AKOSDIGITAL.CL

Santiago, 26 de junio de 2014

VISTOS:

l. PARTE EXPOSITIVA.

[.1.- Compromiso.

Que con fecha 26 de Noviembre de 2013 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio
NIC OF18977/2013, denominada “Arbitraje dominio akosdigital.cl”, en la cual, y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje” del
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al
suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacién con
la inscripcion del referido nombre de dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro
por carta y via e-mail con fecha 26 de noviembre de 2013. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del

expediente arbitral.

Que por carta de fecha 03 de diciembre de 2013 dirigida a NIC Chile, atencion dofia
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesté su
disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefiarlo con la debida
fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citd
a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacion de procedimiento para el dia Viernes 13
de diciembre de 2013, a las 18:15 horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C,
Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y resolucién rola a fs. 5 del
expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por
carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.



[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: EDUARDO PATRICIO QUINTANA
RODRIGUEZ, cédula nacional de identidad nimero N°7.540.094-2, domiciliado en Agustinas
1756, departamento 42, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 66551591, e-mail:
akosdigital@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de
demandado; y HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A, Rep. por Silva & Ci a., Rol Unico
Tributario N° 96.541.340-5, domiciliado en Hendaya N° 60, piso 4, comuna de Las Condes,
Teléfono: 56-2-4387000, e-mail: mail@nameaction.com; nic@silva.cl; mjarancibia@silva.cl;

imontt@silva.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante.

[.3.- Comparendo de conciliacion v fijacién de proc edimiento.

Con fecha 13 de Diciembre de 2013, siendo las 18:20 horas, se llevé a efecto el
comparendo de conciliacién decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de ambas
partes, don EDUARDO PATRICIO QUINTANA RODRIGUEZ, como demandado, HOTEL
CORPORATION OF CHILE S.A, representada por Maria José Arancibia de Silva & Cia., como
demandante, y del Juez Arbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamoé a las partes a conciliacion
sin que se produjera, y se acordd el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral.
Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas
en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de

comparendo rola de fs. 11 a fs. 16 del expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

I.4.1.- Demanda: De fs. 17 a fs. 21 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que
HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A representada por don Gonzalo Sanchez Serrano,
dedujo en contra de don EDUARDO PATRICIO QUINTANA RODRIGUEZ, con el objeto que la
asignacion del nombre de dominio “akosdigital.cl” recaiga en su favor, conforme a los
argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes
antecedentes de hecho y de derecho:



Comienza la actora sefialando que Hotel Corporation of Chile S.A., Hyatt, fue fundada
por Jay Pritzker en 1957, cuando compr6 el Motel Hyatt House, ubicado junto al
aeropuerto internacional de Los Angeles, Estados Unidos. En 1968 se formé Hyatt
Internacional y se convirtié en una empresa publica independiente, para luego consolidar
todos los activos hoteleros que formaban parte de los intereses de la familia Pritzker,
entre ellos Hyatt Corporation y Hyatt Internacional Corporation, en una sola entidad, con

el actual nombre de Hyatt Hotels Corporation, existiendo hoteles en varios paises.

Luego indica que dado el caracter que poseen los servicios entregados por ella, se ha
preocupado de resguardar su imagen, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo, protegi6 como marcas comerciales de acuerdo a la Ley N° 19.039 de
Propiedad Industrial, el concepto “AKO SPA”, siendo ademas titular del nombre de

dominio akospa.cl y akospa.com.

Expresa a continuacion que el nombre de dominio solicitado es peligrosamente similar a
la marca registrada por ella y al nombre de dominio akospa.cl y akospa.com, lo que sin
duda serd motivo de confusion en el pulblico consumidor, ya que al analizar
comparativamente las expresiones, ellas comparten integramente los elementos “AKO”,
resultando ser facilmente confundible por parte del publico consumidor.

Luego de explicar la actora que se debe entender por nombre de dominio y cual es la
funcion que cumple dentro del mercado, citando al efecto lo indicado por la Comision
Preventiva Central de la Libre Competencia en el caso “Avon Products Incorporated”
contra “Comercial Lady Marlene S.A.”, menciona que en virtud de la funcién de
distintividad de los nombres de dominio, y por el hecho de tener la actora una marca
comercial, este caso debe ser evaluado mas alla del principio FIRST COME FIRST
SERVED y debe ser analizado a la luz de los principios generales del derecho y de la
tesis del "mejor derecho". Es asi como la regulacion sobre nombres de dominio en la
actualidad esta orientada a la asignacién “aquella de las partes que demuestre tener un
mejor derecho”.



Expresa luego la actora que es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un
mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa, agregando
que al rechazar la demanda, se estaria vulnerando el derecho de propiedad sobre las
cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno
ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio, agregando
luego la demandante que esto no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su
actividad econémica cualquiera que ella sea, sino que lo que se busca es que no utilice
para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de su
fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nhombre de dominio,
sefialando como aplicables los nimeros 14 y 22 del reglamento NIC CHILE.

Contintda sefialando la actora que puede sostenerse que una solicitud de registro de
nombres de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la
misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca
comercial u otra designacién o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o
aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de
registro carezca a su vez de derechos o intereses legitimos pertinentes.

Por otra parte, expresa la demandante que hay que hacerse cargo de la “dilucion” de la
imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad
comienza a circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razon
social de la actora, que identifiqgue servicios que no correspondan a ella, indudablemente
empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los
signos registrados por ella, lo que se traduce en un importante atentado a la "identidad
comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de
la empresa y que amerita por tanto, la maxima proteccion juridica. Luego indica el
demandante que su marca notoria y conocida, AKO, esta incluida en el dominio de

autos.

Por ultimo, concluye la demandante que el otorgamiento a la contraria del dominio en
cuestion generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la
procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer
solicitante con el concepto AKOSDIGITAL.CL dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con Hotel Corporation of Chile S.A., que todo
este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y



profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones y que estima que el
demandado no posee un derecho equivalente al suyo dado que no tiene una marca
registrada sobre el nombre de dominio solicitado y mas aln no posee derecho alguno
gue pueda rebatir el de la actora, 0 que junto a su interés legitimo, marcas y dominios
registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos estos son elementos que perfilar al demandante como titular de "un

mejor derecho" para optar al dominio en cuestion.

1.4.2.- Traslado demanda : A fs. 46 de autos figura la resolucion que provee el escrito de

demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por el término de diez dias habiles y
se tuvo por acompafiados los documentos con citacién de la contraria. EI comprobante de
notificacion a las partes por correo electronico de dicha resolucion rola a fs. 47 de autos.

|.4.3.- Contestacion de la demanda_: De fs. 48 a fs. 54 de estos autos arbitrales se encuentra

el escrito por el cual, don Patricio Quinta Rodriguez, solicita se le otorgue el nombre de dominio
“akosdigital.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su contestacién, y que dice
relacion, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- Sefiala el demandado que no es efectivo que la demandante sea notoriamente conocida
a través de su supuesto “famoso” AKO SPA, siendo un hecho publico y notorio que la

sigla de dicha sociedad que denota fama es “Hotel Hyatt".

- Agrega que no es efectivo que haya tenido conocimiento de la existencia de la marca
“AKO SPA” antes y al momento mismo de la inscripcion del dominio en litigio, ya que la
sigla AKOS la ha utilizado desde el afio 1992, en diversos emprendimientos informales,

todos ligados a la produccién de eventos y a la fotografia.

- Luego indica que su intencion en la elecciéon del nombre de fantasia “AKOS DIGITAL”"
nunca fue dirigida por directrices destinadas a usufructuar de la fama del “Hotel Hyatt” y
su desconocido servicio de SPA, no siendo efectivo que el actor tenga un mejor derecho
para el uso del nombre de dominio “akosdigital.cl”, toda vez que ha utilizado desde el

ano 1992 el nombre fantasia “AKOS”.



Expresa el demandado que ha utilizado el dominio akosdigital.cl el que contiene
antecedentes sobre su empresa, su historia, actividades, Ultimos eventos cubiertos por
sus servicios de fotografia, datos de contacto, correo electrénico, y, en general, datos y

antecedentes propios de su giro.

A continuacion sefiala que en este caso no concurre el fendmeno de la “dilucion” de la
imagen comercial o marcaria, entre la Marca “AKO SPA” y el nombre de fantasia “AKOS
DIGITAL” producto de la utilizacién del dominio akosdigital.cl, ya que ambos nombres de
fantasia reflejan nombres compuestos que incluyen el giro comercial de cada de cada
parte, siendo por un lado los servicios de SPA (masajes y belleza), y por otro, servicios
digitales (fotografias).

El demandado indica que ha utilizado el nombre de fantasia “AKOS” desde el afio 1992
cuando en conjunto con dofia Alida de las Mercedes Verde-Ramo y con don Ernesto
Eliseo Guzman Morales formaron una productora denominada “AKOS
PRODUCCIONES” a través de la sociedad de responsabilidad limitada “Verde-Ramo y
Guzman Limitada” cuyo nombre de fantasia societario es “Akos Ltda.”. Expresa que no
particip6é formalmente como socio debido a que en esa época presentaba problemas

econdémicos que no hacian aconsejable su participacion en la sociedad.

Contintla sefialando que el emprendimiento funcioné formalmente hasta fines del afio
1993, pero que continu6 desarrollando su actividad profesional de fotégrafo
independiente utilizando la sigla “AKOS”, para luego en el afio 2002, conjuntamente con
don Ernesto Eliseo Guzman, retomar el proyecto de la productora, formando una
sociedad de hecho bajo el nombre de fantasia “AKOS PRODUCCIONES”, utilizando

como correo electrénico la casilla akosproduccion@yahoo.es,

akosproduccion@gmail.com y akosdigital@gmail.com.

Manifiesta el demandado que efectivamente existe registro de marca respecto de “AKO
SPA” por parte del actor que data del afio 2006, es decir, un uso ampliamente posterior
al suyo, y que respecto de la expresion “AKQ” , efectivamente existen registros de
marca, pero pertenecientes a otros sujetos, tales como Embotelladora Andina S.A.,

Consultora e Ingenieria AKO y Cia. Ltda. y otros.



El demandado sefiala a continuacién que tiene un mejor derecho porque ha utilizado
desde hace mas de 20 afios la sigla “AKOS”, porque ha desarrollado el giro de la
fotografia digital y ademas porque ha utilizado la expresion “akosdigital”, como expresion
compuesta desde al afio 2007 mediante la utilizacién del correo electrénico

akosdigital@gmail.com.

Indica el demandado que no existe dilucion de la imagen comercial de la actora en la
utilizacién del dominio “akosdigital.cl” ya que expresamente el nombre de dominio que
inscribié indica el desarrollo de una actividad extrafia a la del actor, la de servicios
digitales, y en la singularidad lingiistica que genera la controversia de autos, “AKOS”,
no dice relacion con el giro del actor ni con la sigla utilizada por éste, “AKO SPA”", y que
tampoco existiria afectacion de derechos validamente adquiridos por el actor ya que no
es titular de dominio de la marca “AKQO”, “AKOS”, “AKOSDIGITAL" ni “AKOS DIGITAL".

Por dltimo el demando sefiala que en el evento que se estimase que existen derechos
equivalentes entre ambas partes debe aplicarse a este caso el principio “first come first
served” puesto que su solicitud de inscripcién de dominio antecede a la del actor.

1.4.4.- Resolucion_Por resolucién de fecha 31 de Enero de 2014 y que rola a fs. 55 de autos, se

proveyo6 el escrito del demandado, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de

la empresa de correos que acreditan la notificacién por correo certificado de dicha resolucién a

las partes, rolan a fs. 57 y 58 de autos.

[.5.-

[.5.1.-

Prueba

Interlocutoria de Prueba : Esta resolucién dictada con fecha 31 de enero de 2014,

recibié la causa a prueba por el término de cinco dias habiles, y fij6 como hecho sustancial,

pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser

titular del nombre de dominio “akosdigital.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las

partes por correo certificado segin consta en los certificados de la empresa de correos que

rolan a fs. 57 y 58 de autos.



1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante . La parte demandante acompafié con citacion,

en su escrito de demanda, documentos que no fueron objetados por la parte demandada, los
gue rolan de fojas 27 a 29 de autos, segun el siguiente detalle: 1) Impresién simple de la pagina
web www.inapi.cl en relacién a la titularidad de la marca comercial “AKO SPA”, Registro
N° 746286 de fecha 13 de enero de 2006, para distinguir los servicios de la clase 44;
2) Impresion de la pagina web de Nic Chile en relacién a la titularidad del nombre de dominio
“akospa.cl”; 3) Impresion simple del sitio web Domain Tools en relacion a la titularidad del
nombre de dominio “akospa.com”; 4) Impresiones de pagina web relativa a informacién de Ako

Spa.

1.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada acompafié los siguientes

documentos probatorios no objetados por el demandante, los que rolan de fojas 65 a 95 de
autos, segun el siguiente detalle: 1) Copia de correo electronico enviado por
marguez.ra@pg.com a akosproduccion@yahoo.es; 2) Copia de correo electrénico enviado por

Bernardita Salgado (bsalgado@creaciones.cl) a akosproduccion@yahoo.es; 3) Copia de correo

electronico enviado por Issis Morales Espinoza (issismorales@hotmail.com) a

akosproduccion@yahoo.es; 4) Copia de correos electronicos enviados entre Angel Antonelli

(angel.antonelli@gmail.com) y akosproduccion@gmail.com; 5) Copia de correos electrénicos

enviados entre Camila Reid Stuven (creid@bci.cl) y akosproducciéon@gmail.com; 6) Copia de
correos electrénicos enviados entre Camila Errazuriz (cerrazuriz@blanchard.cl) vy

akosproduccion@gmail.com; 7) Copia de correos electronicos enviados entre

freddy@tusfinanzas.cl y akosproduccion@gmail.com; 8) Impresiéon simple de cupén de la
empresa GROUPON, de fecha 22 de junio de 2013, para el servicio de AKOS DIGITAL para
Produccién Fotografica Digital, codigo CL5632780807; 9) Impresién simple de cupén de la
empresa GROUPON, de fecha 21 de junio de 2013, para el servicio de AKOS DIGITAL para
Produccion Fotografica Digital, codigo CL8262010268; 10) Copia simple de Liquidacién de

Ventas N3384839, emitida por Groupon Chile Needish Limitada, a nombre de Eduardo Patricio
Quintana Rodriguez, por producto ofrecido a nombre de AKOS DIGITAL, de fecha 07 de julio de
2013; 11) Copia simple de Boletas de Honorarios Electrénica N°170, 171, 172, 173, 176, 177y
178 emitidas por Eduardo Patricio Quintana Rodriguez por concepto de prestacion de servicios
fotograficos a diversas empresas; 12) Copia simple del extracto otorgado por el Notario Alibo
Veloso Mufioz, de fecha 20 de mayo de 1992, relativo a la constitucion de la sociedad “Verde-
Ramo y Guzman Limitada”, nombre de fantasia “AKOS LTDA”"; 13) Copia simple de hoja que
contiene el timbre del Conservador de Bienes Raices de Santiago por inscripcion realizada en
el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago Repertorio N°11240, a



fojas 21444 nimero 63430, con fecha 3 de julio de 1992; 14) Copia simple de publicacion en el
Diario Oficial del Extracto de la sociedad “Verde-Ramo y Guzman Limitada”, de fecha 12 de
junio de 1992; 15) Copia simple del perfil de informacién personal de la cuenta Akos produccion
en Google+, bajo el correo akosproduccion@tie.cl; 16) Copia simple del perfil de informacién

personal de la cuenta Akos Digital en Google+, bajo el correo akosdigital@gmail.com; 17) Copia

simple de correo electréonico enviado por Carolina Betancourt (cbetancourt@profilechile.cl) a
akosproduccion@yahoo.es; 18) Copia de correo electronico enviado por akosdigital@gmail.com
con fecha 27 de agosto de 2008; 19) Copia de correo electrénico enviado por Banco de Crédito
e Inversiones respecto de un depésito efectuado con fecha 29 de agosto de 2008, por parte de
RODDY ESPINOZA MENDEZ, dirigido a akosdigital@gmail.com; 20) Copia de correo
electrénico enviado por akosdigital@gmail.com con fecha 02 de septiembre de 2008; 21) Copia
de correos electrénicos enviados entre Camila Errazuriz (cerrazuriz@blanchard.cl) y

akosproduccién@yahoo.es.

|.6.- Prueba testimonial : Parte demandada.- Mediante escrito de fecha 04 de Marzo, rolante a

fojas 59 de estos autos arbitrales, el demandando solicitd que se fijara fecha y hora para la
rendicion de prueba testimonial, acompafando la respectiva lista de testigos. Mediante
resolucién que rola a fojas 60 de estos autos, el Tribunal proveyé que se tuviera por presentada
la lista de testigos, ordenando que se citara a éstos por carta certificada a fin de que prestaren
su declaracién al tenor del auto de prueba a la audiencia que se fij6 para el dia Jueves 08 de
Mayo de 2014, a las 17:00 horas en las oficinas del Sr. Arbitro. A fojas 97 rola el acta de la
audiencia de prueba testimonial, en que consta que con fecha 08 de mayo de 2014, a las 17:00
horas y habiéndose realizado los llamados de rigor, se llevd a cabo audiencia testimonial ante el
Sr. Arbitro Felipe Barros Tocornal, con la asistencia del apoderado de la parte demandada, Sr.
Emilio Palavecino, y la apoderada de la demandante, Sra. Maria José Arancibia Obrador, de los

testigos y del receptor judicial ad-hoc.

1.6.1.- Declaracion testigos parte demandada : Comparecié don Ernesto Eliseo Guzman

Morales, quien fue previamente juramentado en forma legal e interrogado al tenor del auto de
prueba. Se formularon pregunta de tachas, siendo tachado el testigo por el apoderado de la
demandante por el interés que éste tendria tanto econémico como afectivo en el juicio. El Juez
Arbitro dio traslado al demandado quien solicita que sea rechaza la tacha formulada en atencion
a que el testigo sefal6 de manera abierta que ha tenido lazos comerciales con el sefior
Quintana, siendo una expresion abierta, tal como sefialar que tiene un interés respecto del
dominio del litigio, un negocio en un carro de completos, etc. Manifiesta que en concreto el



testigo no ha hecho referencia a que tenga un interés comercial en la asignacién del dominio
akosdigital.cl. Indica ademas que respecto del lazo de amistad expresado por el testigo, la
contraria estaria equivocada en la causal de tacha invocada pese a que no sefialé el numeral
exacto de la tacha en cuestion. Evacuado el traslado por el apoderado del demandado el Juez
Arbitro resolvié dejar la tacha para resolver en definitiva.

Interrogado el testigo por la parte que lo presenta en torno a si es efectivo que el afio 2002
form6 con el Sr. Patricio Quintana una sociedad de profesionales denominada Akos
Producciones éste responde que absolutamente. Repreguntado el testigo respecto a si dicha
sociedad de profesionales contindia al dia de hoy indica que no, que si bien trabajan juntos
permanentemente la sociedad ya no existe. Vuelto a ser repreguntado respecto al tiempo que
lleva trabajando junto al Sr. Quintana responde que han trabajado en distintos periodos y
ocasiones y que han compartido oficina. Respecto al punto Unico de prueba, es decir,
“efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio
akosdigital.cl”, responde que no, porque el nombre de dominio es akos digital, referido a la
fotografia y no a otra actividad econémica, que es muy especifico. Indica que el nombre akos,
fue construido entre Patricio Quintana y él, segun recuerda en 1992 y que ese nombre fue
utilizado en distintas relaciones comerciales con proveedores y clientes. No hubo contra
interrogaciones.

Comparecio en la misma audiencia de prueba testimonial don Ignacio Andrés Jara Galvez, no
formulandose por el apoderado de la demandante tacha respecto de éste. El testigo declara
respecto al punto Unico de prueba que a su juicio no tiene mejor derecho el actor, que entiende
que el nombre de la empresa que disputa este nombre es aco, no sabe si con C o K, y que el
nombre de dominio entregado a Patricio Quintana es akos digital, por lo que son distintos, razon
por la que cree que no debe tener ninguna prevalencia sobre el Sr. Quintana. No hubo contra

interrogaciones.

|.7.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formuld observaciones a la prueba.

|.8.- Medidas para mejor resolver vy citacion para o0 ___ir sentencia.

Por resolucion de fecha 20 de junio de 2014 y atendido al mérito de autos, se cité a las
partes para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 105 del expediente arbitral, la que fue notificada por e-mail a las partes con
fecha 23 de junio de 2014, de acuerdo a comprobante que rola a fojas 106 de autos.



Il.- PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor
derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio “akosdigital.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, PATRICIO QUINTANA RODRIGUEZ, ha tenido
el caracter de demandado y HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A. Rep. por Silva & Ci a
(HOTEL CORPORATION OF CHILE S.A.), ha tenido el caracter de parte demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho
para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior

0 probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que la actora ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la
misma, entre otros, que: 1° Hotel Corporation of Chile S.A., Hyatt, fue fundado por Jay Pritzker
en 1957, cuando compro el motel Hyatt House, ubicado junto al aeropuerto internacional de Los
Angeles. En 1968 se formé Hyatt Internacional y se convirti6 en una empresa publica
independiente, para luego consolidar todos los activos hoteleros que formaban parte de los
intereses de la familia Pritzker, entre ellos Hyatt Corporation y Hyatt Internacional Corporation,
en una sola entidad, con el actual nombre de Hyatt Hotels Corporation, existiendo hoteles en
varios paises; 2° Dado el caracter que poseen los servicios entregados por ella, se ha
preocupado de resguardar su imagen, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo,
protegié como marcas comerciales de acuerdo a la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, el
concepto “AKO SPA”, siendo ademas titular del nombre de dominio akospa.cl y akospa.com;
3° El nombre de dominio solicitado es peligrosamente similar a la marca registrada por ella y al
nombre de dominio akospa.cl y akospa.com, lo que sin duda sera motivo de confusién en el
publico consumidor, ya que al analizar comparativamente las expresiones, ellas comparten
integramente los elementos “AKQO”, resultando ser facilmente confundible; 4° Para comprender
gue se entiende por nombre de dominio y cudl es la funcién que cumple dentro del mercado,
cita lo indicado por la Comisién Preventiva Central de la Libre Competencia en el caso “Avon
Products Incorporated” contra “Comercial Lady Marlene S.A.”, e indica que en virtud de la
funcién de distintividad de los nombres de dominio, y por el hecho de tener la actora una marca
comercial, este caso debe ser evaluado mas alla del principio FIRST COME FIRST SERVED y
ser analizado a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho";

5° Es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la



detentadora del nombre de dominio en disputa, agregando que al rechazar la demanda, se
estaria vulnerando el derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las
marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o
facultades esenciales del dominio, agregando luego que esto no busca limitar al primer
solicitante de poder iniciar su actividad econémica cualquiera que ella sea, sino que busca que
no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la
fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio, sefialando
como aplicables los nimeros 14 y 22 del reglamento NIC CHILE; 6° Puede sostenerse que una
solicitud de registro de nombres de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre,
marca comercial u otra designacién o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o
aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de
registro carezca a su vez de derechos o intereses legitimos pertinentes; 7° Hay que hacerse
cargo de la “dilucion” de la imagen comercial 0 marcaria, en cuanto a que si en el mercadoy en
la publicidad comienza a circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas, dominios y
razén social de la actora, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente
empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados por la actora, lo que se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial”,
un concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que
amerita por tanto, la maxima proteccion juridica. Luego indica el demandante que su marca
notoria y conocida, AKO, esta incluida en el dominio de autos, y; 8° El otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestidon generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el
primer solicitante con el concepto AKOSDIGITAL.CL dado que los consumidores la
identificaran, casi de manera automatica con Hotel Corporation of Chile S.A., que todo este
capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y
profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones y que estima que el demandado no
posee un derecho equivalente al suyo dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre
de dominio solicitado y mas aun no posee derecho alguno que pueda rebatir el de la actora, o
gue junto a su interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria
y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilar al

demandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestién.



CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales para
ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: 1° No es efectivo que la
demandante sea notoriamente conocida a través de su supuesto “famoso” AKO SPA, siendo un
hecho publico y notorio que la sigla de dicha sociedad que denota fama es “Hotel Hyatt”;
2° No es efectivo que haya tenido conocimiento de la existencia de la marca “AKO SPA” antes y
al momento mismo de la inscripcion del dominio en litigio, ya que la sigla AKOS la ha utilizado
desde el afio 1992, en diversos emprendimientos informales, todos ligados a la produccién de
eventos y a la fotografia; 3° Su intencion en la eleccion del nombre de fantasia “AKOS DIGITAL”"
nunca fue dirigida por directrices destinadas a usufructuar de la fama del “Hotel Hyatt” y su
desconocido servicio de SPA, no siendo efectivo que el actor tenga un mejor derecho para el
uso del nombre de dominio “akosdigital.cl”, toda vez que ha utilizado desde el afio 1992 el
nombre fantasia “AKOS”; 3° Ha utilizado el dominio akosdigital.cl el que contiene antecedentes
sobre su empresa, su historia, actividades, Ultimos eventos cubiertos por sus servicios de
fotografia, datos de contacto, correo electrénico, y, en general, datos y antecedentes propios de
su giro; 4° En este caso no concurre el fendmeno de la “dilucion” de la imagen comercial o
marcaria, entre la Marca “AKO SPA” y el nombre de fantasia “AKOS DIGITAL” producto de la
utilizacién del dominio akosdigital.cl, ya que ambos nombres de fantasia reflejan nombres
compuestos que incluyen el giro comercial de cada de cada parte, siendo por un lado los
servicios de SPA (masajes y belleza), y por otro, servicios digitales (fotografias); 5° Ha utilizado
el nombre de fantasia “AKOS” desde el afio 1992 cuando en conjunto con dofia Alida de las
Mercedes Verde-Ramo y con don Ernesto Eliseo Guzman Morales formaron una productora
denominada “AKOS PRODUCCIONES” a través de la sociedad de responsabilidad limitada
“Verde-Ramo y Guzman Limitada” cuyo nombre de fantasia societario es “Akos Ltda.”. Expresa
gue no participé formalmente como socio debido a que en esa época presentaba problemas
econodmicos que no hacian aconsejable su participacion en la sociedad; 6° EI emprendimiento
funcion6 formalmente hasta fines del afio 1993, pero que continu6 desarrollando su actividad
profesional de fotdgrafo independiente utilizando la sigla “AKOS”, para luego en el afio 2002,
conjuntamente con don Ernesto Eliseo Guzman, retomar el proyecto de la productora, formando
una sociedad de hecho bajo el nombre de fantasia “AKOS PRODUCCIONES”, utilizando como
correo electronico la casilla akosproduccion@yahoo.es, akosproduccion@gmail.com vy

akosdigital@gmail.com; 7° Efectivamente existe registro de marca respecto de “AKO SPA” por

parte del actor que data del afio 2006, es decir, un uso ampliamente posterior al suyo, y que
respecto de la expresion “AKQO” , efectivamente existen registros de marca, pero pertenecientes
a otros sujetos, tales como Embotelladora Andina S.A., Consultora e Ingenieria AKO y Cia.

Ltda. y otros; 8° Tiene un mejor derecho porque ha utilizado desde hace mas de 20 afos la



sigla “AKQOS”, porque ha desarrollado el giro de la fotografia digital y ademas porque ha
utilizado la expresion “akosdigital”, como expresion compuesta desde al afio 2007 mediante la

utilizaciéon del correo electronico akosdigital@gmail.com, y; 9° El evento que se estimase que

existen derechos equivalentes entre ambas partes debe aplicarse a este caso el principio “first
come first served” puesto que su solicitud de inscripcion de dominio antecede a la del actor.

QUINTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte expositiva de este
fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: i) que la actora es
titular de la marca comercial “AKO SPA” en Chile para la clase 44, que dice relacién con
servicios de belleza, higiene y cuidados para personas, entre otros; ii) que es titular del nombre
de dominio akospa.cl y akospa.com, v; iii) que se dedica a la prestacién de servicios hoteleros,

hecho que es publico y notorio.

SEXTO: Que la parte demandada acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.3 de la parte expositiva de este
fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador; i) que el
demandado se dedica a prestar servicios fotografia digital; ii) que en la prestacién de estos
servicios y en el desarrollo de su actividad comercial actia utilizando las expresiones “akos

produccién” y “akos digital” desde hace varios afos.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que: “14. Sera
de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidon no contrarie las normas vigentes
sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.” Que a la luz de la probanza rendida
en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripcion del nombre de
dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene a priori las normas vigentes
sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por el actor.



OCTAVO: Que de los antecedentes tampoco se observa que el demandado haya
actuado de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa a su hombre, por cuanto no se
visualiza que haya un intento de impedir el reflejo de la marca “AKO SPA”, de entorpecer la libre
competencia o de crear confusion en los consumidores frente a la marca de la actora, mas adn
cuando la expresion “AKOS DIGITAL” alude a un servicio y/o actividad econdmica

absolutamente diversa a aquella que desarrolla la actora.

NOVENO: Que en estos autos, si bien podria estimarse que la actora tiene un legitimo
interés en el uso del nombre de dominio controvertido y un derecho asociado a dicho uso, toda
vez que es titular de la marca comercial “AKOS SPA”, no se puede desatender el hecho que su
marca comercial recibe proteccién Unicamente para la clase 44, que dice relacién con servicios
de belleza, higiene y cuidados para personas, entre otros. Que asimismo, en este juicio, el
demandado también ha invocado tener un legitimo interés, acompafiando a este proceso
arbitral prueba que permite acreditar que afios antes de solicitar el nhombre de dominio en
disputa ya hacia uso en el ambito de la actividad comercial que desarrolla de la expresion
“AKOS DIGITAL".

DECIMO: Que la aplicacion del principio “First come, First served”, se da generalmente
en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual

proteccion juridica, lo que segun lo expuesto, ocurre en estos autos.

UNDECIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial que: (i) la parte demandada es el primer solicitante; (ii) la actora no
ha podido acreditar tener un mejor derecho que su contraparte para ser titular del nombre de
dominio “akosdigital.cl”, y, (iii) que el demandado acredit6 tener un legitimo interés sobre el
nombre de dominio en disputa y respecto de una actividad que no colisionaria con los registros
marcarios invocados por la actora, este Sentenciador llega a la conclusion, que en el caso que
nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por

aplicacion del principio del “First Come, First Served”.



Il PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo
gue disponen los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de Tribunales, los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo |, los principios de prudencia y

equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

EN CUANTO A LA TACHA:

No ha lugar a la tacha opuesta respecto del testigo don Ernesto Eliseo Guzman Morales por
estimar este Sentenciador que no se rednen las causales de inhabilidad legal que pueden
oponerse a los testigos y porque de las respuestas que éste dio a las preguntas de tachas no

se observa con claridad cual seria el interés que pudiera tener en el presente juicio.

EN CUANTO AL FONDO:

1. Asignese el nombre de dominio “akosdigital.cl” a don EDUARDO PATRICIO
QUINTANA RODRIGUEZ, cédula nacional de identidad N° 7.540.094-2.

2. Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar
a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran pagadas
conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3. Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrénico y

remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal



La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Nicolas Lucero Letelier, cédula nacional de
identidad N° 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C,

Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolas Lucero Letelier



