JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 12- 2014
Juicio arbitral tesoroproyectos.cl
DAVID VICENCIO PIZARRO (NO VALIDADO) vs. MINERA EL TESORO

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
TESOROPROYECTOS.CL

Santiago, 11 de Abril de 2014.

VISTOS:

Con fecha 8 de julio de 2013, don DAVID VICENCIO PIZARRO (NO
VALIDADO) Rut 14.113.724-7, domiciliado para estos efectos en Mario
Bahamondes 02944, Antofagasta, en adelante el “primer solicitante”, inscribid
para si el nombre de dominio tesoroproyectos.cl. Luego y encontrandose
dentro de plazo, el dia 12 de julio del mismo afio, MINERA EL TESORO, en
adelante el “segundo solicitante”, con domicilio para estos efectos en
Hendaya 60, 4to. Piso, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitd
para si la inscripcién del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No. 19319 se designd a la suscrita como arbitro
para la resolucidn del presente conflicto de asignacién del nombre de dominio
tesoroproyectos.cl, aceptando dicho encargo segun consta en autos, jurando
desempefiar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible. Por ello,
se citd a las partes a una audiencia celebrada con fecha 17 de Enero de 2014
a la cual concurre dofia Maria José Arancibia, abogado, con poder delegado del
abogado Gonzalo Sanchez Serrano, en representacion del segundo solicitante;
en rebeldia del primer solicitante, y del arbitro que conoce del presente
conflicto.

Al no producirse conciliacion, el Tribunal fijé en la misma audiencia las
bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera
personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

Segun rola a fojas 11 del expediente, don Gonzalo Sanchez Serrano,
abogado, representando al segundo solicitante MINERA EL TESORO, interpone
demanda de asignacion de nombre de dominio, acompafiando sus argumentos
y pruebas tendientes a acreditar un mejor derecho para obtener le sea
asignado el nombre de dominio en disputa. Sus argumentos, en sintesis, son:

Que MINERA EL TESORO, es el creador, usuario y quien ha posicionado en
Chile y el resto de América Latina el signo MINERA EL TESORO, EL TESORO y
otras combinaciones afines; que la empresa “Minera El Tesoro” forma parte
del grupo minero Antofagasta Minerals S.A., una de las compafiias
productoras de cobre de mas alto crecimiento de la industria mundial. Tiene su
base en Gran Bretafia, pero sus actividades estan concentradas basicamente
en Chile, donde ademas posee la empresa de Aguas Antofagasta y las minas
de cobre Michilla y los Pelambres, las que en conjunto producen anualmente
434.000 toneladas de cobre fino.
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Que Antofagasta Minerals también posee una amplia red ferroviaria
formada por el ferrocarril Antofagasta - Bolivia con una red propia de mas de
900 kildmetros que vincula a Chile, Argentina y Bolivia con los puertos de
Antofagasta y Mejillones como salida natural al Pacifico. Esta red es
complementada con una extensa flota de trenes y camiones para el transporte
de insumos y productos.

Que a su vez, Minera El Tesoro es la empresa propietaria del depdsito
mineral El Tesoro, que explota en sus instalaciones ubicadas en el distrito de
Sierra Gorda, cuya planta se encuentra localizada en la II Regidén, a 196
kildbmetros de Antofagasta y a 90 kilometros de Calama. La localidad mas
cercana es el poblado de Sierra Gorda ubicado a una distancia de 22
kilbmetros. La propiedad de Minera El Tesoro esta constituida en un 100% por
Antofagasta Minerals S.A. empresa perteneciente a Antofagasta PLC.

Que la mina es explotada a rajo abierto con una capacidad de 70 millones
de toneladas de material por afio a una razon lastre de mineral de 4,6. Las
dimensiones del rajo abierto al final de la explotacion seran aproximadamente
de 1,7 Kildbmetros de largo por 1,5 kildbmetros de ancho 250 metros de
profundidad aproximada y posee una flota de vehiculos de enorme
envergadura.

Que su representada es titular de marcas, hace uso efectivo de ellas y
obrando de buena fe ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus
marcas, y nombres de dominio, por lo que de otorgarse al primer solicitante
el nombre de dominio, se producird una evidente confusién en el publico
nacional, al momento de adquirir productos y servicios.

Luego de referirse a los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile,
resefia lo principales criterios aplicables a la asignacion de nombres de
dominio, solicitando en definitiva que su mandante tiene un mejor derecho al
nombre disputado, puesto que existe un gran riesgo de confusion por la
identidad de éste con sus marcas, porque éstas estan protegidas y porque
eventualmente de asignarse al primero significaria un aprovechamiento injusto
e ilicito de la fama y prestigio de su mandante.

En la misma demanda, acompafa los siguientes documentos, que rolan a
fs. 16 a 33, no objetados por la contraria, a saber:

Listado de las marcas y dominios.

Impresién de homepage de sitio web www.tesoro.cl de su representada.

Luego, a fojas 12 del expediente, el Tribunal recibe la causa a prueba por el
término fijado, sefialando como hechos sustanciales, pertinentes vy
controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio
tesoroproyectos.cl.
2.- Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o denominacién
tesoroproyectos.cl.

Por Gltimo y atendido el mérito de autos, en especial la situacion de
inactividad en que se encuentra la parte demandada, el Tribunal a fojas 36
cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la
procedencia o no de la solicitud de asignacién definitiva del nombre de
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dominio tesoroproyectos.cl, intentada por la segunda solicitante en contra de
la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera
voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de
solicitar la inscripcion del nombre de dominio, segun lo dispuesto en el articulo
6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que, segun dispone dicho Reglamento en su articulo 14,
“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
validamente adquiridos por terceros”, por lo cual este Tribunal debe proceder
a examinar la solicitud a la luz de dicha norma. Es asi como al revisar si se
han contrariado las “normas vigentes sobre abusos de publicidad”, se debe
tener en consideracién -entre otras- la Ley No. 19.733, sobre Libertad de
opinién e informacion y ejercicio del periodismo, la cual seria aplicable al
conflicto entendiendo a un sitio web como un medio de comunicacién social,
cuestion que es discutible en la especie. Aun y todo entendiendo como
cumplida dicha exigencia, como asimismo extendiendo las facultades de este
Tribunal a apreciar y juzgar el contenido de un sitio web mas alld de su
relacion con el nombre de dominio - lo cual escapa del ambito de competencia
de esta sentenciadora -, sélo cabria la aplicacién por analogia de lo establecido
en el articulo 29 de dicha ley, referente a los delitos de injuria y calumnia. En
la especie, no se advierte tal vulneracién, por ende no existe en el caso una
vulneracion de las normas sobre abuso de publicidad.

TERCERO: Que al efectuar un analisis de la infraccion a los principios
de ética mercantil y competencia leal, la normativa aplicable al efecto es -
entre otras- la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No.
211 de 1973 y el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad
industrial. A la luz de dichos preceptos tampoco se entiende -segln este
Tribunal- que el mero hecho de solicitar una inscripcidn constituya per se un
acto lesivo a estos principios y ello no lesiona por si misma la actividad del
segundo solicitante. Por ende, tampoco se configura por este hecho una
supuesta mala fe del demandado.

CUARTO: Que atendiendo al ultimo requisito, es decir si se han
vulnerado “derechos validamente adquiridos por terceros”, debemos sefialar
que efectivamente el segundo solicitante MINERA EL TESORO ha demostrado
ser una empresa dedicada a la mineria, ampliamente reconocida en el pais,
gozando entonces la expresion Tesoro o El Tesoro, de un caracter de fama y
notoriedad, por lo cual dicho solicitante ha inscrito diversos nombres de
dominio, tales como “divinotesoro.cl”, “eltesoro.cl”, "mineraeltesoro.cl”, entre
otros, y diversas marcas comerciales, como “El Tesoro”, "Minera El Tesoro” en
diversas clases, como se acreditd en autos, con sus registros respectivos,
tendiente a proteger dicha expresién como activo comercial, cuestion que no
ha sido desvirtuada por el primer solicitante. Este Gltimo, tal como se ha
mencionado no se ha apersonado en juicio, motivo por el cual se desconoce en
la practica cudles serian sus derechos respecto al nombre de dominio en
disputa, encontrandose amparado tan sélo por la circunstancia de ser el
primer solicitante y asistirle el principio first come, first served, aplicable tan
so6lo en la medida que ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor
derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestion que en la
especie no sucede.

QUINTO: Que asi las cosas y no existiendo prueba ni argumentos en
contrario, este Tribunal entiende que es el segundo solicitante quien ha
demostrado tener derechos validamente adquiridos sobre la denominacion
“Tesoro”, El Tesoro”, "Minera El Tesoro”, Catodos El Tesoro” entendida como
elemento central y diferenciador en el nombre de dominio disputado
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tesoroproyectos.cl., lo cual puede llegar a lesionar sus derechos e intereses
sobre la denominacion TESORO, sin que ello se advierta fehacientemente
hasta el momento. Todo lo anterior, unido a la nula actividad del demandado,
permite concluir que se configura respecto al segundo solicitante un mejor
derecho en torno al nombre de dominio intentado, toda vez que la expresion
TESORO y EL TESORO -como ya se ha dicho-, presenta caracteres de fama y
notoriedad que podrian configurar cierto margen de confusion y error ante el
publico consumidor, el cual podria creer encontrarse legitimamente frente a
productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante, dado la fama y
notoriedad de dicha expresion antes indicada.

SEXTO: Que ante este Tribunal no se ha apersonado el primer
solicitante para hacer valer su mejor derecho frente al dominio solicitado y
disputado en este procedimiento arbitral, motivo por el cual se encuentra en
situacion de rebeldia acorde a lo dispuesto en las bases de procedimiento. Por
ende, a su favor tan sélo concurre el principio denominado “first come, first
served”, ampliamente discutido en doctrina por su aplicabilidad en situaciones
de ultima ratio, lo cual no sucede en la especie tal como se ha sefalado, ya
que obran antecedentes suficientes a juicio de esta sentenciadora para
configurar un mejor derecho a favor de la demandante, basado entre otros en
las marcas comerciales y nombres de dominio presentados, los cuales dan
cuenta asimismo de la utilizacion que efectivamente se le da a la
denominacién TESORO y/o EL TESORO, tanto en el ambito marcario como en
el de nombres de dominio, elementos que han resultado determinantes al
momento de decidir el presente conflicto, todos ellos motivos claros para no
proceder a la aplicacidn del principio first come, first served.

SEPTIMO: Que para arribar a la conclusién antedicha se ha utilizado
principalmente, mas no de manera absoluta el criterio marcario ya
desarrollado, sino que se ha hecho aplicacion de las normas legales aplicables,
como asimismo un analisis basado en criterios de justicia y equidad,
necesarios para poder llegar a la conclusion antes mencionada y por ende
concluir que la asignacion definitiva del nombre de dominio intentado al
segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho
precedentemente sin embargo, deja a salvo los demas derechos que el primer
solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime
pertinentes.

OCTAVO: Que, refiriéndose a la condena en costas solicitada por el
demandante, cabe a su respecto mencionar el Articulo 8 inciso final del Anexo
1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje. Este, luego de sefalar entre otros que en casos de conflictos de
inscripcion como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas,
seflala expresamente que: “Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro podra
condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los
solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripcién en
casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de
terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o
en que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.” .
Entonces, es facultad del juez arbitro determinar la procedencia o no del pago
de las costas a la luz de los antecedentes vertidos. En los autos el segundo
solicitante no ha demostrado la mala fe de la contraria, lo cual es su carga
procesal no existiendo norma que invierta dicha carga de la prueba, por lo cual
el Tribunal desestimara la solicitud de condena en costas intentada por la
demandante.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
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Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio
tesoroproyectos.cl presentada por el primer solicitante, DAVID VICENCIO
PIZARRO, Rut 14.113.724-7

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio tesoroproyectos.cl al segundo solicitante, esto es, MINERA EL
TESORO, Rut 78.896.610-5.

3.- Que no se condena en costas a la vencida, por haber tenido motivo
plausible para litigar.

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.

Autorizan en la calidad de testigos dofia LORETO VEJAR VILLALOBOS, Rut
14.044.280-1 y don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6
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