FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<cnslourdes.cl>

—ROL 12913-

Santiago, 1 de marzo de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 12913 de fecha 14 de octubre de 2010, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designacién como
arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<cnslourdes.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las
partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como consta en el expediente a
fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante
CECILIA JACQUELIN ALVAREZ LUCERO, RUT: 10.656.924-K, Cochranne 784, Osorno y como
segundo solicitante SOCIEDAD INVERSIONES BIME LIMITADA, RUT: 78.280.270-4, representados
por SARGENT & KRAHN, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 14 de octubre de 2010, se tuvo por constituido el
Tribunal Arbitral y se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento,
para el dia viernes 22 de octubre de 2010, a las 15:50 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo
apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las
partes.

QUINTO: Que con fecha 22 de octubre de 2010, se llevé a cabo la referida audiencia con la
presencia de dofia Josefina Mora, por el segundo solicitante, y del sefior Juez Arbitro, no hubo
conciliacién, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 26 de octubre de 2010, este tribunal arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 10
de noviembre de 2010.

SEPTIMO: Que, a fojas 26, con fecha 9 de noviembre de 2010, dofia Cecilia Jacquelin Alvarez
Lucero, primer solicitante, hizo presente al Tribunal Arbitral lo siguiente:

a) Que el primer solicitante es sostenedora de un Colegio Particular Subvencionado denominado
“Colegio de Nifias Nuestra Sefiora de Lourdes” el que existe desde el afio 2000, fundando su
existencia a través de Resolucidén Exenta n° 531 de 22.03.2000 del Seremi de Educacién Décima
Regidon de Los Lagos. En el afio 2006 y con el objeto de agilizar la gestion del establecimiento el
Director del Establecimiento del entonces, solicito un correo electrénico para la Unidad Educativa
el que se denomino cnslourdes@gmail.com.

b) Que para el afio en curso, se tomoé la decisidon de crear una pagina web con el objeto de mejorar
la actividad de extensidén y publicidad del colegio, para lo cual puso especial cuidado de no
coincidir con alguna otra pagina web ni por giro ni por nombre, de tal manera que no encontré
unidad educacional o empresa de otro rubro que tenga inscrita una pagina web con este nombre.
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Sin embargo, no es posible que pueda conocer el futuro, razén por la cual no puede saber que
BIME LTDA, pretenda crear en el futuro una pagina con ese nombre.

c) Que el nombre es www.cnslourdes.cl nombre que naturalmente fue extraido del correo
electrdnico individualizado.

d) Que es importante subrayar que la actividad del primer solicitante es Unica, sélo educacion,
puesto que por imperativo legal no puede tener otro giro, razén por la cual, es legalmente
imposible que en algiin momento pudiera ocupar esta pagina para promover articulos del giro del
segundo solicitante. Del mismo modo que el segundo solicitante estd vetada de la posibilidad de
incursionar en el giro del primer solicitante, precisamente porque ya tiene un giro que no es
precisamente educacion.

e) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompafiado los siguientes documentos:
1.- Certificados y copia de resolucion.

OCTAVO: Que, a fojas 31, con fecha 30 de noviembre de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por
presentado el escrito por dofia Cecilia Jacquelin Alvarez Lucero, primer solicitante, y en cuanto a
los documentos ofrecidos, habiendo detectado que estos no han sido acompanados en forma
legal y en uso de las facultades que tiene este Tribunal Arbitral para corregir de oficio errores que
observe en la tramitacion del juicio y que pudieren producir vicios procesales, se resuelve que se
tengan por acompafiados, con citacion.

NOVENO: Que, con fecha 9 de noviembre de 2010, don Matias Somarriva Labra, abogado, en
representacién del segundo solicitante, presentéd demanda de asignhacién de nombre de dominio,
cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA, es la sociedad creada para administrar y
registrar las marcas de Eduardo Biancardi y Cia Limitada, empresa que se ha dedicado desde el afio
1937 al rubro textil, especificamente a la fabricacién de ropa de bafio, como toallas, sabanas y
batas de vestir entre otros, asi como a la venta y comercializacion al por mayor de productos de
textiles, como prendas de vestir, calzado y sombrereria. Cabe destacar que desde sus inicios, esta
empresa se ha distinguido en el mercado por su nombre de fantasia LOURDES chiteco vy
principalmente por la expresién LOURDES, con la cual han denominado a la gran mayoria de sus
productos, siendo estos reconocidos en el mercado por el publico consumidor.

b) Que, el segundo solicitante se ha especializado en la fabricacion de toallas, batas de bafio y
sabanas, siendo uno de las empresas mas reconocidas en este rubro y avalada por sus mads de 70
afios de experiencia. El segundo solicitante también participa activamente en el mercado
mediante establecimientos comerciales LOURDES, en los que ofrece ventas al por mayor, de otros
productos textiles tales como vestidos, calzados y sombrereria. En la actualidad, el segundo
solicitante se ha posicionado como una de las empresas mas reconocidas y con mejores resultados
en su rubro, fortaleciendo la marca LOURDES para distinguir tanto sus productos propios como los
establecimientos comerciales en los cuales comercializa dichos productos y otros asociados al
rubro textil.

c) Que con todo lo anterior, el segundo solicitante, real y efectivamente se ha hecho reconocer en
el mercado a través del signo LOURDES, con el cual ha distinguido, comercializado y promocionado
sus productos por mds de 70 afos. Por lo anterior, la vinculacion del segundo solicitante con dicha
expresion es innegable.

d) Que por otro lado, es reconocida y ldgica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los
sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaria inmediatamente
el nombre de dominio “CNSLOURDES.CL” a un sitio de Internet con informacién relativa la
empresa SOCIEDAD DE INVERSIONES BIME LIMITADA y sus productos y servicios identificados con
la expresidon “LOURDES”. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociacién en Internet de la
expresion “LOURDES” con el segundo solicitante, se debe considerar que éste cuenta con una
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serie de nombres de dominio formados en base a dicha expresion, a saber: TOALLASLOURDES.CL;
LOURDESPETIT.CL; LOURDESMAISON.CL; LOURDESHOTELSPA.CL; JABONESLOURDES.CL. Dichos
nombres de dominio son una muestra mas del mejor derecho del segundo solicitante sobre el
nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se estructuran sobre la expresién
“LOURDES”, elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.

e) Que en este sentido, cabe destacar que el dominio solicitado CNSLOURDES.CL, se estructura en
base a la misma expresion que da forma los nombres de dominio ya sefialados, de propiedad del
segundo solicitante, que ademas corresponde a una marca comercial registrada con la cual se
distinguen en el mercado los productos del segundo solicitante. Como se observa, el primer
solicitante simplemente procedié a solicitar como nombre de dominio la marca “LOURDES”, con la
gue se identifican los productos asociados al rubro textil del segundo solicitante anteponiendo
sélo las letras “CNS”, la cual no constituye en ningun caso un elemento diferenciador suficiente y
adecuado, ya que siendo la marca “LOURDES” del segundo solicitante, una marca famosa y notoria
en el mercado nacional, su alcance transciende a los productos protegidos por la misma. Cabe
agregar que “CNS” corresponde a una mera agrupacién de letras que componen un signo de
caracter genérico que no permite al nombre de dominio adquirir distintividad, lo que acentua
considerablemente el riesgo de confusién en los usuarios de Internet al asociar este nombre de
dominio a los productos del rubro textil, rubro en el cual se desempefia el segundo solicitante
desde hace mas de 70 afos y en el cual ha posicionado la expresién LOURDES para distinguir sus
productos.

f) Que el segundo solicitante cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia
para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Dentro de
ellas se encuentra la familia de marcas comerciales que se estructuran y/o consisten en la
expresion “LOURDES”, idéntica a la expresion distintiva del nombre de dominio disputado, y que
se encuentra asociada al segundo solicitante. Dichas marcas son las siguientes: Registro N2
823.144, “LOURDES”, denominativa, para distinguir “vestidos, calzados y sombrereria” en clase 25.
Registro N2 805.057, “LOURDES”, denominativa, para distinguir productos de la clase 24. Registro
N2 891.926, “LOURDES HOTEL & SPA”, mixta, para distinguir “vestidos, calzados y sombrereria” en
clase 25. Registro N2 891.927, “LOURDES HOTEL & SPA”, mixta, para distinguir productos de la
clase 24. Registro N2 716.117, “LOURDES MAISON”, denominativa, para distinguir
“establecimiento comercial para la compra y venta de muebles, espejos, marcos; productos, no
comprendidos en otras clases de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,
ballena, concha, ambar, ndcar, espuma de mar, suceddneos de todas estas materias o de materias
plasticas, en la regidn metropolitana. Establecimiento comercial para la compra y venta de
utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados);
peines y esponjas; cepillos (con excepcién de los pinceles); materiales para la fabricacion de
cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepcion del
vidrio de construccidn); cristaleria, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases, en la region
metropolitana. Establecimiento comercial para la compra y venta de tejidos y productos textiles
no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, en la regién metropolitana.
Establecimiento comercial para la compra y venta de vestidos, calzados, sombrereria, en la region
metropolitana” en las clases 20, 21, 24 y 25. Registro N2 866.422, “LOURDES MAISON”,
denominativa, para distinguir productos de la clase 24. Registro N2 883.449, “LOURDES MAISON”,
denominativa, para distinguir “vestidos, calzados y sombrereria” en clase 25. Registro N2 888.759,
“LOURDES PETIT”, denominativa, para distinguir productos de la clase 24. Registro N2 890.567,
“LOURDES PETIT”, denominativa, para distinguir “vestidos, calzados y sombrereria” en clase 25.
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g) Que los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho del segundo
solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, “CNSLOURDES.CL”, toda vez que la expresién
funcional distintiva del nombre de dominio en disputa, es idéntica a las marcas de éste.
Importante es sefialar que, los productos, actividades y servicios del segundo solicitante se
reconocen y distinguen en el mercado a través de la expresion “LOURDES”. Como se aprecia, el
segundo solicitante es titular de varias marcas comerciales para la expresién “LOURDES”. Lo
anterior, con el objeto de proteger tanto la comercializacidon de sus productos, como la fama y
notoriedad alcanzada y de la cual gozan actualmente dichos productos en el mercado nacional.
Estos productos son efectivamente comercializados y distribuidos en el mercado nacional a través
de la expresién “LOURDES” y sus derivados por el segundo solicitante.

h) Que en sintesis, la expresion “LOURDES” corresponde a, 1) una marca difundida y utilizada
profusamente por mi mandante a nivel nacional, y 2) a nombres de dominio de su titularidad. Esta
misma expresion es la parte fundamental y distintiva del dominio solicitado, por lo que su uso por
parte de un tercero causara un grave perjuicio al segundo solicitante.

i) Que resulta evidente la vinculacidn que existe entre el nombre de dominio en disputa y el
segundo solicitante, ya que éste se forma en base a una expresion que es idéntica al nombre con
el cual se identifican en el mercado los productos textiles del segundo solicitante, a sus marcas
comerciales, que expresamente distinguen vestidos, calzado y sombrereria, ademas de otros
nombres de dominio de éste que se forman en base a la marca LOURDES. Para reforzar lo anterior,
basta efectuar la siguiente comparacion, la cual grafica claramente la confusion que se producira
en los consumidores. La comparacion es elocuente y no merece mayores comentarios: LOURDES
(Marca del segundo solicitante); CNSLOURDES.CL (Nombre de dominio en disputa);
LOURDESPETIT.CL (Nombre de dominio del segundo solicitante). Como se observa, la marca del
segundo solicitante estd integramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa.
Por lo anterior, cualquier usuario de Internet asociara, con toda légica y razén a dicho sitio Web
con los productos del segundo solicitante.

j) Que como se observa y segun se expuso, el primer solicitante se limité a tomar la denominacién
“LOURDES”, marca registrada para distinguir productos de vestuario, de creacion del segundo
solicitante, anteponiendo Unicamente las letras CNS, las que, segun se ha dicho, en ningun caso
podria estimarse que constituyen un elemento diferenciador. De hecho, el signo conformado por
las letras “CNS” corresponde a un signo que carece de reconocimiento y de asociacién a un
determinado producto, servicio o empresa; a diferencia del signo “LOURDES”, que es reconocido a
nivel nacional y asociado a los productos textiles del segundo solicitante; de modo tal, que los
usuarios de Internet determinardn a partir de esta ultima expresién el contenido, la titularidad del
dominio y el origen de los productos que alli se publiciten, cayendo en el error y confusién a que
hemos hecho referencia en esta presentacion.

k) Que a mayor abundamiento, sostiene que la confusién de los usuarios de Internet seria total de
asignarse el dominio de autos al primer solicitante, considerando que, como se expondrd y consta,
los productos del segundo solicitante ofrecidos bajo el signo “LOURDES” cuentan con una efectiva
y real presencia en Internet y mercado en general. Al respecto, es importante sefialar que el
articulo 14 del Reglamento dispone expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcidon 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”.

I) Que en concordancia con lo anterior, cree que es importante rescatar lo sefialado en la
sentencia recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyé
gue se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a: “...Ia parte que si ha acreditado
oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo
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esencial con el referido nombre de dominio en disputa.” En sintesis, cualquier persona enfrentada
a este nombre de dominio deducird que se trata de un sitio Web con informacién sobre los
productos de la marca exclusiva del segundo solicitante.

m) Que por otra parte, cree importante hacer presente lo resuelto en la sentencia recaida sobre el
nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl, de fecha 31 de agosto de 2009, en el cual se
concluyd que la inclusién de una expresién de orden genérico, como lo es CNS, a otra con la cual
se identifica una de las partes, como lo es “LOURDES”, no aporta distintividad suficiente de modo
gue pueda diferenciarse de aquella parte que se identifica con el término de que se trata, a saber:

“que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de
dominio en disputa “Premium-essiac-tea-4less.cl” y la marca comercial del segundo solicitante
“ESSIAC”, pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden
genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las
marcas, productos y razén social que es titular el Segundo Solicitante”. Este fue un criterio esencial
para asignar el nombre de dominio al segundo solicitante.

n) Que lo anterior se refuerza con el hecho que el segundo solicitante es titular de un serie de
nombres de dominio que se estructuran sobre su famosa marca LOURDES, por lo cual es muy
probable que los numerosos clientes de éste asocien el nombre de dominio en disputa con este y
sus numerosas marcas comerciales, productos y nombres de dominio. Sumado a lo anterior, debe
considerarse que el segundos solicitante efectivamente promociona en el mercado real y en su
sitio Web www.toallaslourdes.cl productos del rubro textil, por lo que el publico légicamente
interpretara que el nombre de dominio en disputa pertenece o esta relacionado con los productos
gue ofrece LOURDES en el mercado e Internet. A mayor abundamiento, cabe tener presente que
la funcién basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e
individualizar correctamente a cada usuario de Internet, funcién que en caso de ser otorgado el
dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo. En razén de lo
anterior, corresponde rechazar la solicitud del primer solicitante, respecto del nombre de dominio
CNSLOURDES.CL, ya que de lo contrario se permitird que un tercero haga uso de una marca
comercial que estd debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida a nivel nacional,
tanto por los usuarios de Internet como por los consumidores, lo que llevaria a una inevitable
confusién del mismo.

) Que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexién mundial de computadores
Internet, ha dado lugar en los Ultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de
dichos conflictos, ha tenido relacién con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan
en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
electrénica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y
se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho
medio de comunicacién ofrece, tales como paginas Web, correo electrénico, conversaciones
instantaneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a
cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, IBM,
SAMSUNG o PEPSI, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

o) Que de acuerdo al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio, ha sefialado que como consecuencia del radical aumento de usuarios de
Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el mundo virtual
que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos
conflictos, y las subsecuentes propuestas de resolucién de los mismos. En este sentido, cabe
sefialar que en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la uniforme
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jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y ldgica relacion entre los nombres
de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero
de aspectos, caracteristicas y propésitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten
sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcidn técnica que cumplen, tienen un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via
Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusién con respecto a ellos,
facilitando asi el comercio. Finalmente, se puede agregar que han pasado a constituir un medio de
publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose asi la
marca. En razon de lo anterior, ha sefialado que la resolucion de los conflictos por asignacién de
nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencién a la titularidad de registros
marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

p) Que pues bien, el segundo solicitante cuenta con diversos registros marcarios para la
denominacion “LOURDES”, en Chile, idénticos al elemento distintivo del nombre de dominio en
disputa. Reitera que el propésito de los nombres de dominio es la identificacion adecuada de su
titular y como légica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado
virtual de la red Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el
mismo, esto es, la distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se
transan en el mercado real. A continuacion sefiala normas legales que apoyan de manera clara el
criterio sostenido en su demanda: ICANN. Con fecha 12 de enero del afio 2000, entré en vigencia
la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporaciéon de Nombres y
Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”).
Dicha politica reconoce como criterio fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la
titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestion. En efecto, en su
titulo preliminar dicha normativa seiala que se consideraran como fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios si: a) “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.” ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunidon de comunidades participantes en Internet de mayor
envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

g) Que OMPI. El Informe Final de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi
como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO
Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion de
un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico
o engaifosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o
intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

r) Que por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los articulos 20, 21 y
22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento, en su primer
parrafo, letra a), sefiala que: “Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que
su inscripcidon sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre
de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el
nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio
sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido.” Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre
de dominio al primer solicitante se estaria produciendo una dilucién de la expresion “LOURDES”,
que sirve para identificar a la empresa del segundos solicitante y sus productos, lo que ademas
evidentemente inducira a error a los usuarios de Internet. En sintesis, el criterio que reconoce la
relacidn existente entre nombres de dominio y marcas comerciales es un hecho universalmente
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aceptado, y por tanto, corresponde su aplicacion a la resolucién del conflicto suscitado en estos
autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que el segundo solicitante es
titular de la marca comercial “LOURDES” registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, la cual goza de fama y notoriedad.

s) Que en segundo lugar, se debe tener presente que el segundo solicitante tiene un interés
legitimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, SOCIEDAD E
INVERSIONES BIME LIMITADA, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de su marca
“LOURDES” a través de grandes campafias publicitarias en diversos medios como periddicos, radio,
television e Internet. De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que la
solicitud competitiva del segundo solicitante obedece a su interés legitimo de identificar y
distinguir sus productos y servicios a través de Internet. En este sentido, y como es sabido, el
segundo solicitante ha participado activamente desde hace ya varios afos, en el posicionamiento
de diversas marcas comerciales asociadas al rubro textil y el vestuario en general, siendo LOURDES
una de sus marcas mas importantes, gozando esta de gran fama y notoriedad en este rubro.

t) Que el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, postula que el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Las marcas
notorias, esto es las reconocidas por la mayoria de la poblaciéon en un lugar determinado, son
objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o servicios cubiertos
por la misma marca. Evidentemente que la aplicacién de este criterio nos obliga a concluir que el
segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio “CNSLOURDES.CL”, debido
a que la marca “LOURDES” es una expresién famosa y notoria a nivel nacional, producto de la
publicidad que el segundo solicitante ha realizado en la misma en Internet, diarios, catalogos,
publicidad, etc. Por lo tanto, corresponde la aplicacién de este principio a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio “CNSLOURDES.CL” al segundo
solicitante.

u) Que de acuerdo al criterio de la Creacidn Intelectual del Signo Pedido, es de toda ldgica y
justicia que quien ha creado una denominacién, en este caso de los productos asociados al rubro
textil y fabricaciéon de vestuario LOURDES, pueda ampararla y protegerla de terceros que se
pretenden aprovechar de ella, toda vez que el posicionamiento en el mercado real y la red global
Internet de dicha marca supuso cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra
serie de bienes tangibles. Por otro lado, dicho signo identifica a los productos en cuestion, los
cuales son unos de los mas importantes en cuanto a ventas en Chile.

v) Que el criterio de la identidad establece que correspondera asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea
idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe
ser asignado al segundo solicitante, ya que es ella quien ha creado y utilizado profusamente la
expresion “LOURDES” en el mercado, ha registrado dicha expresién como marca comercial siendo
ésta idéntica al elemento principal y distintivo del dominio de autos. Finalmente, a este respecto,
cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el
fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de
la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas
estrecha relacion con el mismo...”.

w) Que otro elemento a considerar es que la expresion “LOURDES” que identifica los productos del
segundo solicitante se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, basta ingresar al sitio Web
www.toallaslourdes.cl, en el cual se contiene diversa informacidn relativa al segundo solicitante,
asi como se da cuenta de su presencia en el mercado nacional por mads de 70 afios.
Adicionalmente, es importante reiterar que los productos LOURDES del segundo solicitante son

108



real y efectivamente ofrecido en el mercado real e Internet en diversas multitiendas y a través de
los portales Web de las mismas.

X) Que el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su
articulo 6 Bis establece que: “Los paises de la Unidon se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacién o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais
del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal
marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusidon con ésta.” Esto
implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “LOURDES” han de protegerse
especialmente por los paises miembros de la Unidn, toda vez que de su explotacion no autorizada
deriva, por un lado, en la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, en el
aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han
contribuido a la creacién de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea
para titular de la marca famosa y notoria. Por lo demas, de otorgarse el nombre de dominio en
conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarian dicho nombre al segundo solicitante, o
deducirian légicamente que se trata de un sitio de propiedad de éste, incurriendo en un error y
causando confusién ya que el demandado en nada se relaciona con el segundo solicitante. Agrega
el articulo 10 bis del Convenio de Paris, sobre competencia desleal, lo siguiente: 1) Los paises de la
Unidn estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unidn una proteccién eficaz
contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular
deberan prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3. las
indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico
a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacidn, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos. Por lo sefialado precedentemente, es evidente la confusidon que se
produciria de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona
con el segundo solicitante, ya que como se sefialé anteriormente, la expresion “LOURDES”,
idéntica al elemento diferenciador y distintivo del nombre de dominio disputado
“CNSLOURDES.CL”, corresponde o bien se asocia directamente con el segundo solicitante al
constituir el elemento con el cual de identifican los productos del rubro textil y vestuario
“LOURDES”. Los articulos senalados del Convenio de Paris recién citado, tiene plena vigencia y
aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

y) Que a la luz de lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, asi
como la fama y notoriedad del signo “LOURDES”, el registro de marca de la misma expresién para
distinguir expresamente los productos que ofrece el segundo solicitante en el mercado, la
titularidad de nombres de dominio relacionados, su uso efectivo en Internet, considera que es el
segundo solicitante quien tiene el mejor derecho para obtener la asignacién del nombre de
dominio en conflicto. Mas aln considerando que ha sido ésta quien ha creado y le ha otorgado
proyeccion a la marca “LOURDES” y que el primer solicitante carece de vinculacion o
reconocimiento con dicha expresién en el mercado nacional. Los nombres de dominio son la
herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, en la
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medida que constituya el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior,
evidentemente la asignacion del dominio “CNSLOURDES.CL” al primer solicitante, constituiria una
causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor, que no se condice con el espiritu
de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentacion de NIC Chile. Las evidentes
ventajas y favorables proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que
la asignacién del dominio de autos sea fundamental para los intereses del segundo solicitante.

z) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompaid los siguientes documentos con
citacion:

1.- Copias de documento en que se da cuenta de la titularidad del segundo solicitante respecto de
los nombres de dominio sefialados.

2.- Copia simple del certificado de los registros marcarios individualizados.

3.- Impresidn del sitio Web www.toallaslourdes.cl, sitio oficial del segundo solicitante en Internet.
4.- Copia del sitio Web www.mercantil.com, en el cual aparece un breve perfil comercial del
segundo solicitante, en el cual se puede apreciar que reconocido por la expresion LOURDES, asi
como su participacion en el mercado en el rubro de la venta de productos textiles, prendas de
vestir y calzado.

5.- Copia de los sitios Web www.ripley.cl y www.paris.cl, en los cuales se comercializan los
productos del segundo solicitante, lo que da cuenta de su participacion efectiva en el mercado
textil bajo la expresién LOURDES, asi como el reconocimiento del que gozan sus productos.

6.- Impresién del sitio Web www.sofofa.cl, en el cual aparece un articulo en el cual se destaca la
vasta trayectoria del segundo solicitante en el rubro textil, asi como el posicionamiento de sus
marcas en el mercado.

7.- Copia de la sentencia arbitral recaida en juicio de asignacion del nombre de dominio promain.cl
8.- Copia de la sentencia arbitral recaida en juicio de asignacion del nombre de dominio “Premium-
essiac-tea-4less.cl”

9.- Copia de la sentencia recaida en juicio de asignacion del nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl.
DECIMO : Que, con fecha 30 de noviembre de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la
demanda de don Matias Somarriva Labra, abogado, en representacion del segundo solicitante, y
en cuanto a los documentos, se tuvieron acompafiados con citacién.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 93, con fecha 30 de noviembre 2010, este Tribunal Arbitral
declaré abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias hdabiles, venciendo en
consecuencia el dia martes 07 de diciembre de 2010.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 94, con fecha 07 diciembre de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic,
abogado, en representacion del segundo solicitante, evacua traslado conferido por este Tribunal
Arbitral, cuyos argumentos se pueden sintetizar como sigue:

a) Que en primer lugar y como una muestra de la debilidad de los argumentos de la primera
solicitante es que sefiala como fundamento de su supuesto mejor derecho el mero hecho de haber
solicitado en primer lugar el nombre de dominio. En este sentido, es importante sefialar que el
criterio de “first come, first served” tiene aplicacion unicamente en aquellos casos en que ninguna
de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente,
ya que el segundo solicitante ha acompanado abundante material probatorio y antecedentes para
fundar su posicién.

b) Que asimismo, cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de
invocar este principio, bajo ningun punto de vista libera al primer solicitante de la carga de
acreditar su derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este
sentido, todo el procedimiento de asignacién de nombres de dominio de NIC Chile careceria de
sentido, ya que bastaria con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho,
qguedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho.
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c) Que cabe tener presente que el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la
posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 dias a las solicitudes de nombres de dominio que
se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa,
no le concede ningun derecho definitivo, sino que, por el contrario, el primer solicitante debera
acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de
arbitraje, lo cual sélo se ha justificado en base a la supuesta utilizacién de una expresion que
corresponde a mi mandante y sobre la cual la contraria no ha acreditado tener vinculacion alguna.
De este modo, y tal como se sefiala en la sentencia de asignacién de nombre de dominio
“todochile.cl”, una vez que se genera el conflicto de asignacion de nombres de dominio los
solicitantes se deben encontrar en una situacién de igualdad, y sobre esa base se debe analizar
cual de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

d) Que adicionalmente, resulta fundamental precisar el hecho de que el primer solicitante incurre
en una serie de errores al momento de argumentar su posicién. En este sentido, el primer
solicitante sefiala en su presentacion que “inscribio en NIC Chile el siguiente sitio,
www.cnslourdes.cl el que en su momento fue aceptado”, dando cuenta de su total
desconocimiento del funcionamiento del procedimiento de solicitud y registro de nombres de
dominio y de su errénea concepcion del objeto del presente arbitraje el cual no es otro que
resolver quien posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y de ese modo
asignar a una de las partes dicho nombre de dominio.

e) Que resulta esencial entonces, destacar que actualmente existen dos solicitudes en tramite y no
un nombre de dominio ya inscrito que se esté intentando revocar, razén por la cual no es
necesario probar por el segundo solicitante la mala fe del primer solicitante, sino que un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Este ha sido suficientemente acreditado por el
segundo solicitante al demostrar la existencia de registros marcarios para la expresién distintiva
del dominio en disputa, dando cuenta de la existencia de derechos previos sobre la expresion
distintiva del nombre de dominio en disputa, a diferencia del primer solicitante que esgrime como
argumento la existencia de un supuesto e-mail que habria dado origen a este nombre, cuestién
gue no ha sido probada ni consta en estos autos. A su turno el segundo solicitante ha acreditado
poseer una vasta trayectoria y reconocimiento con la expresién LOURDES, marca que goza de gran
fama y notoriedad en el mercado real y en Internet.

f) Que en sintesis, el criterio “first come, first served” tanto la doctrina como la jurisprudencia
nacional lo han reconocido como un principio de “ultima ratio”, vale decir, que su aplicacién sélo
tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignacién respecto de un determinado
nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano
de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de
dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio
en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que
primero lo solicité. Ello no ocurre en el caso de autos: el segundo solicitante ha acreditado
consistentemente, el mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio disputado. Por
el contrario, el primer solicitante de autos no ha podido probar ninguna de sus afirmaciones lo que
en definitiva da cuenta de la debilidad de sus argumentos y de su total desvinculacién con el
nombre de dominio en cuestidn.

g) Que en este mismo orden de ideas, cabe sefialar que el primer solicitante de autos sostiene en
su presentacién, algunas consideraciones que supuestamente darian cuenta de su mejor derecho
respecto de la expresion constitutiva del dominio disputa, (que reiteramos, se forma en base a una
expresion que es marca comercial debidamente registrada por el segundo solicitante) Sin embargo
se trata de declaraciones y meras apreciaciones que no cuentan con ninguna documentacién u
otro medio probatorio que acredite la fama, reconocimiento u asociacion del que gozaria el primer
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solicitante mediante el signo LOURDES en base al cual se conforma el dominio disputado. En
efecto, la ésta sostiene que seria sostenedora de un colegio y que dedicaria al rubro de la
educacidén. Y a pesar de que ninguna de estas afirmaciones implicaria necesariamente un vinculo
entre el primer solicitante y la expresion LOURDES (de haber sido acreditadas), el primer
solicitante no ha acompafiado ningun documento ni antecedente que pruebe sus afirmaciones:
ninguna de ellas ha sido acreditada en autos dando cuenta nuevamente de la debilidad de los
argumentos esgrimidos por el primer solicitante.

h) Que otro punto que estim importante revisar dice relacién con la confusiéon que se producira
entre los consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este nombre de dominio. En efecto,
resulta fundamental reiterar que dicho dominio comprende una de las marcas comerciales,
creadas y difundidas por el segundo solicitante en el mercado, y por las cuales es reconocido en
nuestro pais. En este sentido, cabe reiterar que el primer solicitante procedié a solicitar el nombre
de dominio CNSLOURDES.CL, sin adicionar ningun elemento diferenciador suficiente y adecuado,
lo que en definitiva no permite diferenciarlo de las marcas comerciales del segundo solicitante,
toda vez que son virtualmente idénticos. Sostiene, dado el amplio reconocimiento y asociaciéon
entre la marca LOURDES y los productos del segundo solicitante en el mercado; que de asignarse
el dominio al primer solicitante se generard un alto nivel de confusién entre los usuarios de
Internet, quienes creeran erréneamente que en este nombre de dominio se ofrecen y
promocionan productos LOURDES del segundo solicitante.

i) Que a mayor abundamiento, aun en el caso en que el primer solicitante hubiere acreditado el
uso o vinculacion de la expresion LOURDES en un rubro diferente al del segundo solicitante, esta
circunstancia debiera ser totalmente irrelevante. En efecto, la marca LOURDES es una marca
famosa y notoria, cuyo reconocimiento en el mercado nacional es altisimo segun se acreditd y por
ello trasciende a los productos protegidos por la misma. En su calidad de tal, debe ser protegida
para que terceros no puedan aprovecharse de una notoriedad que en nada han contribuido a
crear. En resumen, la marca comercial LOURDES del segundo solicitante es la que confiere poder
distintivo al nombre de dominio disputado y por ello la confusion serd inevitable y perjudicial,
tanto para éste como para los consumidores.

j) Que en relacidon con lo anterior y sin perjuicio de los criterios sefialados en la demanda de mejor
derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio CNSLOURDES.CL debiera asignarse a
SOCIEDAD INVERSIONES BIME LIMITADA, sostiene que es importante lo sefialado en la sentencia
recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluydé que se
procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a:“..la parte que si ha acreditado
oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo
esencial con el referido nombre de dominio en disputa.” Como se desprende de dicho fallo, la
titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de
dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cual de
las partes en un procedimiento de asignacion de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo.
DECIMO TERCERO: Que, a fojas 99, con fecha 6 de enero de 2011, este Tribunal Arbitral tiene por
evacuado traslado conferido, por parte de don Eduardo Lobos Vajoviz, abogado, en
representacién del segundo solicitante.

DECIMO CUARTO: Que, como consta en fojas 100, con fecha 6 de enero de 2011, este Tribunal
Arbitral resolvid citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos
derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio,
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con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje.
Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por
medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de
cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: En relacién con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior,
los argumentos esgrimidos y antecedentes acompafiados permiten a este juez arbitro sostener
gue ambas partes estdn de buena fe, y no existe infraccion a las normas que para estos efectos se
contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo
solicitante, el sélo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones
"cnslourdes.cl" como componentes, en ningln caso permite sostener que se trata de una
solicitante de mala fe, mas todavia cuando se trata de una expresién conformada por tres letras
consonantes y una palabra que corresponde a un sustantivo nominativo, es decir, palabras y
signos genéricos y comunes, “c n s” y “lourdes”, que en nuestro idioma significan por un lado una
sigla “cns” y lourdes que por un lado hace referencia a un lugar geografico y por otro corresponde
a un nombre femenino comun y ademas corresponde a un nombre de una virgen catélica de fama
publica y notoria que recibe gran culto y veneracién por parte de sus feligreses. De esta forma
ambos términos, no son exclusivos ni excluyentes, no identifican productos especificos que
Unicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifican tanto en el lenguaje como en el
mercado comercial tanto nacional como internacional con varias actividades y productos, como ha
guedado demostrado en autos, en este caso particular, relacionadas por un lado al nombre de un
Colegio y por otro a las sabanas y toallas de gran fama en nuestro pais, ademas de amasanderias,
ferreterias, locales comerciales varios, iglesias, grutas, etc. Fuera de ello si se explora Internet a
través de diversos buscadores, como ha hecho de oficio este Tribunal en ejercicio de sus
facultades, nos encontramos que en el extranjero el término Lourdes se utiliza para distinguir toda
clase de bienes y servicios, etc.

TERCERO: Que, la unién de las consonantes cns, como ha sido probado en el proceso corresponde
Unicamente a las primeras consonantes del nombre del establecimiento educacional, cuyo
sostenedor es el primer solicitante, denominado Colegio de Nifias Nuestra Sefiora de Lourdes. Esta
unién de consonantes unido al nombre Lourdes, resulta algo original e innovador en la expresion,
perteneciente o creada por el primer solicitante, evidentemente, para el desarrollo de su
actividad. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio " cnslourdes.cl " al segundo
solicitante basado en su marca comercial, “lourdes” constituiria implicitamente otorgar una suerte
de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresién a que se
refieran o incluyan la expresién "lourdes”, fundado en el hecho de desarrollar una actividad
comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Lo
anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil
considerando que tanto la expresion o signo "cnslourdes", se configura producto de la unién de
expresiones genéricas, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un
mejor derecho sobre las mismas, atendido el cardcter genérico de los términos en cuestion,
argumentando ademads la existencia de registros marcarios a su favor, cuando justamente en la
propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresion sea asignada a diversos
solicitantes, producto de la actividad o giro que realizardn, permitiendo asi que una misma
expresion sea utilizada como marca para diversas clases de productos, logrando asi el ejercicio de
la libra competencia. Lo contrario implicaria otorgar una suerte de derecho ilimitado al término, lo
gue obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciacién por
categorias y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente seria el caso de
que se pretendiera utilizar la misma expresion, sola, sin las consonantes “cns” y para actividades
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gue justamente entran al mismo ambito de proteccion de dicha marca, cuestion que en estos
autos no se ha acreditado. A contrario sensu, ha quedado claramente establecido que el primer
solicitante es sostenedor de un establecimiento educacional, con el nombre en cuestion y para el
desarrollo de dicha actividad solicitd el dominio en litigio, actividad que no le permite ingresar a
otras actividades comerciales y no se ha probado que mediante esta actividad pretenda competir
o ejercer la actividad del segundo solicitante que se dedica a la elaboracidon y comercializacién de
distintos tipos de sabanas, toallas, linea de ropa blanca, etc, del rubro textil. Por esa razon, se
desecha la argumentacion del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del
primero se considere una inscripcion abusiva o realizada de mala fe.

CUARTO: Que, asi las cosas, el primer solicitante ademas de haber solicitado el nombre de
dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular
legitimo en el mismo, de consistencia y armonia con las actividades comerciales que ha
desarrollado en su establecimiento educacional, como ha quedado acreditado en autos dentro de
su proyecto comercial, existen antecedentes que permiten suponer que este solicitante no dedica
ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al
interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de la antigliedad de la empresa y en
especial a su actividad educacional, por lo que su actividad, estd dirigido a diferentes
consumidores, por esta razon el primer solicitante la ha incluido en su solicitud de dominio para
facilitar la identificacion comercial de sus clientes y ha aportado al proceso una serie de
documentos que acreditan lo anterior.

QUINTO: Que aun cuando este juez arbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en
sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del
principio de "first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se
considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido 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) Que en este caso, ha
guedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte
de CECILIA JACQUELIN ALVAREZ LUCERO, tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la
buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

SEXTO: Que no obstante la sola aplicacién del principio de "first come,first served" resulta ser
suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, segun las razones ya expuestas,
este juez arbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo uso
del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del
Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

SEPTIMO: Que, la proteccidn referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte
este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislacién de
esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el trafico comercial por
potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza juridica del
posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento referido implica
precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el dmbito econdmico conlleva
consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular estd facultado para usar, gozar y
disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o juridica, de prohibir
que terceros utilicen o saquen provecho de su creacidn intelectual, cuestién esta ultima que
aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por
parte del segundo solicitante cémo o de qué forma el primero de ellos habria incurrido en
conductas que produzcan confusién y dilucién marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en
el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda
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distinguir el primer solicitante con el concepto "cnslourdes.cl", como tampoco la pretendida
identificaciéon automatica de los usuarios de sus productos textiles, maxime cuando ya cuentan
con varios dominios a través de los cuales promocionan toda su actividad y estan ampliamente
difundidos en su publicidad, como ha quedado acreditado en autos, lo que a juicio de este Tribunal
resulta mas que suficiente para que el segundo solicitante realice toda su actividad. A su vez, es un
hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica al las actividades del
primero y entre los servicios que ofrece a sus clientes, no esta la educacién. Ambos solicitantes se
dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al dmbito
comercial del contrario. Considerar que la proteccion marcaria podria aplicarse a toda actividad
comercial o rubro, implicaria acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo
comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificacion comercial de las marcas en
diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los
servicios productos o establecimientos, resultan diversas.

OCTAVO: Que, con lo relacionado en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado
convencimiento de que el primer solicitante ademds de haber efectuado en forma primera el
requerimiento lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad
comercial propia de su rubro en identificacion comercial con productos a los que realmente presta
el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstruccién a
una libre y leal competencia, pues no generaran confusion alguna entre los consumidores a los
gue accede la empresa textil; inclinan la recta razén y sana critica a favor de este.

RESUELVO:

1. En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el
Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 vy
siguientes del Cdédigo Orgdnico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cdédigo de
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho,
asignar el nombre de dominio cnslourdes.cl al primer solicitante CECILIA JACQUELIN ALVAREZ
LUCERO, RUT: 10.656.924-K.

2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de
la Audiencia de Conciliacidn y Fijacidon de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha
emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Controversias NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y
CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.

115



