Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
puertoveleropropiedades.cl

En Santiago a 10 de Enero de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio puertoveleropropiedades.cl vengo en dictar la presente sentencia con
el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion
de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante LORENA ISABEL CARVAJAL JUICA, domiciliada en Av. Cruz

Grande 3020, Coquimbo, Guanaqueros; y por la otra, Segundo Solicitante Inversiones Y Asesorias Puerto
Velero Dos S.A. Rep. por Silva & Cia. (INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S A),
domiciliado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 26 de Noviembre de 2013, se recibi6 en mi oficina Oficio N° 18886, materia solicita arbitraje
dominio puertoveleropropiedades.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del
conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion &rbitro y
la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con mediante carta de fecha 27 de Noviembre del 2013, mediante correo certificado de acuerdo a
la Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes
en conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de
normas del procedimiento para el dia 11 de Diciembre de 2013, a las 12:30 horas, lo cual consta en
autos.

Que con fecha 11 de Diciembre de 2013, siendo las 12:40 horas se llevd a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Inversiones Y Asesorias Puerto Velero Dos
S.A. Rep. por Silva & Cia. (INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S A), quienes confieren
poder a Cristian Ceballos Argo, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Hendaya N° 60,
piso 4, Las Condes, Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante LORENA ISABEL CARVAJAL
JUICA,; y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar
la posibilidad de una conciliacion que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del
procedimiento de acuerdo a la Reglamentacion NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las
partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

Que con fecha 26 de Diciembre de 2013 y dentro del plazo de 10 dias habiles, se presenté Demanda
Arbitral por asignacion de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante Inversiones Y Asesorias
Puerto Velero Dos S.A. Rep. por Silva & Cia. (INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S A)

Que con fecha 30 de Diciembre de 2013, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante, A lo
Principal: Por presentada demanda de asignacion de nombre de dominio; Primer Otrosi: Por
acompafiados documentos con citacion; Segundo Otrosi: Téngase presente patrocinio y poder. Se
deja constancia que el Primer Solicitante no realiz6 presentacion alguna. Que segun N° 3 Fijado en las
normas de Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de las partes, el &rbitro
podra derechamente citar a oir sentencia”, en merito de lo cual se cita a las partes a oir sentencia.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

l.- Puerto Velero es el proyecto inmobiliario con mayor extension del norte de Chile. EI complejo

dispone de un completo equipamiento comercial, deportivo y entretencion, el que unido a sus
departamentos, casas y sitios, conforman uno de los lugares de descanso y esparcimiento mas
importantes del pais.



Il.- Pues bien, dado el caracter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha
preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad
Industrial, los conceptos de diversas marcas comerciales que contienen la expresion MAS en entre ellos
podemos destacar PUERTO VELERO, siendo esta su marca principal, ello conforme se desprende de los
registros de marca comerciales y a los medios de prueba que se acompafian en el primer otrosi.

lll.- Mi representada, lo que busca con esta oposicion del nombre de dominio, no es impedir que el
primer solicitante pueda iniciar una actividad economica, por el contrario buscamos que en el mercado no
se produzcan confusiones con el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos, velando
porque el consumidor al momento de elegir sepa y tenga real conciencia, cual producto o servicio esta
seleccionado libremente, sin que pueda estar inducido por confusion.

Dicha confusion se provoca en los hechos debido a que mi representada tiene su marca registrada
precisamente para prestar los servicios inmobiliarios que son coincidentes con el nombre de dominio en
disputa PUERTOVELEROPROPIEDADES, al agregar la expresion propiedades, da cuenta que los rubros
son similares, hasta podriamos decir que idénticos.

IV.- M&s aun debemos destacar que al ingresar a la pagina web en disputa podemos apreciar que el
signo utilizado (logo de un velero) es practicamente idéntico al de mi representada.

Agregaremos que el contenido de la pagina es practicamente idéntico al de mi representada, por lo que el
consumidor medio facilmente podria pensar que se trata de nuestra representada. La actitud de ésta es
aprovecharse del “look and feel” para poder obtener cliente a costa de la fama y reputacion de mi
representada.

Esta situacion violenta el espiritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores
sean expuestos a peligros de “confusion o error” al momento de adquirir productos y servicios”.

Ademas no parece justo permitir que un tercero, que no tiene relacion alguna con INVERSIONES Y
ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A.y que en nada ha contribuido al prestigio de sus marcas
PUERTO VELERO capitalice el prestigio construido, tras afios de campafias de marketing.

En este sentido, estimamos que el hecho que

1.- Laidentidad de las expresiones

2.- y el hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca.

Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilucion” de la imagen comercial 0 marcaria, en cuanto a
que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion identificatoria idéntica a las
marcas, dominios y razén social de mi representada, ocurriria que los usuarios de Internet identifiquen
servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezara a generarse un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante. Esta situacion ademas de ser
injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante
tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional.
En suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como
titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion.

En consideracion a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el
Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL. A UD. PIDO: Tener por presentada, dentro de plazo, la presente
demanda de asignacion de nombre de dominio, someterla a tramitacion y, en definitiva, resolver que el
nombre de dominio en cuestion PUERTOVELEROPROPIEDADES.CL, sea asignado a mi representada
INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS S.A., con expresa condena en costas a la parte
demandada.

7.- Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafiados los siguientes documentos:
Documentos que dan cuenta de personeria para actuar en autos.

Listado de marcas de representada que contienen la marca PUERTO VELERO
Impresion de la pagina web de representada www.puertovelero.cl

Certificado de Estadia de Puerto Velero.

Tarjeta de Visita de Puerto Velero.
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6. Revista con noticias Puerto Velero.
7. Brochure del Proyecto Puerto Velero.
8. Impresion de la pagina web www.puertoveleropropiedades.cl

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentacién de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primery
un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuél de
las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado puertoveleropropiedades.cl, y si
eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos
adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante tiene registrada las marcas INMOBILIARIA PUERTO
VELERO y PUERTO VELERO, asimismo el dominio www.puertovelero.cl donde tiene alojada su pagina
web ofreciendo sus servicios, por lo que tiene derechos e intereses legitimos con respecto al nombre de
dominio en disputa.

3. Es un hecho que el nombre de dominio solicitado por parte del Primer Solicitante es engafiosamente
similar a la marca del Segundo Solicitante, lo que traeria confusion o error en los consumidores, toda vez
que contiene integramente la marca registrada y usada en el mercado por el Segundo Solicitante, cual es
PUERTO VELERO, ya que la expresion propiedades no agrega ningun elemento que permita distinguirla
sino que simplemente se refiere al rubro en donde ambos solicitantes operan, y a lo que es Puerto Velero
que es justamente un conjunto inmobiliario o de propiedades en la IV Regidn.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio puertoveleropropiedades.cl al Sequndo Solicitante, Inversiones Y Asesorias
Puerto Velero Dos S.A. Rep. por Silva & Cia. (INVERSIONES Y ASESORIAS PUERTO VELERO DOS

SA)

Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Isabel Paiva Hantke, Rut:
7.287.246-0 y dofla Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE

Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 7.287.246-0 RUT: 16.278.653-9



