FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<revistaconstruccion.cl>

—ROL 16344 -

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil doce.
VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 16344 de fecha 12 de junio de 2012, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacion como arbitro para
resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio
<revistaconstruccion.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por
correo electrénico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segln aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante EDITORA
MICROBYTE LIMITADA, Rut: 79.587.350-3, Sucre N° 2235, Nufioa, Santiago y como segundo solicitante
Johansson & Langlois, representando a CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G., RuT: 81.458.500-k, San Pio X
2460, of. 1101, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que como costa a fojas 4, con fecha 15 de junio del 2012, se tuvo por constituido el Tribunal
Arbitral cité a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el dia lunes 25 de
junio del 2012, a las 17.30 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer
solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 25 de junio del 2012, se llevd a cabo la referida audiencia con la presencia de
CHRISTOPHER DOXRUD, por el segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no
habiendo conciliacidn, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que a fojas 10, con fecha 26 de junio del 2012, este tribunal arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia jueves 12 de julio de
2012.

SEPTIMO: Que a fojas 11, CHRISTOPHER DOXRUD G., presentd un escrito, como segundo solicitante, de
demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a) Que el dominio solicitado, corresponde a un nombre que presenta similitud grafica y conceptual, al punto
de crear un riesgo grave de confusidn, con la denominacion la marca registrada por sus mandantes en la
clase 16, como lo es “revista construccion”, segun se indica mas adelante, como asimismo con otras marcas
de su propiedad conformadas por el vocablo “construccién”;

b) Que, el dominio se identifica, con los registros de marcas comerciales que mas adelante se indican, como
asimismo por ser la Camara aquella entidad gremial que reune a los actores del rubro de la construccién. En
efecto, la CChC es una asociacién gremial cuyo objetivo primordial es promover el desarrollo y fomento de la
actividad de la construccion, como una palanca fundamental para el desarrollo del pais en el contexto de
una economia social de mercado basada en la iniciativa privada;

93



c) Que, la Camara también busca apoyar el bienestar de los chilenos, especialmente el de los trabajadores
de la construccién y sus familias, a través de su Red Social. Esta se ha constituido a través del tiempo como
un conjunto de entidades enfocadas a la accién social que se ha desarrollado gracias al aporte desinteresado
de los socios, a una buena gestion y a la consolidacion patrimonial de la Camara. Por tanto, en el presente
documento se entiende a la Red Social como parte constitutiva de la Cdmara;

d) Que, la asignacion del referido nombre de dominio a un tercero, en este caso a Editora Microbyte Ltda.,
perjudicaria los derechos de sus representados, Cdmara Chilena de la Construccion A.G., quienes poseen un
mejor derecho para ostentar la titularizad del referido nombre de dominio;

e) Que, su mandante es titular de los siguientes registros de marcas comerciales que contienen la expresion
“Construccion”, todas para distinguir productos de la clase 16, clase en la cual se clasifican las impresiones
periddicas y no periddicas, entre las cuales se encuentran las “revistas”: Marca: la construccion, 947602;
marca: camara chilena de la construccion registro 825250; marca: camara chilena de la construccidn,
registro 825251; marca: cdmara chilena de la construccién, registro: 942990; marca: camara chilena de la
construccidn, registro 942995;

f) Que, su mandante es quien puede identificarse con la expresidn que constituye el nombre de dominio en
conflicto, por cuanto posee numerosos registros de marcas comerciales y nombres de dominios que se
asimilan al punto de generar un grave riesgo de confusidn respecto a su origen y procedencia. En otras
palabras, cualquier persona que se enfrente al dominio “revistaconstruccion.cl” y a su contenido, tendrd la
mas plena conviccidn que este tiene su origen en sus mandantes, generando, en consecuencia, toda clase de
confusiones.

g) Que para acreditar sus dichos el solicitante acompaiia los siguientes documentos:

1.- Copia de personerias para actuar en representacion de la Camara Chilena de la Construccion.

2.- Copia de los certificados de registro que se indican a continuacién: Marca : la construccién, 947602;
marca: camara chilena de la construccion registro 825250; marca: camara chilena de la construccidn,
registro 825251; marca: cdmara chilena de la construccién, registro: 942990; marca: camara chilena de la
construccidn, registro 942995.

OCTAVO: Que, con fecha 20 de julio de 2012, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de
asignacion de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se
tuvieron por acompaiados, con citacién.

NOVENO: Que, con fecha 20 de julio de 2012, este Tribunal Arbitral, declaré abierto el periodo de
respuestas por el término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia martes 27 de julio 2012,
apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal. Se adjunta
escrito de 27 de junio ante nic chile, en que José Alberto Trayler Kaffman, manifiesta no estar interesado en
proseguir en la causa y expone haber realizado la inscripcién y no querer seguir si se opone el segundo
solicitante.

DECIMO: Que, con fecha 14 de agosto de 2012, acorde con las bases de procedimiento, este Tribunal
Arbitral resolvid citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

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

SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segln Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacion por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacion se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soporté la carga y, como es obvio, a su no realizacién
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levanté la carga. Al hilo de lo sefialado, como el
juez no esta autorizado para omitir la dictacién de la sentencia en caso de falta de prueba, de acuerdo al
principio de inexcusabilidad, debe determinar cuadl de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. Resulta pacifico entre
nosotros que la distribucion de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir
de lo prescrito en el articulo 1698 del Cddigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincién al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega).
A partir de la norma sefialada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor debera probar lo que sostiene y fundamenta su
pretension, mientras que el demandado deberd probar lo que sostiene y fundamenta su oposicion a la
pretensién del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.

TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible
conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuirsele cierta responsabilidad, ya que
dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria ni siquiera el
patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posicion juridica no importaba a la referida primera solicitante
incurrir en gasto alguno. La presentacion de un escrito el dia 27 de junio ante nic chile, en que José Alberto
Trayler Kaffman, manifiesta no estar interesado en proseguir en la causa y expone haber realizado la
inscripcién y no querer seguir si se opone el segundo solicitante, no puede considerarse como medio de
prueba idéneo, toda vez que estd hecha por un tercero que no es parte en este proceso, no habiéndose
acreditado su personeria de forma alguna y sin las formalidades legales minimas, lo que impide considerar
su explicacidon para otorgarle pleno valor como desistimiento, pero si puede considerarse como antecedente
para justificar su ausencia en el procedimiento y como prueba de su falta de interés, como para no
condenarle en costas.

CUARTO: Que, como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la
marca y expresiones publicitarias muy conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo,
como para presumir que no existird confusidn con el publico al que pretende asistir uno u otro solicitante;
maxime cuando no consta en autos la utilizacién que pretendera dar el primer solicitante a su sitio, como
para determinar que no sera el area en que se desempefia el segundo solicitante, por lo que resulta justo, el
temor del segundo solicitante, de que el publico confunda el sitio como del segundo solicitante. Maxime
cuando el primer solicitante aparece como una persona juridica, sin indicar en qué rubro de la economia se
desempefia.

QUINTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de una marca comercial estructurada en base
a la expresién “construccion”, marca: la construccién, 947602; marca: camara chilena de la construccién
registro 825250; marca: camara chilena de la construccidn, registro 825251; marca: cdmara chilena de la
construccidn, registro: 942990; marca: cdmara chilena de la construccion, registro 942995, lo que constituye
también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante, fuera de que promociona sus
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actividades a través de publicaciones y revistas dedicadas al rubro de la construccién. Sin que el primero
haya acreditado de forma alguna que el rubro al que pretende acceder con el dominio que pretende, no
coincide de forma alguna con la clase registrada. En consecuencia, el segundo solicitante, ha comparecido
en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretension, asi, ha acreditado ser una institucion
de larga trayectoria nacional y de publico y notorio conocimiento en el mercado nacional, unido a una
conducta comercial consistente y concluyente. Ademas, posee marcas comerciales de idénticos signos y
similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, su marca se estructura en torno al signo
construccion, lo que justifica y legitima su interés en proteger el dominio en cuestion.

SEXTO: Que, adicionalmente debe considerarse que la marca comercial del segundo solicitante cubre
servicios y productos referidos a su actividad, y no escapa al Tribunal que el primer solicitante no se
identifica en el registro de Nic Chile con giro o actividad alguna, no existiendo de esta forma indicios como
para presumir que su actividad no afectard la proteccién marcaria del segundo y esto evidencia la posible
confusidn que podria traer entre consumidores y usuarios en relacién a las marcas comerciales del segundo
solicitante, y afectar los derechos validamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante,
maxime si no sefiala tampoco, el giro o la actividad que desempefiara con el dominio en cuestion. Lo que
impide resolver a su favor, pese a que en innumerables casos se ha fallado a favor de las actividades de
emprendimiento, maxime cuando estas se desarrollaran en rubros diferentes.

SEPTIMO: Quie, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o
alegar los hechos fundantes de la pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por
lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional. Prueba que en
el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las
oportunidades posibles para ello.

OCTAVO: Que, la protecciéon referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este
proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislacion de esta rama del
derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el trafico comercial por potenciales confusiones sobre
el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza juridica del posicionamiento de esos signos
distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de
un signo o marca en el ambito econdmico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular
esta facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o
juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacién intelectual, cuestion esta ultima
que aparece de especial relevancia en este proceso.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente la amplia libertad
para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y
JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en
contra de Portales Coya, Monica:"...el drbitro arbitrador estd llamado a fallar conforme a la prudencia y
equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si
existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez
drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente
inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las maximas de la prudenciay
la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas
que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:
1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro

de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
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equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
“revistaconstruccion.cl”, al segundo solicitante Johansson & Langlois, representando a Camara
Chilena de la Construccion A.G., Rut: 81.458.500-k, sin costas dada la inactividad del primer
solicitante.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacidn de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para su inmediato
cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-

Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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