MAT.: sentencia webhomecenter.cl

PARTES: CARVICHILE LIMITADA
HOME CENTER S A

En Santiago de Chile, a veintiocho de septiembre de dos mil cinco
VISTOS:

1.- Que por oficio OF04751, de 05 de mayo del afio en curso, dofia Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y
Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio webhomecenter.cl suscitado entre CARVICHILE LIMITADA, RUT: 77.529.450-7, representada
por Christine Mongard, domiciliada en Presidente Riesco 6470 - Of. 2002, Las Condes, Santiago y HOME CENTER
S.A., RUT: 96.520.050-9, representada por Flavio Belair, Christopher Doxrud, domiciliados en  San Pio X, 2460, of
1101, Providencia, Santiago.

2.- Que por comunicacion de fojas 4, de 16 de mayo del afio en curso se acept6 la designacion arbitro
arbitrador en presente controversia, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citando a
las partes a una audiencia de conciliacidn y/o fijacion del procedimiento, lo que fue notificado a las partes por carta
certificada como consta a fojas 5.

3.- Que el dia y hora sefialados se llevd a efecto la audiencia fijada en autos con la comparecencia de
ambas partes, las que llamadas a una conciliacién no logran acuerdo, por lo que se procedid
derechamente a la fijacién del procedimiento arbitral.

4.- Que a fojas 17 la segunda solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho en que solicita se le
asigne el nombre de dominio en disputa en atencién a los siguientes antecedentes de Hecho y de Derecho: Sostiene
que la solicitud del nombre de dominio por parte de su representada se funda en que ésta es una famosa y
reconocida empresa nacional, lider en el mercado de la construccion y la venta de productos de esta indole. Agrega
que es innegable el reconocimiento que tiene el nombre HOME CENTER, que goza de fama y notoriedad en
diversos paises en lo referido al mercado de la construccion, por lo que sostiene que cualquier persona que se
enfrente o escuche este nombre o integrado por este, lo asociara y relacionara de manera automatica y sin mediar
duda a su mandante y su actividad, mas aun tratandose de webhomecenter.cl que representa una de sus mas de
150 marcas comerciales. Sostiene que por el éxito alcanzado por esta empresa, su fama y notoriedad, la proteccion
de su nombre ha de ser exigente y efectiva, lo que reafirma citando un estudio de 2001 de la Consultora Gemines
S.A., segun el cual “"Sodimac Homecenter cuenta con el mas alto nivel de conocimiento de la marca en todos los
indicadores de recordacion y en mencién espontanea supera por mas del doble a su competidor mas cercano. Mas
del 55% de los encuestados prefiere las tiendas Sodimac Homecenter para sus compras de materiales para el
mejoramiento del hogar”. Agrega que la mayoria de las personas, al hablar de su representado lo denominan Home
Center, pasado a ser Sodimac un nombre complementario, razones que le llevan a sostener que es necesaria la
maxima proteccion al nombre, en el caso de Internet, de los ciberpiratas que pretenden, mediante una burda
imitacién apropiarse del nombre de una empresa.

Sostiene en consecuencia que su representado es titular de la marca HOMECENTER, Registro 674.013, de 24 de
septiembre de 2003, en la clase 36, mientras de SODIMAC S.A., que integra el mismo Holding es propietarias de
diversas marcas, tales como Home Center Sddimac, Registro 556.118, de 17 de diciembre de 1999, clase 16, Home
Center Sodimac, Registro 556.119, de 17 de diciembre de 1999, clase 38, Home Center Sédimac su hogar en
buenas manos, Registro 642132, de 13 de septiembre de 2002, Establecimiento comercial.

En cuanto al DERECHO invoca el inciso primero del articulo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro
de nombres de dominio de Nic Chile, en tanto faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados por un
registro de nombre de dominio para presentar una solicitud competitiva, debiendo esta parte acreditar su medios
derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa. Asimismo invoca el Articulo 14 del citado
reglamento, en tanto radica en los solicitantes la responsabilidad que su registro cumpla las normas legales vigentes
del territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros. Invoca asimismo el articulo 2 de la ley 19039 y



el 19 N° 25 inciso 3° de la Constitucion Politica de la Republica como construccion juridica de la proteccion de la
propiedad industrial en nuestro pais.

Sobre la base de estas normas hace presente que su representado ha adquirido legitimamente la propiedad de sus
marcas, todas las cuales tienen como elemento central la expresion HOMECENTER, con lo cual no resulta legitimo
que un tercero sin derecho alguno solicite el nombre de dominio webhomecenter.cl, en donde el vocablo central es
precisamente homecenter, por cuanto la palabra web es un genérico o comun precisamente en el mundo virtual o
Internet, de lo cual desprende que los usuarios lo identificaran necesariamente con su mandante.

En este punto hace presente lo dispuesto en los articulos 20 y 22 del reglamento de Nic Chile, los que estima se
aplican a todos los conflictos en la materia, pese a su encontrarse en el parrafo de la Revocacion, en cuanto a la
posibilidad de solicitar o obtener la revocacién cuando un dominio sea idéntico o muy similar a una marca comercial
sobre la que tenga derechos la contraria.

5.- Que en orden a acreditar los derechos que invoca, esta parte acompafo: a) Fotocopias de los registros
marcarios: HOMECENTER, Registro N° 674.013, de fecha 24 de septiembre de 2003, clase 36; HOMECENTER
SODIMAC, LAS OFERTAS DE LA COMPETENCIA SON NUESTROS PRECIOS, Registro N° 537.916, de fecha 01
de abril de 1999, todas las clases “Frase de propaganda para ser usada en establecimiento comercial de venta de
toda clase de productos” de fojas 27; HOMECENTER SODIMAC, OPORTUNIDADES DEL MUNDO, Registro N°
537.917, de fecha 01 de abril de 1999, “Frase de propaganda para ser usada en establecimiento comercial de venta
de toda clase de productos” de fojas 28; HOMECENTER SODIMAC, LAS OFERTAS DE LA COMPETENCIA SON
NUESTROS PRECIOS, Registro N° 537.918, de fecha 01 de abril de 1999, clase 36, de fojas 29; HOMECENTER
SODIMAC, LAS OFERTAS DE LA COMPETENCIA SON NUESTROS PRECIOS, Registro N° 537.919, de fecha 01
de abril de 1999, clase 16, de fojas 30; HOMECENTER SODIMAC, OPORTUNIDADES DEL MUNDO, Registro N°
537.920, de fecha 01 de abril de 1999, clase 36, de fojas 31; HOMECENTER SODIMAC, OPORTUNIDADES DEL
MUNDO, Registro N° 537.921 de fecha 01 de abril de 1999, clase 16, de fojas 32; HOMECENTER SODIMAC,
TODOS LOS PRODUCTOS PARA SU HOGAR, A LOS MEJORES PRECIOS, registro N° 556.117, de fecha 17 de
diciembre de 1999, frase de propaganda, de fojas 33; HOMECENTER SODIMAC, Registro N° 556.118, de fecha 17
de diciembre de 1999, clase 16, de fojas 34; HOMECENTER SODIMAC, Registro N° 556.119, de fecha 17 de
diciembre de 1999, clase 38, de fojas 35, HOMECENTER SODIMAC, TODOS LOS PRODUCTOS PARA SU
HOGAR, A LOS MEJORES PRECIQS, registro N° 556.123, de fecha 17 de diciembre de 1999, clase 36, de fojas
36; HOMECENTER SODIMAC, TODOS LOS PRODUCTOS PARA SU HOGAR, A LOS MEJORES PRECIOS,
registro N° 556.126, de fecha 17 de diciembre de 1999, clase 16, de fojas 37; HOMECENTER SODIMAC, SU
HOGAR EN BUENAS MANOS, registro N° 556.117, de fecha 13 de septiembre de 2002, establecimiento comercial,
de fojas 38; b) Carta de 30 de mayo de 2005, de fojas 39, firmada por el Gerente General de CARVICHILE
LIMITADA, en que dice literalmente “El traspaso del dominio webhomecenter tiene un valor de $500.000.000.-
(quinientos millones de pesos), pudiendo ser depositados a la cuenta corriente de CARVICHILE LTDA., nimero 162-
08381-05 Suc. Torre de las Condes del Banco de Chile. Documentos todos estos inobjetados de contrario.

6.- Que de su parte la primera solicitante envi6 e-mail de fojas 40 a 44, en que solicita que se visite y analice el sitio
web localizado en http://www.webhomecenter.cl/etienda/agora.cgi.

De parte de esta arbitro se ha analizado la URL informada por esta parte y se ha anexado al expediente su pagina
principal, un producto “poblado” y uno “sin poblar”, a fin de tomar conocimiento de su contenido, verificando que se
trata de un portal de venta de distintos productos de y para la construccion, en que solo se encuentra habilitado, sin
fotografias de productos, la pagina relativa a “pisos de madera’.

7.- Que a fojas 50 se citd a las partes a oir sentencia, lo que les fue notificado por correo electronico como consta a
fojas 51.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de estos autos dice relacién con cual de las dos partes detenta mejores derechos para
consolidad bajo su titularidad los nombres de dominio en disputa, considerando que ambas partes actlan en el
mismo segmento de mercado, originado por un segundo solicitante que funda su derecho en que tiene registros



marcarios vigentes sobre signos que estima fonéticamente y morfolégicamente casi idénticos al nombre de dominio
en disputa, sumado a la oferta de “El traspaso del dominio webhomecenter tiene un valor de $500.000.000.-
(quinientos millones de pesos), pudiendo ser depositados a la cuenta corriente de CARVICHILE LTDA., nimero 162-
08381-05 Suc. Torre de las Condes del Banco de Chile”. Lo que acreditd mediante carta firmada olograficamente,
inobjetada de de contrario, considerando ademas que la contraria no objeté ninguno de los otros antecedentes
aportados por la segunda parte en competencia por los que alega su mejor derecho, por lo que no sera tema de
discusion en esta sentencia la titularidad marcaria que esta parte invoca.

SEGUNDO: Que si bien los nombres de dominio no han sido objeto de legislacion en Chile, la doctrina ha reconocido
que constituyen un elemento importante en las estrategias de identificacion de bienes, personas y/o servicios en la
Red Internet, lo que ha encontrado asimismo abrigo a nivel jurisprudencial. Siendo asi, progresivamente los nombres
de dominio adquieren relevancia en la configuracion de la identidad de los agentes que participan de la sociedad de
la informacion, al representar los localizadores a través de los cuales los usuarios acceden a la informacion, los
productos, bienes y servicios que los mismos usuarios de la red ponen a disposicién de los deméas miembros de la
llamada “comunidad virtual”.

TERCERO: Que la Red de redes es mucho mas que un mercado relevante, es un espacio de interaccion
universalmente concebido como la base de conocimientos mas grande que ha podido concebirse, el repositorio de
informacién mas importante y un espacio de interaccion democratica horizontal y abierto a toda la comunidad, entre
muchas otras aplicaciones a ha dado lugar. Es asi como hoy podemos sostener, por ejemplo, que estamos ante la
configuracién de una nueva dimension del derecho al nombre y a la identidad en general. Nos referimos a la
identidad digital como elemento clave para la entrada de un pais en la sociedad de la informacién. Desde otra
perspectiva, los principios y derechos que rigen las relaciones entre las personas naturales y/o juridicas, publicas y/o
privadas que intervienen en la Red no es ajeno a aquellos que norman la realidad fuera de ésta. Siendo asi, la buena
fe, entendida como la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legitimos exentos de fraude y de todo
otro vicio impera en la Red de la misma forma que lo hace en el mundo analdgico u of-line.

CUARTO: Que en efecto los nombres de dominio han sido reconocidos como una clave de éxito para ingresar a la
sociedad de la informacion y desde una perspectiva meramente mercantil, como el emplazamiento a través de los
cuales realizar negocios a través de la red. Sin embargo, la cara obscura de esta moneda ha estado dada por
quienes olvidando el principio de buena fe, tratan de obtener provechos ilegitimos mediante el registro de un nombre
de dominio, abusando de esta manera de su derecho a ejercer, mediante un acto de autonomia de la voluntad, su
derecho a celebrar el contrato respectivo con la entidad de registro de que se trate.

Este es el caso de quienes registran un nombre de dominio y luego pretenden cobrar sumas exorbitantes de dinero a
quienes legitimamente aspiran a identificarse en la red a través del nombre de dominio registrado, practica
universalmente repudiada y que incluso es considerada como una causal para instar la revocacion de un registro
consolidado en una persona natural o juridica, accion para la cual incluso no se prevén plazos de caducidad o
prescripcion para su interposicion. Asi podemos apreciarlo en el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, en tanto
dispone: “La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servird
para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado... “Que existan circunstancias que
indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o
servicio”.

QUINTO: Que en la solucién de estos conflictos se ha previsto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro
.cl de Nic Chile que el arbitro sea investido como arbitrador, y de acuerdo a ello, resolvera conforme a su real saber y
entender, realizando un primer examen en orden a si ambas partes estan en igualdad de condiciones o dicho de otra
forma, que ambas partes detentan derechos suficientes como para entenderse que legitimamente han aspirado al
nombre de dominio o que lo han hecho sin detrimento de derecho de terceros y en aquellos casos que se acrediten
circunstancias que rompan el equilibrio entre las partes, derivadas de un mejor derecho del segundo solicitante o la
mala fe del primero, habra de desatender el principio “first come first served”, en pos de restablecer el equilibrio



juridico social y asimismo coadyuvar a la usabilidad legitima del nombre de dominio y con ello al desarrollo de la
sociedad de la informacién en nuestro entorno.

SEXTO: Que en todo caso, como es regla general, la buena fe se presume, debiendo probarse la mala fe que se
invoca, en este caso, queda demostrada la intencion de cobrar al segundo solicitante la suma exorbitante, en
relacion al costo del registro de un nombre de dominio, de 500.000.000 (quinientos millones de pesos) por parte del
primer solicitante a quien es titular de diversos registros marcarios que contienen la expresion “homecenter” a la que
solo se le ha afadido el prefijo web, que no le entrega mayor distintividad, dicho sea de paso, por ser un término
genérico.

SEPTIMO: Que como se ha resuelto en otras oportunidades, una de las practicas mas nefastas para la configuracion
de una identidad digital en un Estado de Derecho es el registro de nombres de dominio para su posterior venta a los
legitimos aspirantes a ser identificados a través de ellos en el entorno virtual, por cuanto ademas de distorsionar la
institucion, falta a la buena fe que debe inspirar en las relaciones sociales. Esto es mas evidente tratdndose de
signos que se corresponden con la denominacién en el mundo fisico de actores de mercado, sin perjuicio de ser
aplicable a todas las areas de desarrollo social, pues no es posible que bajo la sola premisa del principio firts come
first served, se ampare un comercio ilicito de nombres de dominio. Habiéndose acreditado en autos que esta
hipétesis ha sido nuevamente configurada en autos, habra de acogerse la demanda del segundo solicitante en todas
sus partes, asignandosele el nombre de dominio en disputa y asimismo acogiendo la solicitud de condena en costas
a la primera solicitante.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE
RESUELVE: Asignese el dominio “webhomenenter.cl” al segundo solicitante HOME CENTER S.A. vya
individualizada en autos. Condénase en costas al primer solicitante.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Hecho lo anterior, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecucion.
Dictada por

Lorena Donoso Abarca
Arbitro Arbitrador

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion,

Rodrigo Moya Garcia Matias Vial Le Beuffe
RUT: 12.852.228-K. RUT: 12.585.049-9

cc. ventas@carvichile.cl; cdoxrud@jl.cl; fhelair@jl.cl; legal@nic.cl; ldonoso@uchile.cl; legal@nic.cl



