JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 18 de Marzo de 2009.
Juicio arbitral ptovelero.cl

Rol 01-2009

VISTOS:

Que mediante oficio OF 10087 de Nic Chile, de fecha 5 de enero de 2009, se
designo a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio ptovelero.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefarlo fielmente, se
citd a las partes, mediante resolucion de fecha 6 de enero de 2009, a una
audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 20 de
enero de 2009, a las 11:00 horas en el despacho de esta Juez Arbitro,
notificandoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de don Walter Sergio Eichhorn Cisternas, como primer solicitante; dofia Carla
Encalada Contreras, habilitada de derecho, con poder delegado de dofia Carmen
Paz Alvarez Enriquez, del estudio Sargent & Krahn, por el segundo solicitante; en
rebeldia del tercer solicitante, y el arbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose por
notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuld un plazo de 10 dias
habiles para que todas las partes involucradas presentaran sus argumentos y
pruebas en relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan solo el segundo solicitante allegé al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido
el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 80, se citd a las partes
para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 23, con fecha 3 de Marzo de 2009, dofia Carmen Paz Alvarez
Enriqguez, en representacion de COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS DE
PUERTO VELERO, como segundo solicitante y demandante de autos, interpone
demanda arbitral de asignacion de nombre de dominio, en la cual allega al
procesos sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el
nombre de dominio en disputa.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

a. Que su mandante ha sido formada por la comunidad de copropietarios del
Condominio ubicado en el balneario de la IV Region denominado “Puerto
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Velero”, a fin de administrar los espacios y servicios comunes de dicho
Condominio, desde el 6 de mayo de 1994, utilizando dicho nombre
comercial desde hace 12 afios. Sefala que dicho condominio se ha
consolidado como un lugar exclusivo ubicado frente a una playa de 4
kilbmetros de extension en la IV Regidén. Cuenta con una de las mas
completas infraestructuras del pais; motivos todos por los cuales el
segundo solicitante se encuentra en todo derecho de oponerse a la
solicitud de un nombre de dominio que la identifica plenamente, que le
permite informar y publicitar el Condominio en cuestion, lo cual forma
parte del deber de administracion que la ley le impone.

Sefala asimismo que su mandante cuenta con una marca comercial
debidamente registrada:

- Registro N° 773.785, PROVELERO, denominativa, clase 41.

Sin perjuicio de lo anterior, su mandante es titular de la solicitud N°
716.105, “PROVELERQ”, para distinguir servicios de la clase 36. Dicho
registro da cuenta del mejor derecho que posee su mandante, toda vez
gque su elemento distintivo es virtualmente idéntico a la marca comercial
antes sefalada, siendo su Unica diferencia la modificacion de la letra “R”
por la letra “T”, en el nombre de dominio en disputa, ptovelero.cl.

Sefala ademas ser titular del nombre de dominio PTO-VELERO.CL, con
lo cual el nombre de dominio en disputa y el mencionado
precedentemente, son practicamente idénticos. Es asi como el primer
solicitante lo Unico que hizo fue eliminar el guién entre las expresiones
“PTO” y “WELERO?”, lo que en forma evidente no es suficiente para evitar
confusiones entre los usuarios de internet. Asimismo, su mandante cuenta
con el nombre de dominio PROVELERO.CL, inscrito por el administrador
de la copropiedad, para lo cual rige lo expuesto precedentemente.

A continuacién, sefiala que a la luz de la Ley N° 19.537 sobre
Copropiedad Inmobiliaria, la administracion de los condominios se
encuentra entregad a la asamblea de copropietarios 0 a los cuerpos
colegiados que sefiale el reglamento respectivo. Entonces, validamente
su mandante ha solicitado el nombre de dominio objeto de la litis para
realizar de manera mas efectiva el rol que les corresponde, como
administradores de la comunidad. Tomando en consideracién ademas
marcas y dominios inscritos ya sefialados, sefiala que el primer solicitante
se ha limitado a tomar dichas expresiones que identifican a su mandante,
y ha omitido Unicamente el guiébn que separa las expresiones “PTO” y
“VELEROQO”, del nombre de dominio de su representada, y modificando la
letra “R” por una “T” en el otro caso ya sefalado. Lo anterior, bajo ningun
punto de vista debe ser considerado como un elemento diferenciador
suficiente y adecuado, ya que ambas expresiones se refieren a la
comunidad de su mandante. Ademas, sefiala que los usuarios de internet
al enfrentarse al dominio en disputa, l6gicamente pensaran que éste
corresponde a su representado 0 que su uso cuenta con la autorizacion
de éste, causandole un grave perjuicio a éste.

Luego, sefala que tanto el tercer como el primer solicitante carecen de
derechos o vinculacién alguna con el nombre de dominio en disputa.
Precisa que el primer solicitante es Unicamente el titular de uno de los
cientos de departamentos que conforman el condominio del cual es duefio
su mandante, cuyo objetivo ademas es darlo en arrendamiento. Entonces,
solicita el rechazo de la solicitud de la primera, ya que de lo contrario se
permitird que un tercero haga uso de una marca comercial debidamente
registrada, que es utilizada por su mandante en Internet y ademas es
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reconocida por el pablico consumidor asi como por los usuarios de la red,
todo lo cual llevaria a una inevitable confusion.

Con respecto al tercer solicitante, sefiala que el nombre de dominio pto-
velero.cl, idéntico al nombre de dominio de autos, fue asignado a su
mandante luego de un procedimiento arbitral justamente en contra del
actual tercer solicitante de autos, atendido principalmente a que éste
posee derechos anteriores en el tiempo respecto de ese nombre de
dominio. Ademas, el tercer solicitante constantemente ha intentado
aprovecharse de la fama y notoriedad de las expresiones asociadas a su
mandante, lo cual queda de manifiesto ante su solicitud de la marca
“COMUNIDAD PUERTO VELERO” a la cual su mandante se opuso,
siendo dicha oposicién aceptada con fecha 26 de septiembre de 2006.
Como antecedentes de derecho, y luego de realizar una descripcion de
los nombres de dominio y su importancia, el segundo solicitante sefiala
como criterios aplicables a la presente controversia, entre otros: el criterio
de titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con nombres de
dominio, el criterio del mejor derecho por el uso efectivo y legitimo, el
criterio de la identidad, asi como las normas contenidas en el convenio de
Paris al efecto, y asimismo menciona la Politica Uniforme de Resolucién
de Conflictos Relativos a Nombres de Dominio, como asimismo
Reglamentacién de Nic Chile, entre otras.

3°. Que, en la misma presentacion, el segundo solicitante acompafé los
siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1.
2.

Copia de los certificados de registro marcario ya individualizados.
Impresion de documentos de la pagina web www.nic.cl que dan cuenta
de la titularidad de su mandante sobre los nombres de dominio ya
individualizados.

Impresiones de la pagina web www.ptovelero.cl que dan cuenta de los
servicios ofrecidos por el primer solicitante.

Impresiones del sitio web www.provelero.cl que da cuenta de la
asociacion que existe entre la expresion “PUERTO VELERO” y su
mandante.

Copia del Rol Unico Tributario de la Comunidad de “PUERTO
VELERO?”, con fecha de inicio de actividades el 6 de mayo de 1994.
Fotocopia del fallo del Departamento de Propiedad Industrial que
rechaza la solicitud de marca N° 703.308 “COMUNIDAD PUERTO
VELERO”.

Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “pto-
velero.cl”, de fecha 2 de Marzo de 2007.

Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
“vifasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006.

4° Que a fojas 79 el segundo solicitante presentd escrito solicitando se asigne
derechamente el nombre de dominio en disputa a su representada, debido a que
tanto el primer como el tercer solicitante no acompafiaron sus pretensiones y
defensas en este juicio.

5° Que, a fojas 80, con fecha 10 de marzo de 2009, y atendiendo a la solicitud
de fs. 79, este tribunal decretd autos para fallo.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cudl
de las tres partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion
del nombre de dominio en disputa, ptovelero.cl .

SEGUNDO: Que don WALTER SERGIO EICHHORN CISTERNAS, es el primer
solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio
existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del
primer solicitante, el cual nos sefiala que el nombre de dominio en disputa debe
otorgarse a quien primero solicitd su inscripcion, siempre y cuando no existan
otros antecedentes que obren a favor de la contraparte con respecto a su
solicitud. Este principio debe considerarse como principio de Ultima ratio, debido
a que su utilizacion es procedente solo cuando no existan antecedentes de hecho
o de derecho que permitan justificar la asignacién del nombre de dominio a otro
solicitante.

TERCERO: Que la COMUNIDAD DE COPROPIETARIOS DE PUERTO
VELERO, como segundo solicitante y demandante de autos, ha alegado poseer
un mejor derecho en relacién al nombre de dominio en disputa, alegando entre
otras, ser el titular de diversas marcas comerciales y nombres de dominio que
guardan una relacién estrecha con el nombre solicitado, aduciendo ademas, ser
el legitimo representante de la Comunidad de Copropietarios de Puerto Velero,
Balneario ubicado en la IV region de Chile, por lo cual les corresponde
legitimamente el uso de dicha expresion, sin perjuicio de los intereses que
pudiesen tener los demas solicitantes. Es asi como alegan que existira un peligro
de confusion y error entre los usuarios de internet, ya que al ingresar en el
navegador el nombre de dominio en disputa, creeran estar ante la pagina web
gue ofrece los servicios del segundo solicitante, y en el entendido que el nombre
de dominio se asignase a un tercero, ello no seria asi.

CUARTO: Que este Tribunal Arbitral no ha recibido los antecedentes y
argumentos tanto del primer solicitante, don Walter Eichhorn Cisternas, como del
tercer solicitante INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.,
por lo cual no ha podido ser informado acerca de cuales son sus derechos o
pretensiones con respecto al nombre de dominio en disputa. Esta situacion se
encuentra contemplada en las bases que rigen este procedimiento, las cuales
segun su numeral segundo, indican que de no adjuntar la presentacién de
argumentos y pruebas por parte de los solicitantes, se entienden desistidos de
sus respectivas solicitudes, y entonces quedara facultado este juez arbitro para
asignar el nombre de dominio en disputa a quien corresponda.

QUINTO: Que, asi las cosas, este Tribunal no tiene otros medios de convicciéon
gue los presentados por el segundo solicitante, quien ha invocado argumentos y
probanzas tendientes a demostrar que posee un mejor derecho al nombre de
dominio en disputa, todo lo cual se encuentra ademas amparado en los derechos
gue emanan de las marcas comerciales inscritas como asimismo de los nombres
de dominio, antecedentes que obran a su favor un mejor derecho.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, este Juez Arbitro debe ajustar su actuar a
la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y
la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige
este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que
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este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer
por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creandose la
conviccion de que es a éste ultimo a quien le corresponde un mejor derecho
sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignéarsele el nombre de
dominio ptovelero.cl, conviccion que emana de los argumentos y probanzas
hechas valer en juicio, teniendo en consideracion expresa la inactividad procesal
de las demas partes.

SEPTIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio ptovelero.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion en
el sentido de que se mantienen a salvo en relacidon al particular, las demas
facultades que a los demés solicitantes en derecho correspondan.

OCTAVO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636 y
siguientes del Coédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Desestimar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio ptovelero.cl por
parte del primer solicitante, don Walter Sergio Eichhorn Cisternas.

2.- Desestimar la solicitud de inscripcién del nombre de dominio ptovelero.cl, por
parte del tercer solicitante, Inversiones y Asesorias Puerto Velero Dos, S.A.

3.- Acoger la solicitud de inscripcion del nombre de dominio ptovelero.cl, y por
ende, asignar definitivamente su inscripcion a nombre del segundo solicitante,
la Comunidad de Copropietarios Puerto Velero, Rut56  .038.390-8

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sad4 Azar, Notario Titular de Santiago.
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