10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MAT: Asignacion de nombre de dominio “rioclaroltda.cl”

Santiago, cinco de Marzo de dos mil doce.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF14166 de fecha 25 de Abril de 2011, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacion como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de
dominio “rioclaroltda.cl”; entre la sociedad Inmobiliaria E Inversiones
Rio Claro S.A. y la sociedad Inmobiliaria Rio Claro Ltda.;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en
adelante el “Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por
las que se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que
de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde
al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de
“Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 5 de
Mayo de 2011, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 24 de
Mayo de 2011 a las 15:30 horas en las oficinas del Arbitro. Esta
resolucion se notificd a las partes por carta certificada, y via correo
electronico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevdé a cabo
el dia 24 de Mayo de 2011, con la asistencia de los apoderados de las
partes, don Christian Praeger Gimeno y dona Maria Belén Munoz
Gdmez por Inmobiliaria Rio Claro Limitada, y dona Maria Josefina Mora

Arias por Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A., ambos con poder
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suficiente, sin perjuicio de la designacion de otros apoderados para
actuar con la misma representacion;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A., dedujo demanda de mejor
derecho del nombre de dominio “rioclaroltda.cl” ante este Tribunal
Arbitral, para lo cual sostuvo y demostrd lo siguiente: 1) Que
Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A., nace con el propdsito claro de
proteger y confinuar con el desarrollo en el drea inmobiliaria y de
inversiones del Grupo Luksic, buscando proteger sus intereses en 10s
distintos rubros asociados a dicho conglomerado. Senhala que en la
actualidad Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A. se posiciona como
uno de los principales accionistas de Quinenco, empresa cuyas
acciones fransa en las bolsas de Santiago y Nueva York, lo que le
permite jugar un rol activo e importante en la toma de decisiones de
dicha empresa, que por su magnitud y relevancia, actia en diversos
sectores de la economia nacional en rubros tan diversos como Ia
mineria, el transporte, la pesca o la agricultura a fravés de sus diversas
inversiones. Destaca que cuenta con intereses comerciales en diversos
rubros, por medio de empresas que posicionan sus marcas en el
mercado, siendo estas ampliamente reconocidas por el publico
consumidor; 2) Senala que Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A.
cuenta con el registro de una marca comercial, como parte de la
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus
inversiones, la que se encuentra registrada ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, registro N° 850.092, “Rio Claro”, denominativa,
para distinguir “servicios de inversiones inmobiliarias para la adquisicion
de propiedades; servicios de empresas constructora; de restauracion,
reparacion, preservacion y mantencion de todo tipo de bienes
muebles e inmuebles.” En clases 36 y 37, de fecha 4 de febrero de

2009. Senala ademds que la expresion “Rio Claro” es el elemento
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distintivo de la razéon social de Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A.
Agrega que sus actividades se reconocen y distinguen en el mercado
con la expresion “Rio Claro”, marca idéntica al elemento distintivo del
nombre de dominio en disputa “rioclaroltda.cl”. Finalmente, que el uso
por parte de un tercero de la expresion Rio Claro, al ser esta una
marca registrada, le causard un grave perjuicio, sobre todo tratdndose
de una empresa del mismo rubro; 3) Indica que los usuarios de internet,
inmediatamente asociarian el nombre “rioclaroltda.cl” a un sitio de
internet con informacion relativa a los servicios inmobiliarios y de
empresa constructora de Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A.
Senala que reafirma lo anterior el hecho de contar con varios nombres
de dominio, que se conforman en base a dicha expresion, entre ellos
los siguientes: ‘“rio-claroltda.cl”, “rio-claro.cl”, “serviciosrioclaro.cl”.
Dichos dominios demostrarian su mejor derecho pues se estructuran en
base a la marca registrada “Rio Claro”; 4) También indica que la
demandada se limité a tomar la marca “Rio Claro” y parte de la razén
social de Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A., agregando
Unicamente la abreviacion “Ltda” lo cual bajo ningun punto de vista
puede ser considerado como un elemento diferenciador, pues soélo
corresponderia a una abreviacion que distingue a un tipo de vehiculo
societario, pero no permite otorgarle una individualidad propia al
dominio. Por el contrario, induciria a error y engano a los usuarios de
infernet 'y publico consumidor en general, quienes claramente
asociardn el dominio en disputa a Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro
S.A. Aduce en apoyo de su posicion lo senalado por el articulo 14 del
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL, que senala en su pdrrafo primero: “Serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie
las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la

competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
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vdlidamente adquiridos por terceros.”; 5) Senala que la funciéon bdsica
de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar
e individualizar correctamente a cada usuario de internet, funcidén que
en caso de ser otorgado en la presente disputa el dominio al primer
solicitante de autos, no se estaria cumpliendo. Que el concepto de
nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada
usuario en internet. De lo contrario, el concepto de la red mundial
Internet careceria de sentido y se fransformaria en un instrumento
confuso, cadtico y de escaso valor comercial; 6) Indica como criterio a
aplicar en la solucidn de la controversia el de la titularidad sobre
marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio. Se basa
que en el derecho comparado como en la uniforme jurisprudencia de
nuestro pais en los Ulfimos anos, se ha efectuado una inmediata vy
|6gica relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.
Los nombres de dominio y las marcas comerciales compartirian
propdsitos  y caracteristicas de tal naturaleza con las marcas
comerciales, que seria posible sostener que los nombres de dominio,
ademds de la funcidon técnica que cumplen, fendrian un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o
servicios que se ofrecen via internet, facilitando asi el comercio e
infentando evitar que los usuarios caigan en errores o0 confusion
respecto a ellos. 7) Como criterio adicional, abona que para resolver la
disputa, que Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A. tiene un interés
legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. 8)
Agrega ofro criterio para solucionar el conflicto, cual es el de la
notoriedad del signo pedido. Esta teoria postula que el fitular de un
nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo
fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto
es, las reconocidas por la mayoria de la poblacion en un lugar

determinado, serian objeto de una especial proteccion, la que se




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ampliaria mads alld de los productos o servicios cubiertos por Ia misma
marca; 8) Adiciona ademds como criterio para resolver la confroversia
el del mejor derecho por el uso empresarial legitimo. Este principio se
refiere a que tendrd un mejor derecho sobre un nombre de dominio
indicativo de algiun producto o servicio, el solicitante que
efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Senala que |
Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A. fiene registrado el signo "Rio
Claro" ante el Instituto Nacional de Propiedad industrial, su razén social
contiene esta denominaciéon como factor distintivo y dicha expresion
corresponderia a una de las sociedades inmobiliarias, constructoras
y de inversion mas importantes del pais; 9) Agrega como criterio para
resolver la controversia el criterio de la identidad, que establece que
corresponderd asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona
o enfidad cuya marca, nombre, u otro derecho o inferés pertinente
sea idéntico o muy similar al mismo; 10) En respaldo de sus
pretensiones, acompand los siguientes documentos, con citacion: a)
Copias del sitio NIC.CL en que se acredita que Inmobiliaria e
Inversiones Rio Claro S.A. es ftitular sobre los nombres de dominio
relacionados con el signo "Rio Claro"; b) Copias simples del certificado
de registro marcario N° 850.092, en clases 36 y 37, del Instituto nacional
de Propiedad Industrial, de fecha 4 de febrero de 2009; c) Impresiones
del sitio web  www.quinenco.cl, www.bolsadesantiago.com,
www.wikipedia.org, www.quinenco.cl, www.investor.gov,
www.secinfo.com; d) Copia de fallo arbitral recaido sobre el nombre
de dominio Premium-essiac-tea-4less; e) Copia de fallo arbifral recaido
sobre el nombre de dominio promain.cl; f) Copia de fallo arbitral
recaido sobre el nombre de dominio "vinasdelmaipo.cl, de fecha 21 de
Mayo de 2006;

6.- Por resolucion de fecha 15 de Junio de 2011, se fuvo por

presentada la demanda por la parte de Inmobiliaria e Inversiones Rio
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Claro S.A., y por acompanados los documentos con citacion. Se tuvo
por no presentada la demanda por la parte de Inmobiliaria Rio Claro
Ltda.- y se le dio traslado por el plazo de 5 dias hdbiles para contestar;

7.- Por su parte, la sociedad Inmobiliaria Rio Claro Limitada, acorde
con las normas de procedimiento fijadas, estando dentro de plazo,
contestd la demanda interpuesta por Inmobiliaria e Inversiones Rio
Claro S.A. sobre el nombre de dominio en cuestion. Al efecto, sostuvo
SU mejor derecho sobre el nombre de dominio, para cuyo objeto
sostuvo y demostro lo siguiente: 1) Que respecto a la demanda,
rechaza expresamente todos y cada uno de los hechos que
fundamentan el libelo pretensor. La demandante, Inmobiliaria e
Inversiones Rio Claro S.A., entregaria como principal argumento de su
mejor derecho al nombre de dominio la circunstancia de formar parte
del "Grupo Luksic" de propiedad de la familia del mismo nombre. Que
por ser ese Grupo econdémico relevante en la economia nacional y
conocido en el ambiente, le daria a la marca que ostentan y al
nombre de la sociedad demandante un amplio conocimiento en el
mercado por parte de "consumidores' de un producto que no
especifican. Respecto a las afiimaciones de la demandante, considera
que el hecho que la sociedad demandante pertenezca al Grupo
Luksic no le agrega ningun afributo en particular, ni la deja en posicion
de tener un mejor derecho que Inmobiliaria Rio Claro Limitada
respecto al dominio de Internet sub lite, por muy gravitante que sea
ese Grupo en la economia nacional. En Chile imperaria el principio de
igualdad ante la Ley y éste no distingue entre personas ricas o pobres,
conocidas publicamente o andnimas; 2) Que la marca "Rio Claro",
asociada a la demandante, seria absolutamente desconocida en el
mercado nacional en el rubro inmobiliario y de la construccion. No
existiria publicidad alguna efectuada por esa empresa con esa marca,

ni proyectos que haya ejecutado en ese dmbito. Reforzaria lo anterior,
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los propios dichos de la demandante, en cuanto a que la gran
actividad que tiene y ha tenido Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A.,
es ser accionista de la sociedad Holding de la familia Luksic: Quinhenco
S.A. En razdn de lo anterior, no seria efectivo, y, ain mas, seria
imposible que los usuarios de Internet y los consumidores en general,
reconocieran la marca y el nombre de la sociedad demandante
como una entidad de prestacion de servicios inmobiliarios o de
construccion, puesto que no habria desplegado actividad alguna en
esos rubros, nunca. Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A. no seria
nada mas ni nada menos que lo que se conoce como una "Sociedad
de inversiones', una sociedad pasiva que no produce bienes ni
servicios, y que solamente adquiere derechos, acciones o valores
societarios con meros fines rentisticos; 3) En cuanto a la Marca
Comercial “Rio Claro” que tiene registrada a su nombre en el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial la demandante, denominativa para
distinguir "servicios de inversiones inmobiliarios para la adquisicion de
propiedades” en clase 36 y 37, con fecha 4 de febrero de 2009; senala
gue si bien la demandante tiene la inscripcion vy titularidad de la marca
referida, esa sola circunstancia no acarrea confusion con el nombre de
las sociedades litigantes, pues se distinguen de manera evidente: se
trataria de personas juridicas de distinfa naturaleza, reguladas por
marcos normativos diferentes; el nombre de |la demandante es
Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A., en cambio, la demandada
tiene la razén social: Inmobiliaria Rio Claro Limitada. De acuerdo a los
hechos senalados en la demanda, el giro efectivo de la sociedad
demandante seria invertir en ofras sociedades, y, éstas a su vez
tendrian giros que no se relacionan con la actividad inmobiliaria y de
construccion, como lo son: la mineria, el transporte, la pesca o la
agricultura; no obstante ser la expresion "Rio Claro" parecida a

"rioclaroltda", los conceptos no serian idénticos y dificilmente podria un
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consumidor o usuario incurrir en error o confusion cuando la
demandante no ejerceria directamente al publico actividad
productiva, comercial o de servicios alguna; 4) Agrega que, no siendo
el nombre de dominio 'rioclaroltda” una marca comercial, no es
aplicable en la especie lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial
sobre la semejanza de expresiones. Y aun mds, porque no se estaria en
presencia de expresiones similares o idénficas y tfampoco dichos
nombres distinguirian operaciones comerciales semejantes; 5) En
cuanto a la titularidad de varios nombres de dominio inscritos a
nombre de la demandante, y que ésta usa a su favor, como lo son:
"rio-claroltda.cl', "rio-claro.cl', "serviciosrioclaro.cl”. Con todo, senala
que dichos dominios no serian prueba del mejor derecho de la
demandante sobre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario,
las presentaciones de solicitudes de los nombres de dominio indicados
precedentemente podrian ser indicativos de actos de mala fe por
parte de la demandante. Indica que la demandante solicitd la marca
comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial el 5 de
enero de 2009 y fue registrada a su nombre el 4 de febrero del mismo
ano; que el 24 de septiembre de 2009, la demandante solicitd el
nombre de dominio "serviciosrioclaro.cl'; que una vez surgido el
conflicto con Inmobiliaria Rio Claro Limitada por el nombre de dominio
"rioclaroltda.cl". A inicios del presente ano, la demandante solicitd con
fecha 10 de marzo y 8 de abril del presente ano, los dos nombres de
dominio indicados en primer lugar; 6) Senala que resulta
absolutamente infundado y fuera de toda realidad el argumento
esgrimido por la demandante en orden a que el demandado podria
aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido Inmobiliaria e
Inversiones Rio Claro S.A. a fravés de los anos, desviando a la audiencia
y usuarios. Rio Claro seria una marca absolutamente desconocida en

el mercado para distinguir bienes o servicios ligados a la construccion y
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por lo mismo seria imposible relacionarla con la actora. La pretendida
"fama" y "notoriedad" a que hace alusion la demandante en su libelo
no fluiria de la informacién publica disponible; 7) Respecto a la
vinculacion entre el nombre de dominio solicitado y la demandante, es
importante destacar que existirian diferencias manifiestas entre ambas
sociedades en disputa, no sélo diferencias de forma como lo son la
naturaleza juridica, nombre y razén social, socios o accionistas, sino
también, de fondo, pues Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A., como
su nombre lo indica, seria una sociedad andnima que se ha dedicado
exclusivamente a los negocios de inversion de manera pasiva, como
rentista. Recalca que la demandante no vende productos ni presta
servicios al publico. No habria ninguna actividad de comercializacion
de su parte con el nombre, marca o distintivo de “Rio Claro”; 8)
Destaca que el nombre de dominio lleva implicita la idea de poder
identificar a cada usuario en Internet. Indica que ha tenido un interés
legitimo en solicitar el nombre de dominio en disputa "rioclaroltda.cl”,
qgue no ha infringido las normas sobre abusos de publicidad, ni los
principios de competencia leal, ni tampoco ha afectado los derechos
vdlidamente adquiridos por terceros. Senala que por escritura publica
de 21 de septiembre de 1993, otorgada ante el notario de Santiago
don Fernando Opazo Larrain, se constituyd la sociedad andnima
cerrada "Inmobiliaria Rio Claro S.A.", que podia utilizar para todos los
efectos legales o comerciales su nombre de fantasia "Rio Claro S.A."
Con posterioridad, el 20 de febrero de 2007, mediante escritura
otorgada ante el notario publico de Santiago don Humberto Santelices
Narducci, se transformod la sociedad a responsabilidad limitada, para
cuyo efecto se cambid el nombre a "Inmobiliaria Rio Claro Limitada”,
pudiendo ufilizar para todos los fines legales como nombre de fantasia
el de "Rio Claro Ltda." Asi, en la década de los noventa habria nacido

un derecho de propiedad sobre el uso, publicidad y utilizacidon de su
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nombre de fantasia en primera instancia "Rio Claro S.A." y, luego, "Rio
Claro Ltda." Como prueba del derecho vy legitimo interés que tendria
Inmobiliaria Rio Claro Limitada sobre el nombre de dominio, aduce que
durante su existencia legal ha sido comunmente conocida por el
nombre Rio Claro Ltda. no sélo por sus proveedores en los proyectos de
construccion que estd desarrollando, sino también por sus clientes.
Destaca que, aun cuando Inmobiliaria Rio Claro Limitada no ha
adquirido la marca comercial "Rio Claro Ltda.", ha sido conocida
corrientemente por la abreviatura de su razén social. Sobre este punto,
considera importante hacer mencion al uso legitimo y leal que durante
todos estos anos ha realizado sobre el nombre de dominio hoy
solicitado, sin infencidn de desviar a los consumidores de manera
equivoca. Ademds, antes de haber recibido aviso de la controversia
sobre este nombre de dominio, senala que ha efectuado preparativos
para utilizar el nombre de dominio "rioclaroltda.cl”, especificamente en
relacion a la publicidad de la obra de construccion denominada
"Edificio Colipi", del que acompana un informe del avance de dicha
obra y que acreditaria lo senalado; 9) En cuanto al criterio de
titularidad sobre marcas comerciales, el argumento sostenido por la
reclamante, en cuanto a que es titular de una marca comercial similar
al nombre en disputa, no seria suficiente para configurar la causal de
revocacion contenida en el arficulo 22 del Reglamento. Senala que
Inmobiliaria Rio Claro Limitada tiene derechos o un interés legitimo
respecto del nombre de dominio, ha constituido una sociedad cuya
razon social corresponde al nombre de dominio en disputa y respecto
del que ha nacido un derecho personal protegido por el derecho de
propiedad. Ademds, se ha solicitado la inscripcidon primero que el
reclamante. Por Ultimo, indica que en los supuestos de hecho que se
indican en el libelo no habria prueba alguna que acredite que el

nombre de dominio haya sido inscrito y utilizado de mala fe; 10) En

10




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

cuanto al criterio del legitimo interés sobre el nombre de dominio en
disputa, desprende de sus argumentos previos que fiene un mejor
derecho sobre el nombre de dominio, no existe mala fe, que es
importante para el desarrollo inmobiliario de la sociedad que fiene su
mismo nombre y por Ultimo que en este caso primaria el principio "first
come, first served”; 11) En cuanto al criterio de la notoriedad del signo
pedido, en cuanto postula que el titular de un nombre de dominio
debe ser de aquel que le ha conferido la fama, notoriedad y prestigio,
indica que entonces indiscutiblemente el nombre de dominio se debe
conceder a Inmobiliaria Rio Claro Limitada. Que la sociedad
Inmobiliaria Rio Claro Limitada seria ampliamente conocida por su
nombre de fantasia por proveedores, constructoras, empresas
inmobiliarias, frabajadores de construccion y sus clientes. Hoy en dia, se
encuentra desarrollando un proyecto de construccion en Copiapd,
zona en la cual goza de fama y reconocimiento. Por el contrario, en la
demanda de autos no se contendria la enunciacion o singularizacion
de los supuestos servicios o proyectos inmobiliarios en virtud de los
cuales haya adquirido fama y notoriedad el nombre y la marca de la
demandante; 12) En cuanto al criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, indica que en un ordenamiento juridico que
protege y promueve la igualdad, el sistema de nombre de dominio
aspira que se apliquen las mismas reglas a todas las peticiones y que
éstas sean procesadas sin discriminaciones, ademds de incentivar las
conductas que no muestren predisposiciones a un cliente en parficular.
Senala que Inmobiliaria Rio Claro Limitada ha realizado proyectos de
construccion e inmobiliarios los cuales, le han permitido ser reconocida
por los usuarios y clientes como "Rio Claro Ltda.", y en este sentido
posee el mismo derecho a que hace referencia la demandante en su
libelo. Reitera que del andlisis de los hechos y del propio tenor de la

demanda se colige que la reclamante es simplemente una sociedad

11
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de inversion, que no se ha dedicado a ejecutar directamente
proyectos inmobiliarios o de construccidon durante su existencia legal;
13) En cuanto al criterio de la identidad, indica que el nombre de
dominio no es idéntico a la marca de la cual es fitular la demandante,
por el contrario, es idéntica al nombre de fantasia de Inmobiliaria Rio
Claro Ltda. De este modo, afirma que el nombre de dominio deberia
ser asignado a Inmobiliaria Rio Claro Ltda. por tener un derecho
subjetivo - "razdn social'- idéntico al nombre de dominio en disputa; 14)
Que Inmobiliaria Rio Claro Ltda. fue constituida en el ano 1993, por lo
que goza de cierta frayectoria en el mercado chileno. Se habria
consolidado como una empresa inmobiliaria y constructora que ha
prestado servicios a diversas empresas, instituciones y personas, gracias
a su experiencia ganada en el mercado nacional. Por consiguiente,
seria Inmobiliaria Rio Claro Ltda. la fitular del mejor derecho para la
obtencion del nombre de dominio en disputa. El término
"rioclaroltda.cl" seria identificador, distintivo y marcador, en relacion
con los proyectos inmobiliarios y de construccidn que se estdn
desarrollando y con los servicios que se prestan, independientemente
de si se es fitular de una marca comercial. Indica que no ha existido
infencion de apropiacion de una marca o distintivo ajeno, por lo que
corresponde desechar cualquier indicio que pudiese configurar una
conducta de "mala fe" o las circunstancias copulativas para configurar
una "conducta abusiva”, senaladas en los articulos 21 y 22 del
Reglamento. Indica que Inmobiliaria Rio Claro Ltda. ha utilizado a lo
largo de los anos su nombre de fantasia "RIO CLARO", para proteger
juridicamente su denominacidon y para publicitar los proyectos
inmobiliarios que ha ejecutado y estd desarrollando, se vio en la
necesidad de solicitar el nombre de dominio en disputa. Dicho sitio
web, se encontraria en proceso de confeccion, por lo que existiria un

uso actual y legitimo. Arguye que el fundamento principal que la
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demandante da en su libelo, relativo a la fitularidad de la marca
comercial, no puede ser considerado como un elemento decisivo a la
hora de asignar el nombre de dominio en disputa. Y que en el caso de
serlo, esta sola circunstancia se hubiese contemplado como causal
suficiente para solicitar la revocacion de un nombre de dominio, pero
se establecen otros requisitos copulativos que claramente no se dan en
la especie; 15) Aduce el principio 'first come, first served"’, que
constituiria un criterio general y decisivo a la hora de resolver un
conflicto de nombre de dominio y que consiste en establecer que
tiene un mejor derecho aquel primer solicitante en el que no existe
mala fe. Arguye que si bien, han existido instancias jurisdiccionales en
las que no se le ha dado prioridad a este principio, éstas son muy
pocas y es porque existen fundamentos de peso que permiten darle
prioridad a oftros criterios que al principio citado; 16) Acompand los
siguientes documentos, bajo apercibimiento del arficulo 346 N° 3 del
Cdodigo de Procedimiento Civil: a) Copia del sifio NIC.CL, que acredita
gue Inmobiliaria Rio Claro Limitada presentd primero la solicitud por el
nombre de dominio "rioclaroltda.cl”, de fecha 7 de enero de 2011; b)
Copia de aviso de cobranza de NIC Chile, por el nombre de dominio
"rioclaroltda.cl" de fecha 7 de enero de 2011; c¢) Copia de Orden de
compra de Inmobiliaria Rio Claro Ltda., en virtud del cual, se acredita
la buena fe de Inmobiliaria Rio Claro Limitada en mantener el nombre
de dominio; d) Copia simple de Subcontrato de Prestacion de Servicios
de Seguridad Privada en Obra Edificio Colipi, de fecha 8 de febrero de
2011, autorizado ante el notario de Copiapd Herndn Canas Valdés,
qgue acredita que Inmobiliaria Rio Claro estd desarrollando un proyecto
de construccion; e) Copia simple de Subcontrato de Prestacion de
Servicios de Mano de Obra de Carpinteria en Obra Edificio Colipi, de
fecha 1° de abril de 2011, autorizado ante el notario de Copiapd

Herndn Canas Valdés, que acredita que Inmobiliaria Rio Claro estd
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ejecutando un proyecto inmobiliario;

8.- Que por su parte, la defensa de Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro
S.A. presentd escrito en que hace presente una supuesta falta de
interés del primer solicitante en virtud de no haber éste presentado su
demanda dentro del plazo comun fijado por el drbitro, entre otfros, no
obstante haber contfestado |la demanda presentada por la
contraparte;

9.- Que por su parte, con fecha 24 de junio de 2011 este Juez darbitro
tuvo por presentada la contestacion y citd a las partes a oir sentencia;
10.- Que asu vez, la defensa de Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A.
presentd recurso de reposicion de la resolucion que cita a oir
sentencia, ya que a juicio de esta parte la contraria no habria hecho
sus alegaciones en tiempo y forma, lo que habria confiirmado su falta
de interés en el dominio en cuestion;

11.- Con fecha 30 de septiembre de 2011, este Juez arbitro no dio lugar
a dicho recurso de reposicion, por haberse hecho la presentacion de
la contraparte dentro de plazo, por lo que de acuerdo a los resuelto, y
las bases de procedimiento convenidas por las parte, se omitiod recibir
la causa a pruebaq, y resolvid derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

12.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Arbitro la
necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho
sobre el nombre de dominio “rioclaroltda.cl”, basado en argumentos
de hecho y de derecho, toda vez que la parte de Inmobiliaria Rio
Claro Ltda. presentdé en primer lugar su solicitud, y ha acreditado
detentar un uso y/o reconocimiento legal sobre la misma; y el segundo
solicitante, fundado esencialmente en detentar un registro de marca
comercial sobre la denominacion “Rio Claro™ y los nombres de dominio
“rio-claroltda.cl”, “rio-claro.cl”, “serviciosrioclaro.cl”;

13- Que en opinidén de este Arbitro ambas partes han dado

14




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

argumentos que les permiten sostener un derecho o pretension sobre el
nombre de dominio “rioclaroltda.cl”;

14.- Que no obstante, corresponde a esta Arbifro dilucidar a cudl de
las dos partes debe asigndrsele el término ‘“rioclaroltda.cl” como
identificador, como signo distintivo, marcador, localizador o direccidon
IP en relacidén con los productos y/o servicios que comercializan o
prestan, independientemente de ser o no dueno de la marca
comercial;

15.- Que concordante con lo expuesto, los argumentos esgrimidos por
las partes, demuestran y confirman que estos se fundan en hechos
objetivos, precisos y demostrables, por lo que debe descartarse
cualquier consideracion o intencidon de apropiacion de un signo ajeno,
y en consecuencia desestimarse una infencion ilegitima o de mala fe,
que atente conftra los principios y normas del Reglamento. En efecto,
ambas partes han confirmado y respaldado tener un legitimo derecho
o pretension sobre el nombre de dominio “rioclaroltda.cl”, fundado
esencialmente en un uso previo de similares denominaciones, y en
formas de proteccion juridica y fransmision al publico de signos
similares como nombre comercial, registros marcarios, nombres de
dominio, etc.;

16.- Que frente a lo expuesto en el numeral anterior, el primer
solicitante en sus presentaciones ha logrado demostrar un uso actual y
legitimo de la denominacién “Rio Claro Ltda”, que constituye su razén
social o nombre comercial El segundo solicitante ha demostrado ser
titular de la marca comercial “Rio Claro”. En consecuencia el nombre
comercial “Rio Claro Ltda” del primer solicitante, coexiste con la marca
comercial “Rio Claro” del segundo solicitante;

17- Que este Arbitro estima que los argumentos del segundo
solicitante, en cuanto a que resolver en la asignacion de un nombre de

dominio debe considerarse la fitularidad del registro marcario “Rio
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Claro”, no es determinante para la resolucion de este caso, ya que tal
como se ha dicho, el primer solicitante usa y se identifica bajo el
nombre comercial “Rio Claro”, y ha hecho uso del mismo;

18.- Que, a su vez, los antecedentes allegados a estos autos, permiten
tener por acreditada la actividad desarrollada por el primer solicitante,
asociada a la expresion cuya inscripcidon constituye el objeto del
presenta arbitraje, lo que reafirma la conviccion a la que ha llegado
este sentenciador en el sentido del legitimo interés y buena fe que ha
inspirado la solicitud del primer solicitante, y en consecuencia
descartar cualquier pretension de registro abusivo o de mala fe;

19.- Que de acuerdo a lo expuesto, en opinidn de este Arbitro los
argumentos hechos valer por el segundo solicitante, no constituyen
elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un
“mejor derecho”, que a su vez supere o anule el principio de *first
come, first served”. En este sentido, este Arbitro ha sido reiterativo en
sostener que en materia de registros de nombres de dominio, la regla
general del principio de “first come, first served”, si bien no resulta ser
una regla absoluta, se trata de un principio orientador, que en este
caso concreto si corresponde aplicarlo, por las siguientes razones: a)
Porque dicho principio se ampara en la buena fe que existe por parte
de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que
corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en
conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o
intereses de similar valor; y b) Porque en este caso, ha quedado
suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la
solicitud de la parte de Inmobiliaria Rio Claro Ltda. fiene un respaldo
claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud;

20- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme a las
facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe

ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe
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resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, vy las
normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que
precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha
valorado la prueba acompanada por el primer solicitante para
respaldar su pretensidon, credndose la conviccidn absoluta de que a
este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“rioclaroltda.cl”;

21.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla
en su Art. 6° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre
de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 14 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del solicitante
que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por
ferceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL vy los articulos 836 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 y
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “rioclaroltda.cl” a la parte de
Inmobiliaria Rio Claro Limitada. Rechazase la solicitud presentada por
el segundo solicitante, Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro,
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no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Codigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacidon de la misma los

testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Pia Béjares Casanueva Yohanna Bustillos Espinoza
C.IN° 15.385.486-6 C.IN° 12.286.487-1
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