aportada, “GRASCONTROL” es

una nmarca conoci da. Luego, |a asignaci 6n del nonbre de dom nio en



disputa al Prinmer solicitante, y su consecuente uso, podria crear
confusidn entre los wusuarios respecto a la naturaleza de |os
servicios ofrecidos a través del nonbre de dom nio en disputa.
Asim sno, siendo el dominio solicitado un térmno neutro (cono
i ndi cador o “keyword”) podria generar error y confusion respecto
de |la procedencia de |os servicios y productos si es que no es
aconpafiado de un contenido que |o haga distinguible, situacidn
gue no ha sido acreditada por el priner solicitante de autos. A
ef ecto, debera considerarse que el nonbre de dominio en disputa
corresponde exactanente a las marcas cuya titularidad detenta el
Segundo Solicitante. |I1.5 Resulta evidente que en atencién a |os
ant ecedentes incorporados en este proceso, |a asignacio6n del
nonbre de dom nio “grascontrol.cl” al Primer Solicitante generara
error y confusién respecto de |os productos que se encuentran
anparados por los registros narcarios que detenta el segundo
solicitante”.

En igual sentido, Luis Caro Swinburn, establecio en el fallo de
fecha 17 de mayo de 2002 de revocaci6n del nonbre de domnio
“aolchile.cl”, en las consideraciones de hecho y de derecho:
“existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de
considerar que se produce infraccién a las nmarcas registradas
cuando | os nonbres de dom ni o puedan causar confusioén entre |os
consum dores, y lo anterior se aplica especialnente cuando se
esta en presencia de marcas notorias, es decir aquéllas

anpl i anente reconocidas por la mayoria de |as personas en un



nmercado particular para identificar un bien o un servicio. Los
nonbres de dominio no son marcas conerciales. Sin enbargo, a
veces se conportan cono verdaderos signos distintivos, al igual
gue las marcas, y no so6lo conp |ocalizadores de direcciones |P".
En razon de | a docunentaci 6n aportada por Anerica Online, Inc. y
por el conocimento personal que este arbitro tiene del térmno
AOL, este térm no constituye una expresi on archinotoria a nivel
mundial y notoria a nivel nacional en el rubro de Internet, a
nonbre de Anerica Online, Inc, el cual se encuentra registrado a
nonbre de Anerica Online, Inc en diversas clases y paises.
Pretender registrarlo con fines conerciales, al nenos en el rubro
de Internet, constituye un acto de nmala fe, salvo que se cuente
con una autorizacién o licencia concedida por Anerica Online,
Inc. lo que no consta en autos. Conmercial Raymarket Ltda.,
sabi endo o debi endo saber que el nonbre AOL era y es fanbso en el
rubro de Internet a nonbre de America Online, Inc, no debi 6 haber
pedido el nonbre de dominio “aolchile.cl” y no estd en
condi ci ones de denbstrar que posee interés legitinbp al guno sobre
el registro “aolchile.cl”. E hecho de haberse incluido el
térmno “chile” en el nonbre de domnio en nada dismnuye |a
confusi 6n que se produce con el nonbre AOL, ya que el elenento
esencial y caracteristico del nonbre pedido es “aol”.

Tanbi én, citanpbs el fallo de Juan Agustin Castell é6n Miunita

rel aci onado con el arbitraje por el nonbre de domnio “123-
wap.cl” de fecha 8 de novienbre de 2002, quien estableci6 en su



fallo | os siguientes considerandos: Noveno: Desde el punto de
vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de
conpetencia para fallar de acuerdo a | o que su prudencia y
equidad |l e dicten. Sin enbargo, nerece consultarse |a Legislacioén
vigente sobre el tema, |la cual se constituye prineranente por |la
norma del articulo 19 nunmero 25 inciso tercero de |a Constitucidn
Politica del Estado, la cual garantiza a todas |as personas |a
propi edad i ndustrial sobre |las patentes de invenci én, narcas
conerci al es, nodel os, procesos tecnol 6gi cos u otras creaciones
anal ogas, por el tienpo que establezca |la Ley. Esta nornmma
constitucional se interpreta en |la especie, en que colisiona una
expresi 6n otorgada en concesi 6n a una de | as partes por el Estado
de Chile y un nonbre de dom nio inscrito cono segunda solicitante
con un nonbre de dominio inscrito prineranente, en el sentido de
gue | a expresi 6n otorgada en concesi 6n goza de |la garantia de
Constituyente respecto de | as actuaci ones posteriores que |la
anenazan, cual es el caso de |a inscripcion del nonbre de dominio
en disputa por parte de la primera solicitante. Adicional nente,
se aplican a este caso las normas del articulo 14 del reglanento
para el funcionam ento del Registro de Nonbres de domnio CL, en
el sentido de que todo solicitante de nonbres de dom ni o debe
respetar | os derechos validanente adquiridos por terceros con
anterioridad. Esta disposicio6n es consistente con |a norma del
articulo 10 del m snmo Regl anento, que otorga a | os terceros

af ect ados con una solicitud de nonbre de dominio el derecho a



presentar sus propias solicitudes para ese msnb nonbre dentro
del térmno de 30 dias contados desde |a prinera solicitud.

Déci no: Por consiguiente, este Tribunal estim que |a demandante
ha justificado poseer un nejor derecho al nonbre de dom nio en

di sputa "123-wap.cl", que se identifica fuertenente con su i magen
corporativa y que es objeto por ella de una actividad conercial y
publicitaria de gran envergadura, respeto de la prinera
solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vinculo con e

nonbre en disputa que el haberlo solicitado prineranente.

En otras pal abras, sin duda al guna que | NVERSI ONES PORTO SEGURO
S.A, al nonmento de presentar |la solicitud del nonbre de dom nio
“PORTO SEGURO. cl ", estaba en pleno conocimento de |a existencia
de m mandante, de su fama y notori edad.

Es por lo anterior, que de asignarse el nonbre de domnio al
primer solicitante, constituiria, en prinmer lugar, un agravio
hacia |os derechos adquiridos por m representada, cono titular
legitima de | as marcas conercial es nmenci onadas, cono tanbi én a su
trayectoria en el nercado, y en segundo lugar, inductivo a error
y confusion entre |os consum dores respecto a |a procedencia,
cualidad y género de | os productos y servicios de m nandante que

a través del eventual sitio web ww. portoseguro.cl fueran

pr onoci onados.



En consecuenci a, | NVERSI ONES PORTO SEGURO S. A. podra ocupar |a
red a través de | a direcci 6n ww. portoseguro.cl ofreciendo a | os
consum dores | a conercializacion y distribucién de | os productos
“PORTO SEGURO', que cono ha quedado denostrado, es propio de
PORTO SEGURO COVPANI A DE SEGUROS GERAIS S. A a través de sus

mar cas “PORTO SEGURCO', y ell os pensaran que corresponde a m
mandante, nada de |o cual es efectivo, evidenciando claranente el
nmecani sno caprichoso y de mala fe con gque nos encontranps en

frente nuestro.

Todo o anterior, aprovechandose en forma gratuita del prestigio
| ogrado por m representada, quien ha invertido tienpo y grandes

surmas de di nero en posicionar su nmarca en el nercado.

De esta manera, cual quier consunm dor que ingrese a la direccion
Www. portoseguro.cl, tendra la mas plena conviccion que |os
productos y servicios ofrecidos, provienen de m nmandante, nada
de |l o cual seria efectivo.

En definitiva, ha quedado demostrado que m nandante posee
argunent os nas que suficientes conb para estinar que su posici on
no da pie para analisis alguno destinado a ponderar su nejor
derecho, por |o que procede la elimnacién de la prinera
solicitud efectuada por | NVERSI ONES PORTO SEGURO S. A. y en
definitiva asignar el nonbre de domnio a m nmandante PORTO
SEGURO COVPANI A DE SEGUROS GERAIS S. A



POR TANTO.

A USTED PIDO Acoger |los argunentos interpuestos por m
representada al nonmento de resolver el presente conflicto, y en
definitiva disponer el rechazo y elimnacién de la solicitud del
nonbre de domnio “PORTO SEGJURO CL” efectuada por | NVERSI ONES
PORTO SEGURO S. A, asignandoselo a m representada, PORTO SEGURO
COWANIA DE SEGURCS GERAIS S. A, todo con expresa condena en
cost as.

12. Que | os docunentos aconpafados por el priner solicitante son
| os siguientes:

1. Copia de la escritura publica de fecha 10 de abril de 1992,
otorgada en la Notaria de Santiago de don Aliro Vel oso Mifioz, en
la que consta |la constituci 6n de |Inversiones Portoseguro S. A

2. Copia de la escritura publica de fecha 27 de febrero de 2009,
otorgada en |a Notaria Publica de Santiago de don Sergio
Rodriguez Garcés, en la que consta el nonbramento de don
El eodoro Matte Capdevila conb gerente general y representante
| egal de Inversiones Portoseguro S. A

3. Conprobante de pago de inscripcion y pago del domnio
portoseguro.cl, de fecha 10 de nmarzo de 2009, ante NIC Chile.

13. Que | os docunentos aconpafiados por el segundo solicitante son
| os siguientes:

1.- Fotocopia de conprobante de depésito de |a segunda cuota de
honorarios arbitrales por |la suma de $ 400. 000.



2.- Copias de certificados de registros de |las marcas conercial es
de mi nandante en Chile, que a continuaci 6n se indican:

3) PORTO SEGQURO, registro N 824.682 que distingue servicios de
|l as clases 35, 36 y 38.

4) PORTO SEGQURO registro N 550.675 que distingue productos de
la clase 12.

5) PORTO SEGURO, registro N 811.095 que distingue servicios de
la clase 36 y 37.

3.- Copias de los certificados de registros de narcas conercial es

de mi nmandante en el extranjero:

1) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 818931752 que distingue
servicios de la clase 36.30 y 70

2) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 608669245 que distingue
servicios de la clase 36

3) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 825823366 que distingue
productos de la clase 18.3.2; 27.5.1.

4) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 817175490 que distingue
servicios de |a clase 36.60.

5) PORTO SEGURO Brasil, registro N 825246580 que distingue
servicios de |la clase 36.

6) PORTO SEGURO Brasil, registro N 816219290 que distingue
servicios de |a clase 36.10.

7) PORTO SEGURO Brasil, registro N 818931620 que distingue

servicios de |la clase 36.



8) PORTO SEGURO Brasil, registro N 816219311 que distingue
servicios de la clase 3630 y 70.

9) PORTO SEGURO, Uruguay, registro N 385216 que distingue
servicios de |la clase 36 y 37.

10) PORTO SEGURO, Paraguay, registro N 299903 que distingue
servicios de | a clase 36.

11) PORTO SEGURO, Paraguay, registro N 194777 que distingue
servicios de la clase 36

12) PORTO SEGURO, Brasil, registro N 312604 que distingue
servicios de | a clase 36.

13) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829308733 que
di stingue servicios de |a clase 36.

14) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829308865 que
di stingue servicios de la clase 36.

15) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829457224 que
di stingue servicios de |a clase 36.

16) PORTO SEGURO, Brasil, solicitud de registro N 829687386 que
di stingue servicios de la clase 36.

4. - Afiches publicitarios a colores, en donde se puede apreciar
el uso que se hace de | a expresi 6n “PORTO SEGURC

5.- Inpresos a colores en donde se puede apreciar publicidad de
m mnmandante, en donde da cuenta de | os servicios que ofrece en el
mer cado.

6.- Copia de Diario Oicial de fecha 13 de dicienbre de 1945 de
Brasil, en donde consta la autorizacién de m nandante para



operar y se aprueban sus estatutos, |o que da cuenta de |la data
en que conenz6 a operar en el nercado.

7.- Inpreso a color de la pagi na web ww. revistarazao.com br

rel aci onada con |as enpresas de Brasil cuyos nonbres son |os nas
respet ados, en donde se encuentra en lugar N 15 la enpresa a la
cual represento.

8.- Inpresos obtenidos de |la pagina web oficiales de m cliente,

WWW. port oseguro.comuy de Uruguay Yy ww. portoseguro.combr de

Brasil, donde m cliente pronociona sus productos y servi cios, Yy
se refiere a su msion, filosofia, productos y servicios.

9.- Inpresos de |a pagina web ww.google.cl, en donde al buscar

i nformaci 6n sobre PORTO SEGURO, el tercer link que arroja el
not or de blsqueda se refiere a m mandante, | o que da cuenta de
uso en la web de m nandante de sus narcas conerci al es.

10. - Acta de Asanblea General Extraordinaria realizada el 2 de
junio de 2008, con |a debida traducci én al espafiol .

16. Que el prinmer solicitante al evacuar traslado expone |o
siguiente: Cristdbal Tienken Fernandez, chileno, abogado, cédul a
naci onal de identidad N° 10.360.650-0, en representaci 6n de

I nversi ones Portoseguro S. A, en autos arbitral es sobre

asi gnaci 6n de nonbre de domi ni o caratul ados “Portoseguro.cl”

rol N° 10.901, a SA con respeto digo:

Que por mnmedio del presente, vengo en contestar el traslado
conferido por resolucion de fecha 4 de agosto, en tienpo y fornmm,



y por tanto, denostrar nejor derecho en |la asignaci 6n del dom nio
“portoseguro.cl”.

Por razones de orden y conprensioén, el presente escrito sera
contestado en el msnmo orden establecido por |la segunda
solicitante en su escrito de solicitud conpetitiva, valga |a
r edundanci a:

1. “Porto seguro es una fanmbsa 'y reconocida enpresa
i nt ernaci onal ”: Respecto de esta afirmacién por parte de la
segunda solicitante, sb6lo nos queda conentar al respecto, que
dicha afirmaci6on tiene s6lo un caracter subjeti vo que en nada
dermmuestra un nej or derecho que el de m representada, puesto que
en dicho contexto podrianps argunentar exactanmente |lo msnpb. En
ef ecto, Inversiones Portoseguro S.A fue constituida hace ya 16
afos cono plataforna de | os negocios e inversiones de la famlia
Matte, propietaria en fornma directa e indirecta, a través de
otras soci edades, de inversiones nacionales e internacionales de
gran relevancia y envergadura, tales como CWC S. A y sus
distintas filiales, Banco Bice S. A, s6lo por nonbrar algunas,
cuya administraci 6n es de reconocida conpetencia profesional vy
bajo | os nas altos estandares de trabajo y transparencia.

Es mhs, Porto Seguro Conpafiia de Seguros Cerais S.A no esta
| egal rente constituida en nuestro pais, por lo que ella es total

y absol utanente desconocida en nuestro pais. En efecto, conp se
sefialara en la solicitud conpetitiva de m mandante, |a segunda

solicitante no cunple con los requisitos nmininbs y copul ativos



para operar conp conpafia de seguros en Chile, segun | o establece
nuestra legislacion y ordenamento juridico. Tal cono se
desprende del Registro de Conpafiias de Seguros que |leva la
Superintendencia de Valores y Seguros, la msnma no figura cono
conpafiia de seguros, tanto vigente, no vigente y en |iquidacion,
gue esta publicada en la siguiente pagina web de la SVS,
http://ww. svs.cl/sitio/ mercados/consulta. php?nmer cado=S&ent i dad=C
SGEN.

En efecto, a esta parte y al arbitraje de autos, es absol utanente

irrelevante |la cantidad de servicios y productos que ésta
of rezca, cono por ejenplo se puede enunerar el “servicio gratuito
de revision de luces y de diagnostico de sistenma de frenos”.

Asinm sno, es totalnente irrelevante para autos la filosof ia de
trabaj o de sus funcionarios, directivos, accionistas, corredores,

asesores y prestadores de servicio; por |o que directanente
omtirenos cual quier conentario o juicio al respecto.

Dificil es imaginar que “cualquier persona que se enfrente o
escuche el nonbre “PORTO SEGURO', |o asociara y relacionara de
manera automatica y sin nediar ninguna duda”, ya que conp ya se
ha sefal ado anteriornmente, dicha enpresa no esta constituida en
nuestro pais.

1. El hecho que Porto Seguro Conpafia de Seguros Gerais S.A haya
sido autorizada por el gobierno brasilefio, para operar en dicho
pais, no puede ser considerado cono un nejor derecho sobre el

nonbre de domnio en disputa. Conb ya se sefal 6, en nuestro pais



esta enpresa es total mente desconocida y no ofrece producto ni
servicio alguno, por lo tanto es inposible estimr que se induzca

a error o confusi6én al publico consum dor

2. ElI hecho que esta parte no haya asistido a |la Audiencia de
Medi acion en NIC Chile, tanpoco puede ser considerado en autos
conb un desinterés de m representada ante el nonbre de dom nio
“portoseguro.cl”, puesto que el presente procedimento no se ha
visto ni truncado ni se ha alejado de |la nanera en céno este tipo

de conflictos se resuel ve.

Es més, dentro de la msnma |inea, nuestra parte podria argu nentar
un desinterés total de la segunda solicitante en el domnio en
disputa, vya que ésta dUdltima nunca inscribié el dom ni o
“portoseguro.cl” antes que m representada, a pesar que, conb Sse
seflala en su msno escrito; las fechas de solicitud de derechos
de marca, fueron hechos hace ya nas de 12 afios para la clase 12 y
de casi 2 afios a la fecha para las clases 35, 36 y 39. Lo
anterior, claranente denmuestra un desinterés por dicho registro
de domi ni o.

1. Derechos de propiedad industrial de Porto Seguro Conpafia de
Seguros Cerais S. A La segunda solicitante en su escrito de
solicitud, enunera las narcas y las categorias en que estan
regi stradas | as m snas desde el afio 1996 para |la clase 12 y desde
el anfo 2007 para las clases 35, 36 y 39. En este sentido, queda

de manifiesto que el derecho de dom ni o portoseguro.cl, nunca fue



considerado sino hasta que m representada la inscribié a su
nonbre. Respecto de |los registros de narca en el extranjero, no
venos relacién con el arbitraje de autos conb un elemento que

dermuestre un nejor derecho que m representada.

1. “PORTO SEGURO COWPANI A DE SEGURCS GERAIS S.A., posee respecto
de las marcas singularizadas en su escrito de solicitud, un
derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se
encuentra debi danente anparado en virtud a |lo establecido en el
articulo 2 de la Ley N 10.039, sobre Propiedad Industrial, en
relaciéon al articulo 19 N 25 de la Constituci6n Politica de la
Republica de Chile.”

Respecto a este punto, es necesario aclarar la diferente
natural eza juridica que diferencia las marcas regi stradas de |os
dom ni os sobre nonbres en internet. Al respecto, podenos sefial ar
gque la red internet se caracteriza por |la notoria carencia de
aut ori dades centrales, y su funcionanm ento se basa en consensos y
est andares que |ogran ser acogidos por |a conunidad en |a nedida
gue nuestren su utilidad en la practica. Todo esto, en un
anbi ente de enorne di nam snb, que hace que | as novedades de hace
seis nmeses hoy parezcan recuerdos de un pasado renoto. Hay
al gunas cosas, sin enbargo, que requieren una coordinacioén
central, para garantizar el correcto funcionamento de la red, y
una de ellas es la inscripci6on de nonbres de dom nios. Estos

"dom ni os" son sinplenente palabras que desighan grupos de



conputadores en la red, y no guardan ninguna relaci6n con |o que
en térmnos juridicos se entiende por "domnio". El asimlar el

concepto de domnio, al concepto juridico, conduciria al absurdo
de que el DCC deberia dejar de innmediato de realizar esta
funci 6n, y nadie mas debiera reenplazarlo, en tanto no existiera
el respaldo de wuna ley, so pena de violar los articulos
constitucional es que | a segunda solicitante sefal a.

En térm nos generales se puede afirmar que el nonbre de dominio
es un identificador de un nunero |IP, que define la direccion o
| ocal i zaci 6n de un servidor en Internet. Surgen conb una forma de
sinplificar la nmanera en que se localizan los servicios vy
productos ofrecidos en e nundo wvirtual, a fin que las
transacci ones, conerciales o no, sean mas am gables en el ciber -
espacio. En cuanto a la naturaleza juridica de |os dom nios de
Internet, nos acogenops a |lo que don Guillerno Carey Claro, socio
del estudio juridico Carey y Cia., arbitro NIC y reconocido
experto en la materia sefiala: “el DCC es el organisnpb encargado
en Chile de asighnar los domnios regionales (".cl") por

del egacién directa del I1CANN. La forma de delegaciodn esta
establecida en las directrices del ICANN para |os del egados
regionales en cada pais y por las normativas internas de cada
regi strador | ocal .

Dentro de este contexto se deben encontrar |as respuestas en
relaciéon a la naturaleza juridica del nonbre de domnio vy



determ nar qué derechos tiene el titular de un nonbre de dom nio

. cl
Para abordar el tema, analizarenos algunas afirmaciones o

negaci ones en relaci 6n con el tena:

El DCC no puede dar un Dom ni 0 en Propi edad.

El articulo 19 No. 24 de la Constitucion de la Republica ha
establecido el marco en que opera y se reconoce |la propiedad
privada cono garantia constitucional. S6lo la Ley puede
establ ecer el nodo de adquirir |la propiedad, de usar, de gozar y
di sponer de ella y las Iimtaciones y obligaciones que deriven de
su funci én soci al .

No estando el DCC, ni el procedimento de asignaci 6n de dom ni os
autorizado por ley, mal podra éste otorgar el dom nio o propiedad
sobre un nonbre para que sea usado en internet.

La propiedad de una expresion o un nonbre escrito, sin inportar
el lugar en gue se use, esta consagrada ademas en el Art. 19 No.
25 de la Constitucidon al garantizar |a propiedad industrial,
especificanmente las marcas conerciales, |la que se encuentran

regul adas bajo la Ley 19.039.

El Nonbre de Dominio no constituye propi edad en si.

Tal conb se desprende del nunero precedente, |a propiedad sobre
un nonbre se adqui ere por |os necani snbos establ ecidos en la | ey



para ese efecto. De |la | egislacion aplicable en Chile podenops
desprender que el derecho para usar y disponer de un determ nado
nonbre puede tener conp fuente, |a creacién, el reconocimento
estatal, un atributo de |a personalidad y/o el uso conp sefor y
duefio de él.

Por lo anterior, el derecho que emana de un nonbre de dom nio no
surge del servicio prestado por el DCC, sino que por el sélo
mnisterio de la ley o a través del reconocimento adm nistrativo
correspondi ent e.

Esto nos Ileva a concluir que |a asignaci 6n que hace el DCC de un
nonbre de domnio a un No. IP no constituye un derecho de
propi edad distinto al de su titular, sino que una forma de uso y

goce que éste efectula respecto del cual puede o no tener derecho.

Teoria del Medio.

Internet es un nedio de publicidad, infornacién y transacci 6n nmas
gue esta adquiriendo cada vez nas inportancia. No debiera ser
consi derado conp algo distinto a un periédico, un tel éfono o un
programa radial. Por lo tanto, al uso que se haga de un nonbre o
pal abra ajena a través de Internet se |le deberda aplicar la
| egi sl aci 6n existente respecto de esa materi a.

A via ejenplar, si un tercero reserva un nonbre de dom nio ajeno

para su uso personal, el verdader o duefio y titular del derecho de



propi edad sobre dicho nonbre podra ejercer |as acciones que |la
| ey ha contenpl ado para su defensa.

El derecho de propiedad sobre wuna determ nada expresion
general mente va a estar determnado por el derecho marcario
correspondi ent e, qgue es la forma mAs comin que nuestro
ordenam ento reconoce | a propi edad sobre signos distintivos.

Se debe considerar que el espectro de |a propiedad narcaria esta

limtado a | os pr oduct os pr ot egi dos por el registro

correspondi ente, por lo tanto, dado el caracter de especialidad

marcari o, no se puede pretender un derecho per -se sobre una

denoninaci 6n en internet por el sélo hecho de tener una marca

conerci al .

Nat ur al eza de | os Servici os del DCC.

Desde sus origenes internet ha funcionado en forma desregul ada
siendo |los asuntos de nonbres de domnio estructurados vy
coordi nados a través de una organi zaci6n sin fines de lucro para
evitar los conflictos de identidad que se pudiesen suscitar. Sin
un organi sno coordi nador de nonbres de domnio, nadie podria
tener identidad y ser encontrado en internet.

Por o tanto, ICANN naci6 para evitar el potencial caos en la
desi gnaci 6n de nonbres de dom nio. A su vez, esta entidad del ego

parte de sus funciones en otras organi zaciones en |os distintos



pai ses para que se hicieran cargo de la coordinacién a un nivel
mas regi onal

De este nodo, |la Universidad de Chile, actuando a través del DCC,
fue designado conp la entidad a cargo de |a asignaci 6n de dichos
nonbres para el identificador de Chile (.cl)

Conb se desprende de lo anterior, la funcién del DCC es la de
designar o asociar un determ nado nonbre a un nunero No. IP, a
fin que los usuarios de internet en Chile (.cl) puedan ser
i denti fi cados adecuadanente.

Por o anterior, el DCC presta un servicio de asignaci 6n de un
nonbre a un nanero IP. EIl DCC no otorga un derecho sobre un
nonbre, no otorga una concesi6n de uso, |o UGnico que hace es,
ante la solicitud de asignacion de dom nio, busca que éste se
encuentre disponible y estandolo |lo asigna, de esta forma prim
el principio cada vez mas universal del First-Cone First-Served.

Es decir, tiene prioridad el que prinero registra un nonbre.

El servicio que presta el DCC ha sido autoregulado en un
reglanento, el que debe ser aceptado integranente por el
.cl". Se

podria asenejar este tipo de convenio a un contrato de adhesi 6n.

solicitante antes de proceder a inscribir un domnio

En un esfuerzo para cautelar |os nonbres de sus verdaderos duefos
es que el DCC ha agregado un sist enma de oposicién y arbitraje el
gue ha sido aceptado de antemano por el solicitante al firmar la

decl araci 6n correspondi ent e.



Exi stiria en este caso un derecho de propi edad sobre | os derechos
personal es que enmanan de este contrato. Estos derechos son
susceptibles de todo tipo de actos juridicos |lo que ha sido
contenpl ado en el reglanento de inscripcién del DCC. Es por eso
gue cuando se dice que se vende un domnio, en estricto rigor lo
gue se esta haciendo es vender ciertos derechos personal es que
emanan del contrato de adhesi 6n con el DCC. Cuando esto sucede,
el DCC nodifica y no transfiere |os nonbres de dom nio segin se
desprende del m sno regl anento.

Esto queda respaldado por el hecho que el DCC no se hace
responsable del contenido de la solicitud de asignacién y que
cual quier sentencia judicial o arbitral de alguna autoridad o
tri bunal conpetente, serd aceptada sin ulterior pronunciam ento.
Conpb concl usi 6n, se puede sostener que | os nonbres de dom nios en
si son una forma de usar una expresi 6n que puede ser propia o
aj ena.

Los derechos de exclusividad del uso de ese domnio en internet y
lo transable en consecuencia, son |os derechos que emanan del
contrato de adhesi 6n por |os servicios de asignaci 6n que presta
el DCC.”

Es por lo anteriornmente expresado, que deben separarse |o0s
conceptos de propiedad industrial, que tanto esgrine |la segunda
solicitante, con el de domnio de Internet; puesto que son
cuestiones absolutanente distintas tal y conb se explicé



anteriormente. NO EXI STE DERECHO DE PROPI EDAD SOBRE LOS DOM NI OGS

DE | NTERNET, comb lo manifiesta la reclamante en su escrito.

1. Respecto a decl araci ones de | a reclamante, tales cono:

i. “podrianmps enfrentarnos a un solicitante inescrupul oso que

pudi era eventual nente distraer la atenci6n de |os consum dores

ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de m
mandante” o,

ii. “m representada no tiene por qué permtir que un tercero,

ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiacion

respecto de sus marcas, naxine cuando éstas constituyen narcas

fanbsas y notorias, y todas contienen el elenmento nmas inportante

de su razdén social”;

iii. “(.) y ellos pensaran que corresponde a m nandante, nada de

lo cual es efectivo, evi denci ando cl aranente el mecani sno

caprichoso y de nmala fe con que nos encontranos en frente

nuestro.”

No nos referirenos, puesto que claranente son descalificaciones
gue no tienen asidero ni en la realidad ni en el arbitraje de
autos y que, a nayor abundam ento, cual quier persona del pais
reconoce l|la honorabilidad y prestigio del grupo Matte, y su
“fam |y office” cono es |Inversiones Portoseguro S. A



Por tanto, Ruego Ud., tener por contestado el traslado conferido
a esta parte en |la resoluci én de fojas 198.
18. Que el segundo al evacuar traslado sefiala | o siguiente:
Carolina Mra Allende, abogado, Patente al dia de la |
Muni ci pal i dad de Las Condes, en representaci 6n de PORTO SEGURO
COVWPANI A DE SEGUROCS GERAIS S. A, en | os autos sobre solicitud del
nonbre de dom nio “portoseguro.cl”, Oicio NNC N° 10901, a Usted
digo: En cunplimento a la resolucion de fecha 4 de agosto de
2009, vengo en evacuar traslado, dentro de plazo de Ia
presentaci 6n efectuada por el priner solicitante, en base a |las
si gui ent es consi deraci ones de hecho y de derecho:
1) Argunment os expuest os por | NVERSI ONES PORTOSEGURO S A

En prinmer lugar, ninguno de |os argunentos expuestos
por el priner solicitante en su presentaci6n da cuenta de un
nej or derecho que | ogre sustentar su posicién para que el nonbre

de domnio en conflicto “portoseguro.cl”, |e sea asignado.

a) Asi el primer solicitante ha sefial ado en su presentaci 6n: “ Que
segun consta de conprobante de pago e inscripcion efectuado ante
NNC Chile, que con fecha 10 de marzo del afio 2009, m
representada, a través de su representante legal, Don Eleodoro
Matte C., inscribi6 para si, su uso conercial y conunicacional
el dom nio portoseguro.cl, y que a nmayor abundam ento, enpezd a
hacer uso de él, a través del encargo de |a construcci6n de su
pagina web y asimsnp, a través del uso de casillas de correos



electrénico, lo que inplicd un gasto inportante en hardware vy
software en ello”.

Al respecto, se debe considerar que hasta la fecha no se
acreditado por la contraria un uso de |la pagina web en disputa,
| o que se conprueba con un inpreso que se aconpafia en un otrosi
de esta presentaci 6n, en donde se evidencia que |a pagina web
www. portoseguro.cl hasta |la fecha no esta activada.

Tanpoco se ha acreditado “ningln gasto inport ante” cono sefala | a
contraparte, mas alla del inpuesto de NIC Chile que asciende a $
20.170, suma que por |o demdas tanbién fue cancelada por m

mandant e.

b) Asimsnpb, prosigue la presentaciéon de la contraria: *“ En
efecto, el reglanento de NC Chile, en l|lo relativo a Ila
asi gnaci 6n de dom nios de Internet, establece que |la preferencia
en derecho del referido domnio la tiene quien inscribidé y pago
en tienpo y forma el msno y, que sé6lo por notivos de publicidad
se establece un plazo de 30 dias con objeto que quien crea tener
nej or derecho, o se sienta vulnerado en él por su uso, pueda
accionar | os necani snbs establ ecidos para asi resguardarse. Por

tanto, en la msma |inea, tiene derecho al uso del dominio, aun
cuando ha sido inmpugnado, quien inscribiéo y pagé prinero el
referido dom nio.”

Al respecto, cabe hacer presente | o establecido en el articulo 10
de la Reglanentacion para el funcionanmento o del Registro de



Nonbres del Dominio CL (en adelante Reglanmento de NIC Chile) que
est abl ece:

“De la publicidad y pago de | as solicitudes

Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste |la
publicara dentro del plazo nmas breve que sea técnicanente
factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres dias
habiles, en una lista de solicitudes en tramte. Dicha solicitud
se mantendra en esta lista por un plazo de publicidad, el que
sera de 30 (treinta) dias corridos a contar de |a publicacion, a

objeto de que eventual es interesados tonen conocimento y, si se

estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes

para ese nonbre de dom nio.

No obstante lo anterior, durante este periodo NIC Chile se

reserva el derecho de habilitar tenporal nente el funcionam ento

técnico del nonbre de domnio solicitado, a fin de que el

Solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionan ento,

sin que ello constituya conpronmso de aceptar la solicitud

presentada. En caso de que haya nmas de wuna solicitud de

inscripciéon en tramite para ese nonbre de domnio, dicha

habi |l i taci 6n s6l o podra autorizarse respecto de aquella solicitud

gue haya sido recibida en priner |ugar”

Cada solicitante dispondra de un plazo de pago de 20 (veinte)
dias corridos contados desde la recepcion de la solicitud para
cunplir con |la obligaci 6n de pagar la tarifa respectiva.



Una vez recibido el pago y transcurrido el plazo de publi cidad,

NIC Chile procedera a asignar el nonbre dominio, salvo que

exi stan en ese nonento dos o nas solicitudes en tramte para ese

nonbr e.

De este nodo, es claro el Reglanento de NIC al sefal ar que existe
un plazo de publicidad de 30 dias para que “eventual es

i nt eresados tonen conocimento y, si se estimren afectados,
puedan presentar sus propias solicitudes para ese nonbre de
dom ni 0”.

Debe entenderse entonces que existe un plazo para que cual qui er
persona af ectada pueda oponerse en el plazo de 30 dias, cono
ocurrid en este caso, en que m nandante se opuso a la
inscripcién realizada por el primer solicitante cunpliendo con
| os requisitos del Reglanmento de NI C de oposicio6n dentro de

pl azo, independi ente del dia en que se opuso.

NIC Chile establece en su Reglanento una “habilitaci 6n tenpora
para el funcionamento técnico de un nonbre de domnio para
realizar pruebas técnicas del funcionamento, sin que ello
constituya un conprom so de aceptar la solicitud presentada

Asimi snp, el Reglamento de NIC Chile establece en el articulo 12:
“Una vez que haya expirado el plazo de publicidad de la solicitud
gue se encuentre en priner lugar y que hayan recibido | os pagos o
hayan expirado |os plazos de pago de todos y cada uno de |os

solicitantes, si se encontraran en tranite dos o mas solicitudes



de inscripcidn para ese msnb nonbre de domnio, se iniciara el

procedi mento establecido en el Anexo | sobre PROCED M ENTO DE
MEDI ACI ON Y ARBI TRAJE.

Por el s6lo hecho de presentar su solicitud, todos |os
solicitantes se obligan a aceptar el necanisnb de nediacién y
arbitraje para solucién de conflictos que se susciten en la
inscripcién de nonbres de domnio, a acatar su resultado, y a
pagar | os gastos y |las costas segin |lo deternmine el arbitro”.

Por lo tanto, el fin que persigue |a publicacién de una solicitud
de un nonbre de dominio, va nucho mas alla de |lo que sefala el

primer solicitante “s6lo por notivos de publicidad’, ya que por
una parte se da a conocer al publico en general de la solicitud
de un nonbre de domi nio, pero adenmas, el Reglanento establece |la
posi bilidad para que terceros que se puedan ver afectados por una
solicitud que | os perjudi gue, se puedan oponer a dicha solicitud.

De esta nanera, es el propio Reglanmento de NI C que establece la
posi bilidad de presentar oposicion a wuna solicitud previa,
sienpre que cunpla con los requisitos y una vez que expire el

pl azo para presentar oposicioén, si existe mas de una solicitud en
tramte se iniciara el “Procedi mento de Mediaci6n y Arbitraje”

situaci 6n que es aceptada desde el nobnento en que inscribe un
nonbre de dom ni o cual qui era.

En efecto, tal conpb se sefiala mas arriba, sélo por el hecho de
presentar una solicitud de un nonbre de dom nio cada solicitante



acepta el necanisnb de nediacién y arbitraje para soluci6n de
conflictos.

Asi, la publicacio6n de una solicitud de un nonbre de domnio, Ssi

bien tiene un fin de publicidad, éste no es su uUnico fin y quien
se sienta vul nerado en sus derechos preferentes puede oponerse,
sin que necesarianente el nonbre de domnio deba asignarse en
todos y cada uno de | os casos en gue se presentan oposiciones al

primer solicitante.

Ahora bien, existe diversa Jurisprudencia (algunos fallos fueron
citados en nuestra presentacion de 23 de julio de 2009) en
materias de nonbres de domnios en nuestro pais, que establece
que si bien a los prinmeros solicitantes de |os nonbres de
domnios, les asiste una “cierta” preferencia que |la Doctrina
conoce conp “first cone, first served”, por la i nscripcidn en
primer lugar, esto no es una presunci 6n de derecho y puede ceder

ante prueba en contrario, conbo es el caso de autos, en que a m

mandante | e asiste un nejor derecho para que el nonbre de domnio
en disputa | e sea asi gnado.

A nodo de ejenplo, podenps citar: Tanbién, citanps el fallo de
Juan Agustin Castell 6n Munita rel aci onado con el arbitraje por el

nonbre de dominio “123-wap.cl” de fecha 8 de novienbre de 2002,
guien establecié en su fallo los siguientes considerandos:

Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el
Tribunal arbitral goza de conpetencia para fallar de acuerdo a lo

gue su prudencia y equidad |e dicten. Sin enbargo, nerece



consultarse la Legislacion vigente sobre el temm, l|la cual se
constituye prineramente por la norma del articulo 19 ndnero 25
inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado, la cua

garantiza a todas | as personas |a propiedad industrial sobre Ias
patentes de invencion, mnmarcas conerciales, nodelos, procesos
tecnol 6gicos u otras creaciones analogas, por el tienpo que
establ ezca |a Ley. Esta norma constitucional se interpreta en |la
especi e, en que colisiona una expresi 6n otorgada en concesi 6n a
una de las partes por el Estado de Chile y un nonbre de domnio
inscrito conb segunda solicitante con un nonbre de dominio
inscrito prinmeranente, en el sentido de que |a expresion otorgada
en concesi on goza de |la garantia del Constituyente respecto de
| as actuaci ones posteriores que |a anenazan, cual es el caso de
la inscripcién del nonbre de domnio en disputa por parte de |la
primera solicitante. Adicionalnente, se aplican a este caso |as
normas del articulo 14 del reglanmento para el funcionam ento de

Registro de Nonmbres de domnio CL, en el sentido de que todo
solicitante de nonbres de domnio debe respetar |o0s derechos
val idamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta
di sposi ci 6n es consistente con la norma del articulo 10 del m sno
Regl anent o, que otorga a |os terceros afectados con una solicitud
de nonbre de domnio el derecho a presentar sus propias
solicitudes para ese msno nonbre dentro del térmno de 30 dias
contados desde |la prinmera solicitud. Décinpb: Por consiguiente,
este Tribunal estima que |a demandante ha justificado poseer un



nmej or derecho al nonbre de domnio en disputa "123-wap.cl", que
se identifica fuertemente con su inmagen corporativa y que es
objeto por ella de una actividad conercial y publicitaria de gran
envergadura, respeto de la prinera solicitante, quien no ha
acreditado poseer otro vinculo con el nonbre en disputa que el

haberl o solicitado prineranente.

Segun | o que sefiala el primer solicitante, bastaria con presentar

una solicitud de un nonbre de domnio, para que ésta fuera
asignada, pero la verdad es esa aseveracion esta lejos de la
realidad, ya que en reiteradas oport unidades, |os nonbres de
dom ni os son asi gnados al segundo solicitante, cuanto éste logra
acredi tar un nejor derecho.

De 1o contrario, no tendria sentido que existiera un
procedi mento de nediacién y arbitraje.

En definitiva, m nandante solicitdé el nonbre de domnio en
conflicto de acuerdo a las normas reglanentarias que rigen la
materia, sin infraccidon a ninguna nornma y de buena fe, desde el

nonento que estind que el nonbre de domnio requerido
evidentenente |le afectaria sus derechos e intereses, caus andole
un grave perjuicio economi co.

c) Prosigue su presentacién el priner solicitante: “ Conb se puede
apreciar en autos, m representada inscribié y pagé en tienpo y
forma el domnio de su enpresa con anterioridad a la parte
recurrente, quien procedié a inscribir el msno dominio varios

di as después, perdiendo asi |la preferencia en el referido domnio



gue por autos se reclama. En efecto, Johansson y Langlois

Limtada, inscribié y pagd por el msno dominio el dia 26 de

mar zo de 2009, es decir, 16 dias después que m representada”.

Al respecto, nos parece que el Reglanmento de NIC es claro en este
sentido, en donde se otorga un plazo de 30 dias para que
terceros, que se sientan afectados puedan oponerse a una
solicitud presentada. De este nodo, cualquier persona que se
pueda ver afectada o perjudicada por una solicitud de un nonbre
de dom ni o, puede presentar oposicion desde el dia nunero 1 hasta
el dia nanmero 30, sin que esto, afecte su oposicion.

M nmandante se opuso a la solicitud de autos en tienpo y form,
de lo contrario su solicitud no habria sido aceptada por NC
Chi |l e.

Asi, la solicitud presentada por m mandante tanbi én fue inscrita
y pagada en tienpo y forma. De lo contrario, no estarianpbs en un
procedimento arbitral.

Ademds se debe considerar |o que establece el Reglamento de NC

Chile en el articulo 7:

“Podran solicitar inscripcion de nonbres de dom nios bajo el

Dom nio CL | as siguientes personas... Las personas naturales o
juridicas que no residan en Chile podran solicitar inscripciones
de dom ni os haci éndose representar por al guna persona con
domcilio en el pais. Este representante actuara cono Contacto
Admi nistrativo, y se |le considerara cono el Solicitante para
todos los fines de esta Regl anentaci 6n, excepto que el domnio



sera inscrito a nonbre del que | e haya enconendado esta
representaci 6n. De esta situaci 6n se debera dejar constancia
expresa en la solicitud de inscripcion del nonbre de dom nio”.

Si bien, el nonbre de dominio en conflicto aparece pedido por
JOHANSSON Y LANG.OIS LIMTADA, esto es sOlo para efectos de
cunplir con las exigencias de NIC Chile sefialadas mas arriba, ya
gue conb bien es sabido, m nandante es una enpresa extranjera
originaria de Brasil.

En tal sentido, el nonbre de domnio fue solicitado en

representaci 6n de m nmandante “representando a...”

d) Prosigue la contraria sefial ando: “ Johansson y Langlois Ltda
s6lo tiene inscrita la marca en Chile y ello no significa que

efectivanente sean la Conpafiia de Seguros que dicen ser. En

efecto, la nmera inscripcion de una nmarca en Chile, no da derechos
sobre wuna enpresa, sociedad o conpafiia que funcione en el
extranjero, y nenos da garantia que ella funcione en el futuro en
el mercado, puesto que ni siquiera cunple |os requisitos mninos
y copul ativos para ser considerada una Conpafiia de Seguros, conp
| o establ ece | a | egislacién vigente”.

En prinmer |ugar hacenbs presente que Johansson y Langlois Ltda.
no es titular en Chile de marcas “PORTO SEGURO', ya que quien es
el titular de diversos registros nmarcarios, segun docunentaci on
gue se aconpafid en nuestra presentaci 6n de fecha 23 de julio de
2009 es |l a enpresa a |a cual represento.



Se debe tener presente que la prinera solicitante del nonbre de
dom ni o, no conpareci6 a |a Audiencia de Mediacién, conp tanpoco
a la Audiencia de Fijaci6on de Normas de Procedi miento, en donde
esta parte ha acreditado poder respecto a la enpresa que
repr esent a.

Asimsnmo, en nuestra citada presentacion de 23 de julio
aconpafanos di versos docunentos, entre | os cual es destaca:

1) Copias de registros de marcas conerciales de m mandante de
Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

2) Afiches publicitarios que denuestran un uso real y efectivo de
| a expresion “PORTO SEGURO que dan cuenta de |os productos vy
servicios que ofrece m nmandante en el nercado.

3) Copia de Diario Oicial de Brasil del afio 1945, en donde se
autoriz6 a m nandante para operar en el nercado.

4) Inpreso de |la pagina web de la revista ww.revistazao.com br,

en donde se nenciona a m nandante conb una de |as enpresas nas
respet adas de Brasil.

5) Inpresos obteni dos desde |a paginas web de m mandante, tanto
en Brasil conb en Uruguay.

6) Acta de Asanblea Ceneral Extraordinaria de m mandante de
fecha 2 de junio de 2008.

De este npdo, esta parte ha logrado no s6lo dar cuenta de la
exi stencia de m mandante, sino del reconocimento y notoriedad
gue éste ha obtenido en la Regi6n, quien si bien, inicidé sus



operaciones en Brasil, con el tienpo se ha expandido a otros
pai ses, conp es el caso de Uruguay, Paraguay y por ultino Chile.
Qui en verdaderanente ha |ogrado posicionar |la expresioén “PORTO
SEGURCO en el nmercado es m nandante, y no el prinmer solicitante.
Por o msnpo, no tiene asidero |Io que sefiala la contraria en
relacién a “la nera inscripcion de una marca en Chile, no da
derechos sobre una enpresa....”, entonces nos surge |a pregunta,
de ser efectivo | o sefial ado anteriornmente. ¢Para qué se inscriben
| as marcas conercial es?

Al respecto, se debe considerar que m rmandante, posee respecto
de las marcas “PORTO SEGURO registros N 550.675, 824.682 vy
811. 095, un derecho de propi edad adquirido con anterioridad a |la

solicitud del nombre de domnio de autos, el cual se encuentra

debi danente anparado en virtud a |l o establecido en el articulo 2°

de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad |Industrial, en relacio6n al

articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de | a Republi ca.

Asi, el articulo 2° prinera parte de la Ley N 19.039,

est abl ece que “cual quier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad
industrial que garantiza la Constitucién Politica, debiendo
obtener previanmente el titulo de protecci6n correspondi ente de
acuerdo con |l as disposiciones de esta ley”.

Por su parte, el inciso 3° del articulo 19 N 25 de la
Constituciéon Politica prescribe: “Se garantiza, tanbién, la
propi edad industrial sobre las patentes de invenciédn, narcas



conerci al es, nodel os, procesos tecnol 6gicos u otras creaciones
anal ogas, por el tienpo que establezca la ley”.

Segun | o podr&a corroborar el Sr. Juez Arbitro, m cliente, de
acuerdo a | as di sposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha
adquirido legitimnente el derecho de propi edad sobre sus narcas
comerci al es: “PORTO SEGURO’

Hay que tener presente que el comin denom nador de sus nmarcas |o

constituye “PORTO SEGQURO, que es aquel elenmento que le otorga a

sus nmarcas |la debida notoriedad y distintividad exigidos por |a

Ley de Propi edad I ndustri al

En otras pal abras, de no nediar en | os signos de ms nandantes | a
expresi 6n “PORTO SEGURO', no habria registros marcari os de su
propi edad.

En consecuencia, no resulta legitinmo que un tercero, sin derecho
al guno, solicite el nonbre de domnio “portoseguro.cl”, donde
preci samente el elenmento central esta formado por el vocablo
PORTO SEGURO que constituye el identificador por excelencia de
m cliente conb se ha denobstrado, desarrollando diversos
productos y servicios en el nercado que podran ser ofrecidos a
| os consum dores, razon por la cual el identificador en la red
“portoseguro.cl” debe ser definitivanente asignado a m cliente,
t eni endo ant ecedentes que asi | o aval an.

Lo recientenente expuesto da cuenta que PORTO SEGURO COWPANI A DE
SEGURCS GERAIS S. A, posee respecto a sus marcas conerciales



“PORTO SEGURC un “derecho de propi edad”, o que le otorga una

exclusividad sobre ellas para que los consumdores |as
identifiquen con claridad con m cliente, situacion que desde
| uego no escapa ni debe escapar a un “espacio virtual”, con el
creciente y sostenido uso que ha experinentado | nternet.

Ahora bien, tal conp sefial &ranbps, es necesario a criterio de esta
parte, hacer nmencién a | o establecido en | os nuneros 20 y
siguientes del Reglamento de NIC, en el Titulo “De |as

Revocaci ones de Domi ni 0”, nuneros que aval an desde todo punto de

vista | o seflal ado en esta presentaci on.

Si bien no estanps frente a una revocaci 6n, en ellos, se

est abl ecen | os verdaderos principios a que debe atenerse quien de
mal a fe ha obtenido la inscripcién de un nonbre de doni ni o,
constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Asi, el nunero 22 del reglanmento, sefiala cono causal de
revocaci 6n de un nonbre de dom nio, entre otras, “que el nonbre

de dom nio sea idéntico o engafiosanente simlar a una marca de

producto o de servicio sobre |la que tiene derechos el reclamante,

0 a un nonbre por el cual el reclamante es conocido”.

Ha quedado claro el hecho que el nonbre de domi nio solicitado

contiene cono el enento distintivo aquel que esta presente en cada

uno de | os signos de ms nandantes, a saber, “PORTO SEGURO', que

ademas constituye el el enento destacado de su razén soci al,




nonbre por el cual es anplianmente reconocida en el nercado cono
“ PORTO SEGURO’

La oposici 6n presentada por m nmandante, se funda en un interés
real y concreto, quien ostenta derechos de propiedad sobre el

vocablo “PORTO SEGURO', adquiridos previamente gracias a sus
mar cas conerci al es regi stradas en diversos pai ses.

Asi, la pretension de PORTO SEGURO COWANI A DE SEGUROS GERAIS
S. A encuentra su fundanento en un negocio que, conb ya se ha
expuesto, se encuentra en marcha desde hace varios afios, que
tiene una rentabilidad real y concreta y que, precisanmente, se
encuentra sostenido por las nmarcas “PORTO SEGURC, cono
consecuencia de su intenso uso, del prestigio y reconocimento
i nt ernaci onal que ha | ogrado | uego de nucho esfuerzo, constituye
su principal activo intangible y es un gran colector de
clientel a.

Asi, es evidente que el mayor perjuicio econémco, lo sufrira m

mandante, quien hasta la fecha invertido grandes sunma de dinero
| ograr que su narca sea reconocida a nivel internacional.

De manera que, dejando por un nonento de lado |la cuestion de la
buena fe y suponi endo gue el pri mer solicitante
estuvi era actuando de buena fe al igual que esta parte, se debe
considerar qgue m cliente tiene un negocio en nmarcha, ya nontado
desde hace nuchos afios, al que |le destina grandes inversiones de
di nero, especialnente en publicidad y en presencia en internet,



el dafo que |e puede ocasionar al no otorgarle estos dom nios,

sin dudas, sera mayor para esta parte.

Consecuentenmente, de asignarse el domnio al prinmer solicitante,
no sol o provocara |la dilucion de sus fanbsas y reconoci das narcas
"PORTO SEGURO', sino que adenas provocara en el publico
consum dor una directa "confusion en el interés inicial", puesto
gue evocan directanente a ellas y haran que el consum dor sea
desviado a un lugar diferente del deseado o buscado. Causando,
por consiguiente, la pérdida o desvio de clientela y los graves
perj uicios que con ello | e ocasionan.

e) La contraria tanbién ha sostenido: “A nayor abundam ento,
I nversiones Portoseguro S. A fue constituida por escritura
publica de constitucion de sociedad, de fecha 10 de abril de
1992, otorgada ante el Notario Publico, don Aliro Vel oso Mifoz.
Asi msnpb, don Eleodoro Matte Capdevila asum 6 funciones conp
gerente general y representante legal de la msna, por nedio de
Acta de Sesién de Directorio de fecha 27 de febrero de 2009; ta

cono se desprende de | os docunent os que se aconpafian a aut os”.

Al respecto, basta sefial ar que con fecha 23 de julio de 2009 en
nuestra presentaci 6n inicial aconpafianbs copia de Copia de D ario
Oicial de Brasil del afio 1945, en donde se autorizé a m

mandant e para operar en el nercado.

Lo anterior, sumado al hecho que m nandante esta reconocida conp

una de las enpresas nas exitosas de su pais de origen, son



notivos suficiente para establecer que |la enpresa que represento
posee una mayor antiguedad a | a de | a oponente.

A nodo de ejenplo, podenpbs citar el registro N° 550.675 es cua
proviene de la solicitud N° 356.470 de fechal de octubre de 1996.
2) Mej or derecho por parte de PORTO SEGURO COWPANI A DE
SEGURCS GERAIS S A

A m cliente le asiste un nejor derecho con sus nmarcas
conerci al es PORTO SEGURO, |as cual es han sido r egi stradas en nas
de una clase del Casificador Internacional de N za, tanto en
Chile, conb en otros paises, |o que se puede conprobar con la
docunent aci 6n aconpafiada en nuestra presentaci 6n de fecha 23 de
julio de 2009.

Asimsno, la nmarca de m nmandante, goza de fama y notoriedad a
nivel internacional, |o que se tanbi én se puede conprobar con |la
extensa docunentaci 6n aconpafiada en nuestra presentaci on
anteriornente al udi da.

No cabe duda al guna que con | os antecedentes aconpafiados hasta | a
fecha, ha quedado claro que “PORTO SEGURO es una enpresa
respetada, razon por |a cual nerece una adecuada protecci 6n de su
nonbre y de su inagen corporativa.

Prueba de | o sefial ado anteriornente, es el hecho que m mandante
se ha preocupado de resguardar y proporcionar |a adecuada
protecci 6n de sus diversas nmarcas conerciales, ante el Instituto

Naci onal de Propiedad Industrial.



Pues bien, lo anterior no escapa a |l a situaci 6n de | os “nonbres
de dom ni 0", que no obstante se trata de una natural eza juridica
di versa, existe una realidad practica y concreta, cual es que hoy
en dia la red constituye un fundanental y popul ar canal de
publicidad de productos y/o servicios, razén por la cual el
objetivo de esta presentaci 6n es lograr evitar que terceros se
apropi en de expresiones simlares a marcas fanpsas y notorias, y
gue esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre

| os consumni dor es.

3) Concl usi ones.
Asi las cosas, nos parece que el primer solicitante, en su
presentaci6n realizada ante este Tribunal , se ha visto

i nposi bilitado de denostrar un nejor derecho propio. Lo anterior
resulta del todo evidente, porque a fin de cuentas el priner
solicitante no posee ningun derecho de propi edad adquirido sobre
el nonmbre de dominio en disputa, conb tanpoco ha acreditado un
uso real y efectivo sobre el nonbre de dom ni o.

En efecto, henos dado cuenta que m nandante tiene un derecho de
propi edad adquirido previanente sobre la expresion “PORTO
SEGURO’, que no es sino, el nonbre de donminio en disputa, el cual
debe ser respetado.

En consecuencia, es evidente que de asignarse el nonbre de
dom ni o “portoseguro” a | NVERSI ONES PORTOSEGURO S A, el nas

perjudi cado serd mi mandante, por cuanto sus consum dores, seran



i nduci dos a toda clase de errores al encontrarse en la web con
| os sitios aludidos, quienes pensaran que se trata de |os
productos y servicios ofrecidos por m nandante en Chile.

En consecuencia, resulta claro que la solicitud de m nandante
por el nonbre de dom nio de autos, carece de un actuar

i nescrupul oso o de nala fe, el cual se encuentra, aval ado por

derechos narcari os, en base a | os cual es detenta un interés

| egitino.

En definitiva, ha quedado denostrado que m mandante posee
argunent os nas que suficientes conb para estinar que su posicion
no da pie para analisis alguno destinado a ponderar su nejor
derecho, por |o que procede la elimnacién de la prinera
solicitud efectuada por Inversiones Portoseguro S.A y en
definitiva asignar el nonbre de domnio a m nandante PORTO
SEGURO COVPANI A DE SEGURCS GERAI S S. A

POR TANTO, A USTED PI DG Tener por evacuado el traslado, y en
definitiva disponer el rechazo y elinmnacién de la prinera
solicitud del nonbre de dom nio “portoseguro.cl”, efectuados por
I nversi ones Portoseguro S. A, asignandoselo a m repres entada
PORTO SEGURO COVWPANI A DE SEGURCS GERAIS S. A., todo con expresa

condena en cost as.

14. Que el segundo solicitante aconpafio |os siguientes

document os.



1) Inpresos obtenido de Internet en donde consta que a la fecha

el sitio web ww. portoseguro.cl no esta activado.

2) Inpreso obtenido desde |la pagina web ww.inapi.cl en donde

consta que la marca que |la marca “PORTO SEGURO de m mandante
actual registro N° 550.675 fue solicitada inicialnente por nedio
de la solicitud N° 356.470 con fecha 1 de octubre de 1996.

15. Consi der ando:

Argunentos de | as partes.

1. El prinmer solicitante argunmenta el principio “first come first
served”; expone que la segunda solicitante no esta inscrita en
Chil e conp Conpafiia de Seguros; sostienen vinculos con el nonbre
de domnio, ya que es una plataforma de inversiones a l|la que
represent a, con dicho nonbre, aconpafando la escritura
respectiva; agregando docunentos fundantes de | o sosteni do.

2. El segundo solicitante argunenta marca conercial fanosa;
vincul os con el nonbre de dom nio; sostiene que de ahi deriva la
posi bi | i dad de confusio6n, citando diversas normas que aluden a
este concepto; agrega que el prinmer solicitante no asistié a
conparendo alguno, por lo que careceria de interés; y aconpafa
docunent os fundantes, |lo anterior es ratificado en el traslado de
fojas 198.

3. Prinmer punto a analizar: Buena fe, es inprescindible para este
arbitro analizar si los solicitantes est an o no de buena fe, al
respecto cabe reflexionar, el prinmer solicitante tiene vincul os

con el nonbre de domnio por sus |abores profesionales, que



tienen por |lo nenos 18 afos segln escritura de fojas 32; y el
segundo esta vinculado por las marcas conerciales, y época de |la
soci edad que representa con dicho nonbre, de mas de 50 afos. De
lo anterior deriva que no se vislunbra actitud predatoria de
parte alguna. Por |lo que para arbitro, anbos solicitantes estan
de buena fe.

4. El tema a dilucidar es si hay un conflicto entre |la marca del

segundo solicitante y el nonbre de domnio requerido por el

prinmer solicitante, a este respecto, |os principios para analizar

dicho conflicto, este arbitro los ha dado en varios fallos, el
ultino fue anorciegovip.cl, donde se transcribidé |lo siguiente:

“a. Conflicto de marca conercial con nonbre de dom nio: Los
principios para solventar este conflicto, esta sentenciador |os
dio en el fallo farmacias.cl, sentencia que seflala |o siqguiente:
“(.) el riesgo de confusion en el nercado y el riesgo de
asoci aci 6n, |os que seran analizados, por estar inplicitos en |la
argunent aci 6n del segundo solicitante.

El primero, de confusioén en el nercado, es un principio aplicable
a las nmarcas fanbsas, cono |lo es, por |o demds, Farnacias
Ahurmada, ya que una nueva marca 0 nonbre de dom nio, puede
provocar confusidn con la marca notoria. Para que se dé esta
situacion, se requiere de dos requisitos: “identidad de |os
signos en conflicto” y “simlitud o identidad de |os productos a
gque se refiere”, el prinero, se da evidentenmente en este caso, la
diferencia entre “farnacias.cl” y “farnmacias.cl” es ninim;, pero



no se vislunbra la identidad de producto, en efecto, de |os
antecedentes de autos, las actividades del primer solicitante y
del segundo, no tienen relacio6on alguna. Ms aun, esto podria
variar si la marca Farmaci as Ahunada, fuera inscrita en |la clase
38, Tel econuni caci ones, del G asi ficador I nt er naci onal de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, ya que
i ndicaria una inequivoca actitud de proteger |a nmarca registrada
en el mundo virtual, |lo que no consta en ninguno de | os Registros
Mar cari os aconpafados.

El segundo riesgo, de asociacion, no previene la confusién de
productos, sino que estos se asocien, ya que una persona ajena a
la nmarca fanpsa, se podria aprovechar de |la reputaci 6n de ésta,
perjudicando al titular de la marca conocida. Si bien en este
caso, no se requiere la identidad de producto, se requiere la
i dentidad de los signos en conflicto, o que se da en este caso,
conb se expuso en el parrafo anterior; no obstante, para que este
riesgo sea real, necesita de |as siguientes condiciones: a) Que
la marca tenga caracter renonbrado; b) Qe se produzca
aprovechamento ilicito de la reputacion del signo anterior; c)
Que el aprovechamiento ilicito se haga en beneficio propio o de
un tercero (al respecto véase Factbook Conercio Electrodnico,
Davar a&Davara Asesores Juridicos, Editorial Aranzadi, afio 2001,
pagi nas. 120 y sgtes.). En el presente caso, el requisito a) es
evidente, pero no asi b) y c), ya que conp se explico en la letra
a) del presente ordinal, no se vislunbra aprovechamento ilicito



de una palabra genérica de una marca fanbsa, y si no hay
aprovechamento ilicito, nmenos sera en beneficio personal. Lo que
se corrobora con el aserto del prinmer solicitante, en el sentido
de que al inscribir el domnio pretende “desarrollar un
directorio de farmacias en Internet”, lo que no fue rebatido por

el segundo solicitante y nada tiene que ver con el negocio de
este ultinmp. Por o que no se vislunbra el riesgo de
asoci aci 6n. .

Conmb se ve, son dos los riegos que existen, confusion vy
asoci aci 6n de nercado, anbos parten de una misna base, y esa es
gue la marca del que invoca |la vulneraci6n de su derecho, sea
fanbsa o0 notoria, es decir: “En térmnos generales puede
sefial arse que la nmarca notoria es aquel signo que en atencio6n a
su uso difundido ha |legado a ser conocida por un segnento
relevante de |os consunidores a los que dicho signo esta
dirigido”. (Derecho Marcario, Marcos Mrales Andrade, Editorial

Cono Sur, pag. 749, en el msnmo sentido fallo dap.cl: “ya que por
marca notoria entendenops que es aquel signo que en atencién a su
uso difundido ha Il egado a ser conocido por un segnmento relevante
de | os consum dores a los que dicho signo estd dirigido” y fallo
police.cl:, “marca fanpbsa y notoria, posicionada conercial nmente
por mas de dos décadas en nuestro pais, conocimento que es el

resultado de afios de esfuerzo, trabajo e inversion por parte de
|l os solicitantes del dom nio de autos.”

En la presente situacién, debido a l|la copiosa docunentacién



aconpafiada por el segundo solicitante, se acepta que es una marca
fanpbsa, por | o nmenos en Brasil, por |o que verenps si hay riesgo
de confusi6n a asociaci6n. Riesgo de Confusién: La nmarca fanosa,
hay identidad de signos, pero no de productos, una es plataform
de inversion, la prinera, y otras es conpafiia de seguros, la
segunda; Riego de Asociacién: La narca es fanpbsa, conb ya se
dijo, pero no se vislunbra aprovechamento ilicito, ni en
beneficio personal, ni de un tercero. De |o antedicho, deriva que
se descarta el argunmento narcari o del segundo solicitante, ya que
no se vislunbra el riesgo de confusidn que invoca conb sustento
de su posici on.

4. El argunento del segundo solicitante, en el sentido de que el
primer solicitante no haya concurrido a l|as audiencias, no es
suficiente para asignar el nonbre de domnio, ya que la falta de
interés se acredita al no presentar sol icitud conpetitiva, |o que
no sucedi6 en autos, por |lo demas a falta de interés no es un
argunment o decisorio dentro de Reglamento de Nic Chile; por otro
| ado, el argunento de tener correos funcionando con la futura
pagina web, que invoca el prinmer solicitante, tanpoco es
argunmento suficiente, ya que se esta ejerciendo un derecho que
otorga el articulo 10 del Reglanmento de Nic Chile, por |o que no
hay nada que incline |la balanza de la justicia en este argunento,
es un antecedente a tener en cuenta, pero no decisorio segun e

citado reglanento; Finalmente el sefalar, conp o hace la prinera
solicitante, que |la segunda solicitante no esta inscrita en Chile



cono Conpafiia de Seguros, tendra inportancia para funcionam ento
cono Conpafiia de dicho rubro dentro de pais, pero dentro del
mundo virtual, sin delimtaciones territoriales, no tiene el peso
gue se pretende asignarle, es un antecedente mas, pero no
decisorio para el conflicto, a la luz del Reglanento de Nic
Chi |l e.

5. S6lo queda el principio “first cone first served”, principio
basico de la Internet, que consiste en que el prinero que
solicita el nonbre de domnio se queda con él. Conb se ha
explicado en fallos anteriores, este principio sustenta |a
Internet, ya que |as entidades registradoras de nonbre de dom nio
no tienen acceso a todas |as bases de datos del nundo, para
verificar la inconpatibilidad del nonbre de dominio con otro ya
registrado, por |lo msnop esta inposibilidad técnica, consagro
este principio, propio del nmundo virtual. Ahora, este principio
es concul cado si algun otro solicitante denuestra nejor derecho o
mas bien un nejor posicionamento frente al ordenam ent o
juridico. Y conb se expuso, eso no deriva de |a argunentaci 6n del
segundo solicitante.

20. En nerito de lo expuesto y dentro de los principios de
equi dad y buena fe que obligan a este arbitro.

Y TENI ENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre
Procedi mento de Mediaci 6n y Arbitraje del Dom nio CL, resuel vo:
Asi gnase el nonbre de dom nio “portoseguro.cl” a la parte



I NVERSI ONES PORTO SEGURO S. A, sin costas, ya que hubo evidente
notivo para litigar.

Noti fiquese | a resoluci 6n por correo electronico a las partes y a
NI C Chile.

Resolvio el Juez Arbitro abogado Pabl o Canovas Sil va.

Firman cono testigos Mhnica GQuzmédn Dodis y Carolina Arellano

O tuzar.

Juez Arbitro.



