JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 25 de Mayo de 2010.

Juicio arbitral adn-chile.cl
Rol 06— 2010

VISTOS:

Que mediante Oficio N° 011769 de Nic Chile, con fecha 25 de Enero de 2010,
se designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el
referido nombre de dominio adn-chile.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente,
se citd a las partes, mediante resolucion de fecha 26 de Enero del presente, a
una audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia
9 de Marzo de 2010 a las 10.30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
notificandoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con la
asistencia de don Enrique Weisselberger, con poder delegado del abogado
Andrés Grunewaldt, abogados del Estudio Albagli & Zaliasnik, por el segundo
solicitante, IBEROAMERCIAN RADIO HOLDINGS CHILE S.A.; en rebeldia del
primer solicitante el CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA
LIMITADA, vy del arbitro que conoce del presente conflicto.

Se dejdé constancia en autos que el primer solicitante habia enviado un correo
electrdénico a este Tribunal, manifestando su interés en el nombre de dominio y
su imposibilidad de asistir a la audiencia.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacién, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantd acta, dandose por
notificada personalmente a la parte asistente, y por e-mail a la contraria.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuldé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron al proceso sus
argumentos, y solo el segundo sus probanzas, todo lo cual consta en autos.
Luego, a fojas 66, este Tribunal recibié la causa a prueba. Por Ultimo y seguln
consta en resolucion dictada a fojas 67, se citd a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1. Que a fojas 18 con fecha 21 de Marzo de 2010, el primer solicitante,
representado por don Christidan Costa, Gerente General de Laboratorios
Biogenetics, remite al Tribunal un correo electrénico en el que adjunta las
razones por las cuales solicitd el nombre de dominio en conflicto, y que son: a)
Que la sigla ADN significa mundialmente acido desoxirribonucleico. b) Todas la
significancias de la sigla ADN tiene un 100% de concordancia con la biologia
molecular y la genética. c) La palabra, sigla u otro denominado “adn-chile” no
corresponde a una marca, ni a un producto ni tampoco a un servicio; d) La
palabra, sigla u otro denominado “adn-chile” corresponde a un concepto
genérico. e) El sitio adn-chile fue inscrito por BIOGENETICS varios afios
después de que la radio “ADN” inscribiera sus sitios. f) El sitio adn-chile ha
sido adquirido por BIOGENETICS con el fin de comercializar sus productos
propios de su giro y que corresponden en su totalidad al area genética.

2. Que a fojas 20 y con fecha 23 de Marzo 2010, comparece don ENRIQUE
WEISSELBERGER BRILOVICH, abogado, en representacion de IBEROAMERICAN
RADIO HOLDINGS CHILE S.A., como segundo solicitante y demandante de
autos, interpone demanda arbitral de asignacion de nombre de dominio, en la
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cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea
asignado el nombre de dominio en disputa.

Sefiala que Iberoamerican Radio Holdings Chile S.A. pertenece
al Grupo Latino de Radio (GLR), filial de Unién Radio, el mayor consorcio de
radiodifusion de habla hispana, compuesto por mas de 1.200 emisoras y, a
través de este conglomerado se integra a PRISA, una empresa lider en
distribucion de contenidos en espafiol en mas de 20 paises en el mundo; indica
ademas ser duena de las siguientes estaciones de radio en Chile: Radio
Imagina, Radio Concierto, Radio Futuro, Pudahuel FM, ADN Radio Chile, Rock
& Pop, Radio Uno, FMDOS, Radio Corazén y Hit 40, todas de alto
reconocimiento y prestigio.

Es en este contexto que surge ADN RADIO CHILE, considerada
por los auditores como “La radio informativa de Chile”, siendo lider al informar
del acontencer noticioso del pais y del mundo, la que cuenta con destacados
locutores, como Fernando Paulsen, Alejandro Guillier o Patricio Cuevas. En
este mismo contexto informativo, el portal www.adnradio.cl entrega en linea y
en tiempo real los Ultimos acontecimientos noticiosos del pais y del mundo.

Que su representada actualmente posee intereses reales,
efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, ya que es titular de
los siguientes registros marcarios en Chile

MARCA Cobertura Clase | Solicitud | Registro

SERVICIOS 38 480.272 |583.031
A.D.N.

ADN DEPORTES SERVICIOS 38 809.857

ADN EN LA NOCHE |SERVICIOS 38 809.862

ADN ESTADIOS SERVICIOS 38 809.858

ADN ESTUDIO SERVICIOS 38 809.859
ADN FM SERVICIOS 38 vy |804.982
41
ADN HOY SERVICIOS 38 809.855
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ADN LA HORA SERVICIOS 38 809.865

ADN NOTICIAS SERVICIOS 38 809.856

ADN RADIO SERVICIOS 38 vy|852.778
41

ADN RADIO SERVICIOS 38 y|809.780 |864.648
41

ADN URGENTE SERVICIOS 38 809.864

Ademas, su representada es titular de los nhombres de dominio
www. Adn- -chile.cl y www.Adnradio.cl, todo lo cual demuestra la intencion de
proteger ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que
contienen el término ADN. Tanto los registros marcarios como el nombre de
dominio individualizado precedentemente forman parte de la renombrada
familia de servicios relacionados, que debe ser protegida.

Respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y
del cual es titular su mandante, como asimismo, de sus marcas comerciales,
manifiesta que debido a la inmensa campana de publicidad que esta realizando
en Chile y de su larga data en el mercado radial, no cabe duda que los
usuarios de Internet propenderan a creer que el nombre de dominio ADN-
CHILE.CL, esta relacionado con él, por lo que los usuarios deduciran que se
trata de uno mas de los tantos dominios del solicitante o una extension de su
campafa de marketing. Su prestigio, por ende, debe ser resguardado.

Asimismo, se pasan a llevar los derechos de los consumidores,
qgue consisten en encontrar en la pagina Web a la que ingresan, los servicios o
productos que ellos definitivamente estan buscando. En este sentido, resulta
imposible la coexistencia pacifica entre los dominios ADN-CHILE.CL y ADN--
CHILE.CL y ADNRADIO.CL, como asimismo sus sendas marcas comerciales, sin
desviar a los usuarios que legitimamente quieran ingresar al sitio de su
mandante, sumado a que los radioyentes suelen identificar a la radio como
ADN RADIO CHILE.

Luego de referirse a las marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, cita criterios para la resolucién de conflictos sobre
asignacion de nombres de dominio: i) criterio de la identidad, ii) criterio de la
fama y notoriedad del signo pedido; iii) inaplicabilidad del principio Fisrt come,
first served vy iv) criterio del mejor derecho, con buena fe y justo motivo.

3. El segundo solicitante acompafié a este Tribunal, para acreditar sus
alegaciones, los siguientes documentos:

1.) Copia de sentencia dictada por el arbitro Juan Agustin Castellén Munita, en
relacion al conflicto sobre asignacion del dominio SCOTIANHOMES.CL,
dictada con fecha 27 de agosto del afio 2004, en que se asigné el dominio al
demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA.

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 3

Fono: (56 2) 671 8174 —(0) 8 230 4978



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

2.) Copias simples de los certificados de registro, emitidos por el
Departamento de Propiedad Industrial a nombre de mi mandante, que
corresponden a los registros marcarios que incluyen el término ADN para
servicios de la clase 38.

3.) Copia del sitio web www.adnradio.cl, que corresponde al sitio oficial de Adn
Radio chile en Internet.

4.) Copia de la busqueda de ADN CHILE para paginas web en el buscador
Google, todos los resultados recaen en sitios relacionados con la reconocida
estacion radial de propiedad de mi mandante.

5.) Copia del sitio web http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_Radio_Chile que
corresponde a la informacion publicada en la prestigiosa enciclopedia online
Wikepedia en relacion a la estacidon radial de mi mandante.

4. De la presentacion efectuada por el segundo solicitante, con fecha 24 de
Marzo de 2010 se dio traslado para contestar las pretensiones o aseveraciones
efectuadas, lo que no hizo.

5. Luego a fs. 66 y con fecha 12 de Abril se recibe la causa a prueba,
fijandose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes:

190 Derechos e intereses de las partes en los hombres de dominio adn-chile.cl
20 Utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre o denominacion
adn-chile.cl

6. Que a fs. 67 y con fecha 13 de Mayo, se citd a las partes para oir sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que habiendo sido legamente emplazado el primer solicitante, éste
solo invocd las razones ya expresadas, y luego no comparecié a otra gestion,
ni menos ha acompafado en autos prueba de ninguna especie tendiente a
acreditar su mejor derecho o desvirtuar la prueba acompafiada por el segundo
solicitante.

SEGUNDO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio “firt come, first served”, el mismo no
resulta ser una regla absoluta, menos tratandose de causas tramitadas como
la presente, sin prueba alguna por su parte. Precisamente, la excepcion al
principio se ampara entre otros, en la validaciéon o acreditacion de un mejor
derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente
aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus
pretensiones, o ambas lo hacen encontrandose en semejantes condiciones. No
obstante, en este caso ello no ocurrio, desde el momento que solo la parte
Iberoamerican Radio Holdings Chile S.A, ha demostrado tener una legitima vy
valida pretension.

TERCERO: Que también es un hecho absolutamente indubitado que la
denominacién ADN, bajo sus distintas formas de proteccién juridica o en sus
distintas formas de trasmision y publicidad al publico, Iéase nombre comercial,
marca comercial, nombre publicitario o similar, es de propiedad y uso del
segundo solicitante

CUARTO: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha
justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa ADN-
CHILE.CL por cuanto es titular de una "“familia de marcas comerciales y
nombres de dominio” que comprenden el elemento identificador comin ADN
para la clase 38, que incluye las estaciones radiales. A este respecto
entonces, debe aplicarse la denominada Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution
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Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto
fundamental para la resolucidon de estos conflictos, la titularidad de registros o
solicitudes de registros marcarios del signo en cuestidn, que considera como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el
nombre de dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una marca
de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene
derechos”. Concluimos pues la pertinencia y aplicacion del criterio aludido,
pues se reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas
comerciales.

QUINTO: Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al ser el
segundo solicitante un legitimo titular, reconocido por medio legales de la
misma denominaciéon que el nombre de dominio en discusién, permite
fundadamente sostener que existe una clara identificacion de ambos, sin crear
ninguna duda alguna respecto a la eventual confusiéon que su uso por distintos
titulares y bajo sus distintas formas, crearia en el publico en general.

SEXTO: Que conforme a lo expuesto, a juicio de este Arbitro, resultaba
esencialmente relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho
por medios de prueba suficientes, que a su vez también confirmaran la validez
de su pretensién, lo que no ocurrio.

SEPTIMO: Que sin otro tipo de razones a las ya mencionadas, en caso de
tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina a
preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo, vy el
sustento de su proteccion a través de privilegios industriales (marca
comercial), por un asunto de certeza juridica, lo cual es coincidente con la
legislacién chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca
comercial un nombre cualquiera, cuando dos o mas personas lo han estado
usando simultaneamente.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, conforme a las facultades que le han
sido otorgadas por el Reglamento, este Arbitro debe ajustarse en su actuar a
la calidad de “Arbitrador”, 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. Que precisamente, sobre la base de estos principios
que este Arbitro ha valorado la prueba acompafiada por el segundo solicitante
para respaldar su pretension, credndose la conviccidon de que a este ultimo
corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio adn-chile.cl

NOVENO: Que no obstante lo anterior, ademas el Reglamento contempla en
su articulo sexto 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 documentos, sin reserva de ninguna
especie”. Que asimismo, el art. 14 del mismo Reglamento dispone
expresamente que “Sera responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia legal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros”

Y vistos ademas, las facultades conferidas a este sentenciador por el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y
lo dispuesto en los arts. 836 y siguientes del C.P.C., particularmente en cuanto
debe resolver conforme a la prudencia y equidad, las normas aprobadas por
las partes y lo dispuesto en los arts. 222 y siguientes del C.O.T.

RESUELVO:
Asignar eL nombre de dominio adn-chile.cl a la parte IBEROAMERICAN
RADIO HOLDINGS CHILE S.A., Rut 96.863.790-8.-

Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivo
plausible para litigar.

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 5

Fono: (56 2) 671 8174 —(0) 8 230 4978



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Notifiquese |la presente sentencia por carta certificada a las partes y por correo
electrdnico. Comuniquese asimismo a Nic Chile, y devuélvansele los
antecedentes para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Juez Arbitro
Nic Chile

Pedro Sada Azar
Notario Publico
Actuario
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