Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio datasafechile.cl
Oficio OF17032

VISTOS:

1.

Que con fecha 25 de junio de 2012, dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL
RUBILAR, solicita la inscripcion del nombre de dominio datasafechile.cl.
Posteriormente, con fecha 6 de julio de 2012, FONDO DE INVERSION PRIVADO
BRAND, representado en calidad de contacto administrativo por don MARIO
PADILLA A., solicita igualmente la inscripcion del mismo dominio datasafechile.cl,
quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF17032, de fecha 8 de octubre de 2012, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 8 de octubre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a
una audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 17 de
octubre de 2012, a las 12:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes,
Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electronico y
por carta certificada.

Que con fecha 17 de octubre de 2012, se efectua el comparendo fijado para ese
dia, al que asiste por una parte, don PHILIPPE RENDON BISQUERTT, quien
exhibe poder para representar a la Primera Solicitante, dofa LILIANA ALEJANDRA
SANDOVAL RUBILAR vy, por la otra, don JOSE TOMAS BERGUECIO OVALLE,
quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, FONDO DE
INVERSION PRIVADO BRAND, y acredita haber consignado el monto fijado como
honorarios provisionales por el arbitro. Llamadas las partes a conciliacion, ésta no
se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento.

Que con fecha 23 de octubre de 2012, el Segundo Solicitante, FONDO DE
INVERSION PRIVADO BRAND, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo
que se notifica a las partes por resolucion de fecha 15 de noviembre de 2012.

Que con fecha 31 de octubre de 2012, don PHILIPPE RENDON BISQUERTT, en
representacion de la Primera Solicitante, dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL
RUBILAR presenta demanda de asignaciéon del dominio datasafechile.cl,
sefalando que ella es empresaria de giro inmobiliario en Chile, siendo representante
legal de la empresa “SANDOVAL RUBILAR UNIDOS LIMITADA”, Rol Unico
Tributario N° 76.189.136-7, domiciliada en calle Merced N°562 Unidad 202-A,
comuna de Santiago. Agrega que existe una relacion comercial entre ella y dofia
JULIA ALCALDE GARCIA, espanola, abogada, Pasaporte espafol N® BE 694533,
Rol Unico Tributario chileno N°® 48.121.273-1. Aparte de ejercer la praxis legal en su
pais, la sefiora Alcalde ofrece el servicio de consultoria en proteccion de datos de
distintas empresas, dentro del marco de calidad y exigencia, que se implementa en



Espafa y en toda la Comunidad Europea. Entonces, nace la idea de ofrecer en
Chile, a toda empresa que maneje datos de caracter personal, un servicio de
asesoria integral, para que dichas empresas alcancen los niveles de proteccién de
datos, dentro de la exigencia y calidad exigidos por la Unién Europea.

Dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR agrega que dentro de la
distribucion de trabajo del proyecto mencionado, le correspondia la inscripcién del
nombre de dominio datasafechile.cl, nombre representativo del servicio que
pretende ofrecer, y que no refleja la razon social de la empresa a erigirse en Chile.

La Primera Solicitante indica que la seleccién del nombre de dominio, tiene su
origen en los denominados “americanismos” que a su parecer tienen un mayor
atractivo comercial. En este sentido, la palabra “DATA”, quiere decir “datos” en
caracter muy amplio, e informacién en su aspecto restringido sin importar dénde
ésta se encuentre, sea digital, instrumental etc., ello es corroborado en sus
sinbnimos anglosajones “information, data, intelligence, item, enlightenment’.

Por otra parte la expresion “SAFE”, que es un adjetivo amplio, que denomina
“seguridad, seguro, a salvo, prudente, sano y salvo, inofensivo, fuera de peligro,
salvado, intacto, digno de confianza”, que en el contexto de su uso, no establece, “el
cémo” se proporciona la seguridad.

Con lo expuesto la palabra compuesta DATASAFE, abarca un amplisimo uso en la
proteccion de datos, ya se sea en su digitalizacion, bodegaje, custodia, o en su
caso, a un servicio de asesoria.

Dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR estima que la amplitud del
término, hace pretencioso e imposible para un solo individuo (sea persona juridica o
natural), que por el hecho de ofrecer un determinado producto o servicio, excluya
todas las demas aplicaciones que el sentido de la palabra “DATASAFE”, implica. La
Primera Solicitante afiade que el nombre de dominio elegido, surgié no sélo de lo
expuesto, sino también en respuesta al servicio a ofrecer: “que es lo que se ofrece”
y “espacio fisico donde se ofrece”, es decir, DATA, SAFE, CHILE.

Hace presente la Primera Solicitante que ha efectuado los estudios, trabajos e
informes en derecho comparado, en su interés actual y constatable en el dominio
solicitado, dedicando recursos y trabajo en la implementacion del servicio para
Chile.

Dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR sefala que el servicio de
consultoria integral tiene como propdsito lograr que las empresas alcancen los
niveles de proteccion de datos personales, exigidos por la normativa vigente, con la
calidad y exigencia implementada en Espana y en la Unién Europea, dando
respuesta a todas las necesidades que las empresas puedan tener en éste ambito,
desde la puesta en marcha de las medidas organizativas y técnicas, actualizacion
de documentos, asi como la cobertura juridica para el caso de que la empresa lo



necesite. La estrategia se basa en formar alianzas comerciales con otras empresas,
dentro y fuera del territorio nacional entregando el “Know How” y ofrecerle el
“Outsourcing’ de este trabajo.

La Primera Solicitante aclara que el objeto del servicio de consultoria, recae
exclusivamente en los datos de caracter personal, entendiéndose por tal, cualquier
informacion concerniente a personas fisicas identificadas o identificables, que las
empresas recaben dentro de su giro, en su tréfico juridico, civil y comercial, y cuyo,
uso, difusion, reserva, discrecion, y tratamiento se encuentre amparado por la ley
vigente en la Republica de Chile. Dicho servicio se encuentra complementado con
las exigencias y calidad exigidas en el derecho comparado, ofreciendo asi, a los
clientes, empleados y usuarios de las empresas consultadas, la seguridad que dicha
informacion se usara para los fines Unicamente permitidos por la ley. El servicio sera
ofrecido a toda empresa, que en sus operaciones comerciales y de funcionamiento
interno, obtengan datos de caracter personal.

Dona LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR sefala que, al momento de
hacer la solicitud, la hizo de buena fe, no habiendo ejecutado ninguin hecho anterior
0 coetaneo a dicha solicitud que cambie dicho estado. A su vez, el dominio materia
de autos no constituye infraccién alguna a la Ley N° 19.733, sobre Libertades de
Opinién e Informacién y Ejercicio del Periodismo, norma que actualmente regula la
materia. De esta ley solo seria aplicable el articulo 29, que podria sancionar un
nombre de dominio solicitado, en su texto, mas no en su solicitud, al ser injurioso o
calumnioso y efectuase en un medio de comunicacién social, que no es el caso del
nombre de dominio en disputa.

La Primera Solicitante hace presente que las disposiciones contenidas en la Ley N°
29.169 que regula la competencia desleal, el D.L N° 211 de 1973, el Convenio de
Paris para la proteccion de la propiedad industrial, entre otras, tiene un comun
rector, ya que todas sancionan conductas efectuadas por medio ilegitimos, y la mera
solicitud de un nombre dominio, dificilmente puede enmarcarse en tales conductas,
toda vez que las citadas normas exigen actos concretos y positivos que pretendan
desviar la clientela de un agente del mercado. Sin perjuicio de ratificar que el mero
hecho de solicitud no es constitutivo de competencia desleal, indica que los
aspectos de la competencia desleal conforme al articulo 3 de la ley 29.169, define la
competencia desleal en forma expresa, sefalando: “En general, es acto de
competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas
costumbres que, por medios llegitimos, persiga desviar clientela de un agente de
mercado.” En este sentido, la Primera Solicitante hace ver que la mera solicitud de
inscripcion de un nombre de dominio, no puede constituir por si sola un acto
contrario a la buena fe o a las buenas costumbres, y mucho menos un medio
ilegitimo, requiriendo la norma de actos concretos y positivos, anteriores o incluso
posteriores que escapan al mero hecho de la solicitud y que por tanto estarian
regidos por la ley del ramo.



Dona LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR agrega que desconoce
totalmente la actividad, producto o servicio que el Segundo Solicitante ofrece o
asocia al nombre “DATASAFECHILE” y, a su vez, afirma que dicha actividad,
cualquiera que sea, no es abrumadoramente publica y notoria por los medios de
publicidad, que permitan saber quién es FONDOS DE INVERSION PRIVADO
BRAND, o en qué consiste el producto o servicio que ellos asocian con el nombre
DATASAFECHILE. A su vez, no tiene, ni ha tenido, contacto comercial o informal,
con clientes del Segundo Solicitante, o con sus productos o servicios, que permitan
suponer una cercania con las actividades comerciales que éstos desarrollan, y mal
puede la solicitud de dominio ser, por si sola, prueba de ello.

La Primera Solicitante afirma que el servicio que pretende implementar en Chile, no
es el mismo en contenido, bienes, desarrollo o establecimiento, que los ofrecidos en
el mercado de proteccién de datos y, por ello, dificiimente pueden aprovechar la
reputacion del Segundo Solicitante, que carece de notoriedad en sus actividades,
servicios y productos.

Por otro lado, la Primera Solicitante, hace ver que existe una gran amplitud de usos
para “DATASAFE” en Internet, como cajas de seguridad, digitalizacion de
documentos, bodegaje etc., todos ofrecidos bajo dominios “.cl”, que dejan en claro el
aspecto de locacién. Por tanto, estima que su solicitud y el nombre de dominio
elegido, no induce a un error, en la naturaleza, proveniencia, componentes,
caracteristicas, precios, modo de produccion, marca, idoneidad para los fines que
pretende satisfacer. A modo de ejemplo, en internet se encuentra lo siguiente:

J Datasafe - Directorio de Empresas Cylex Chile
www.cylex.cl/datasafe.html
Resultados de Datasafe; opiniones de usuarios, precios, datos de contacto,
horarios de apertura de palabra clave Datasafe.

o Datasafe :: Docustore :: Chile :: www.docustore.cl
www.docustore.cl/datasafe.html
Datasafe. DocuStore protege su informacién vital, incluso en los peores
momentos. Cuando se produce un desastre, DocuStore le ayuda. La
capacidad de ...

. Data Safe (2) - Bash.cl Seguridad
www.bash.cl/index.php/seguridad/lineas/slug/data-safe
Inicio » Seguridad » Productos » Cajas de Seguridad » Data Safe. Cajas de
Segurida Data Safe (3) - Cajén P/Cajas de Seguridad p/archivos Magnéticos

3) ...



J Respaldo Dell DataSafe en linea | Dell Chile
content.dell.com/cl/es/empresas/d/services/datasafe
Una solucion integral de respaldo de datos, a un precio que las pequefas
empresas pueden pagar.

J DataSafe — Gemelo
www.gemelo.com/contenidos/soluciones/gbo/gbo_planes.asp
Perfecto si tiene 1 PC o laptop. Incluye soporte Telefénico. Una cuenta PYME
incluye instalacion y soporte en terreno, capacitacion y administracion ...

o DataSafe es un servicio implementado en sus dependencias, que ...
www.3bs.cl/gemelo/3Bs-Gemelo-DataSafe.pdf
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Vista rapida
3Bs Technology Group F. (562) 249 6421 www.3bs.cl. DataSafe es un servicio
implementado en sus dependencias, que en forma automatica, facil e intuitiva.

Segun dona LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR, la solicitud del nombre
de dominio de autos no atenta en contra de los derechos vélidamente adquiridos por
el Segundo Solicitante, ya que es necesario que éste sea titular de algun derecho
validamente adquirido, en relacién a un nombre reproducido o contenido en el
nombre de dominio disputado. Por tanto, el Segundo Solicitante, es quien debe
probar la titularidad de este derecho, y en el eventual caso que dicha titularidad se
constante, no por ello, muta la buena fe de esta parte.

La Primera Solicitante menciona el aforismo “first come, first served”, el cual se ha
interpretado como que todo nombre de dominio que presenta una segunda solicitud,
sea adjudicado al primer solicitante, salvo que dicha solicitud infrinja los limites de
aplicacion, los cuales son: 1.- no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, 2.- los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, 3.- derechos validamente adquiridos por terceros. Si bien dicho aforismo
no se encuentra consagrado de manera expresa en el reglamento de NIC Chile, la
jurisprudencia en la materia afirma en reiteradas ocasiones que el reglamento alude
a él, no solo para el caso que no asistan todas las partes a la primera audiencia
citada por el arbitro “articulo. 8, Parrafo 4°, del Anexo: ...el arbitro emitiré una
resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante”;
sino que también constituye una regla de solucion del conflicto.

Dofa LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR anade que como el arbitro debe
emitir una resoluciéon, como lo es en el caso del articulo 8 mencionado, debe
necesariamente velar que el nombre de dominio solicitado 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,
plasmada en el articulo 14 Parrafo 1, norma que no distingue entre primer y
segundo solicitante. Sustentar lo contrario, seria aceptar que se adjudicara al primer
solicitante, por rebeldia de las partes, un nombre de dominio que atente contra las
normas vigentes de publicidad, o que manifiestamente fuera injurioso, o que



manifiestamente atente contra los principios de competencia leal.

Lo anterior, segun la Primera Solicitante, es tomado por la jurisprudencia en analisis
del laudo arbitral “Productos Naturales Nutraceutical Limitada con Laboratorio Lafi
Limitada” que dice: “..no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en
analisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio
juridico guarda armonia con los aforismos romanos «prior in tempore, prior in iure» o
«prior in tempore, prior in re»”. Por tanto, indica dona LILIANA ALEJANDRA
SANDOVAL RUBILAR, si es aplicable el aforismo, estando presente ambos
solicitantes en el proceso o incluso uno de ellos, en caso que los derechos o
intereses que éstos tengan no logren probar a juicio del arbitro “un mejor derecho”
que los aproxime al nombre de dominio solicitado. En conclusion, éste aforismo
puede ser aplicado como ultima ratio.

La Primera Solicitante concluye solicitando que se consideren y acojan los
argumentos entregados y que se considere la adjudicacién del nombre de dominio
datasafechile.cl a dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR.

Que con fecha 31 de octubre de 2012, don JORGE ANDRES KOSTERLITZ
MONTEJO, en representacion del Segundo Solicitante, FONDO DE INVERSION
PRIVADO BRAND, presenta demanda de asignacion del dominio datasafechile.cl,
solicitando que se les conceda en razén de los fundamentos de hecho y de derecho
que expone.

FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND es una empresa que forma parte de un
grupo empresarial denominado “EMPRESAS BASH” (bash.cl), reconocido en el
mercado de productos y servicios de seguridad, asi como en la comercializacion de
muebles e interiorismo en general. Dicho grupo empresarial se encuentra
conformado por varias sociedades que utilizan, desde hace varios afos, la marca
“DATASAFE” para distinguir productos correspondientes a cajas de seguridad para
productos informaticos. Afiade, que su “sello datasafe” es un término acufado para
aquellas cajas de seguridad que cumplen con una caracteristica especial, esto es, la
impermeabilizacion frente a humedad e incluso ante ondas electromagnéticas, a fin
de resguardar archivos informaticos (memorias digitales, compact discs, etc).

El Segundo Solicitante hace presente que desde hace varios anos cuentan con los
siguientes registros de marca:

o “DATASAFE”, Registro N°684.466 , para distinguir productos de la clase
20.

o “DATASAFE”, Registro N°684.467 , para distinguir productos de la clase
6.

o “DATASAFE”, Registro N°517.781 , para distinguir productos de la clase
16.



Asimismo, actualmente el Segundo Solicitante es el duefio del nombre de dominio
datasafe.cl.

FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND estima que en caso de concederse el
dominio solicitado al Primer Solicitante, se le causaran graves perjuicios, sin
considerar los que se le ocasionaran al publico en general, el cual estara
imposibilitado de distinguir adecuadamente el origen de los productos o servicios
que se le ofrece, lo que no se condice con los criterios aplicables en materia de
nombres de dominio. Como se puede apreciar, el nombre de dominio
datasafechile.cl objeto de este arbitraje, contiene en su integridad y en igual orden,
los términos “data” y “safe”, términos que componen sus marcas y el nombre de
dominio indicados previamente. El Unico elemento distintivo es “chile”, que sélo
determina el origen de los servicios y/o productos que eventualmente se puedan
comercializar, origen que, por lo demas, seria el mismo que el del Segundo
Solicitante. Por tanto, estima que la adicién del elemento “chile” no evita que se
confundan con sus marcas y dominio y, por ende, es muy probable que ocasione
confusién y error respecto de la procedencia, cualidad o género de sus productos o
servicios.

Asimismo, FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND ha utilizado la marca
“DATASAFE” para uso publicitario desde hace varios afios, dotando de notoriedad
y fama a dicha marca y permitiendo a los consumidores la asocien con él.

El Segundo Solicitante afiade que su existencia data desde hace aproximadamente
150 anos, logrando obtener fama y notoriedad en el mercado en que se desempefia.
Ha sabido adecuar sus servicios y productos a las necesidades de las personas y a
los avances tecnologicos. En tal sentido, hoy reconoce la relevancia de promocionar
sus productos y servicios a través de Internet, para lo cual cuentan con una gran
plataforma virtual que permite a las personas conocer mas de su empresa,
fortaleciendo su posicionamiento en el mercado. Por tal razén, en caso de
concederse el dominio en disputa al Primer Solicitante, conllevaria una apropiacion
de la fama, notoriedad y posicionamiento que ha logrado obtener a lo largo de
muchos afos.

FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND indica que los nombres de dominio, (a
diferencia del derecho marcario), no es posible registrarlos cada uno para una
determinada clase de productos o servicios, y eventualmente permitir la coexistencia
de ambos con distincion de la especializacion que pudiesen tener cada uno. En este
caso, a su juicio, la relacion entre éstas es muy directa, dado que, se contiene el
nombre completo de sus marcas y dominio en el dominio solicitado por la Primera
Solicitante. Por lo tanto, estima el Segundo Solicitante, que no hay posibilidad de
que la Primera Solicitante utilice el dominio solicitado para productos o servicios
distintos de los de él, sin que se ocasione confusion en los usuarios y/o
consumidores. Esto, contraria la finalidad que tienen los nombres de dominio, que
es la identificacion adecuada del titular y, como consecuencia l6gica, de los



productos y/o servicios que se transan en el mercado “virtual de la red Internet”, y
asimismo la finalidad de las marcas comerciales es precisamente, el mismo, esto
es, la distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se
transan en el mercado “real”. En este contexto, sefala que el Uniform Dispute
Resolution Policy (UDRP) de ICANN reconoce como aspecto fundamental para la
resolucion de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de los registros
marcarios para el signo en cuestion.

FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND asegura que su solicitud del dominio en
conflicto se basa en la buena fe y que pretende desarrollar su negocio de la mejor
forma posible, sin que terceros se aprovechen del prestigio que a través de los afnos
han logrado adquirir, y en consecuencia, evitar que se induzca a error 0 engafo a
las personas. De ninguna manera quiere impedir o intimidar a la Primera Solicitante
para que desarrolle su actividad empresarial, sino mas bien desea que sus clientes,
y las personas en general, no se confundan en diferenciar sus productos y servicios
con los que eventualmente comercialice dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL
RUBILAR.

Por otra parte, el Segundo Solicitante, sefiala que no ha tenido conocimiento formal
de la actividad que la Primera Solicitante pretende realizar a través del nombre de
dominio en disputa. Sin embargo, en base a lo sefalado en la audiencia de
conciliacion llevada a cabo el dia 17 de octubre de 2012, sabe que ésta se
relaciona con la proteccion y seguridad de datos personales. Esta eventual actividad
que pretende realizar dofa LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR se
relacionaria directamente con el giro de FONDO DE INVERSION PRIVADO
BRAND, esto es, la seguridad y proteccion, giro que los distingue y que han
desarrollado desde sus inicios, por lo que estima que la mencionada relacion
claramente acentuaria la posible confusion entre las personas.

FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND concluye que tiene un mejor derecho
sobre el nombre de dominio datasafechile.cl en raz6n de que son duerfios y utilizan
desde hace varios anos el término “datasafe”, lo cual se encuentra avalado por sus
registros marcarios vigentes, su nombre de dominio y una variada publicidad al
respecto, todo lo cual lo ha posicionado en el mercado con un nombre y una
notoriedad especifica. Una eventual concesién del dominio en disputa a la Primera
Solicitante implicara el aprovechamiento de la notoriedad y fama del Segundo
Solicitante y ocasionara una evidente confusion en los consumidores y usuarios. Por
tanto, pide el Segundo Solicitante que segun las razones presentadas para la
solicitud del nombre de dominio datasafechile.cl, se declare que posee un mejor
derecho sobre el mismo y que, en definitiva, se conceda la propiedad de dicho
nombre de dominio a FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND.

Que con fecha 15 de noviembre de 2012, se provee la presentacion de fecha 31 de
octubre de 2012 hecha por don PHILIPPE RENDON BISQUERTT, en
representacion de la Primera Solicitante, dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL
RUBILAR. A su vez, se provee la presentacion de fecha 31 de octubre de 2012



hecha por don JORGE ANDRES KOSTERLITZ MONTEJO, en representacion del
Segundo Solicitante, FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND, y se da traslado
reciproco a las partes, lo que se les notifica a ellas por correo electrénico.

Que con fecha 22 de noviembre de 2012, don JOSE TOMAS BERGUECIO
OVALLE, en representacion del Segundo Solicitante, FONDO DE INVERSION
PRIVADO BRAND, evacua el traslado senalando que en la presentacion de la
Primera Solicitante, dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR, indica que
ha afianzado una relacion comercial con dofia JULIA ALCALDE GARCIA, una
abogada espanola. Al Segundo Solicitante, le parece que esta relacién debe ser
acreditada, toda vez que se podria estar utilizando la realidad y derechos de un
tercero que no tiene injerencia en este asunto, ni consta que haya otorgado
facultades a la Primera Solicitante para su representacion.

FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND destaca que gran parte de la
presentacion de la Primera Solicitante hace referencia a un proyecto de negocio que
se pretende llevar a cabo en nuestro pais, lo cual se contrapone al Segundo
Solicitante, quien detenta el uso del concepto “DATASAFE” hace varios anos.

Segun el Segundo Solicitante es incongruente que la Primera Solicitante, por un
lado sostenga que los servicios que ella pretende llevar a cabo pueden ser
denominados de varias formas, (tales como los “americanismos” indicados por la
Primera Solicitante en su presentacion) pero, por otro lado, pretenda registrar el
dominio igual al de FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND, con una mera
diferenciacién del elemento “chile”. Si ain no se ha implementado el negocio en
nuestro pais, es perfectamente posible que la Primera Solicitante utilice otros
conceptos novedosos, y no los conceptos utilizados por esta parte bajo el amparo
del derecho.

El Segundo Solicitante argumenta que sélo pretende desarrollar su negocio de la
mejor forma posible, sin que terceros se aprovechen del prestigio que a través de
los afios ha logrado adquirir y, en consecuencia, evitar que se induzca a error o
engano a las personas. Entonces, le parece poco pertinente lo indicado por la
Primera Solicitante de que resulta “pretenciosa’ su solicitud de registro. Ademas,
argumenta, que de ninguna manera quiere impedir o intimidar a dofa LILIANA
ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR para que desarrolle su actividad empresarial,
pero la eventual actividad que pretende realizar la Primera Solicitante se
relacionaria directamente con su giro, esto es, la seguridad y proteccidn, giro que
les distingue y que han desarrollado desde sus inicios. Entonces, esta relacion
claramente acentuaria la posible confusion entre las personas.

Otro punto destacado por FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND es el
principio “first come, first served’ indicado por la Primera Solicitante que es
normalmente aplicado cuando de los antecedentes proporcionados en el proceso se
concluye que ambas partes tienen igualdad de derechos. Agrega, que queda en
evidencia que el Segundo Solicitante, producto del uso histérico, del registro de



10.

marcas comerciales y de la propiedad nombre de dominio respecto al concepto en
disputa, tiene claramente un mejor derecho por sobre el de la Primera Solicitante.
Esto es reconocido en nuestra legislacién, toda vez que la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, especificamente
establece en su articulo 10 inciso primero un término de 30 dias corridos contados
desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en tramite de la
pagina web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen
conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes
para ese nombre de dominio. En efecto, la norma reconoce que el principio “first
come, first served” no es un rector absoluto.

Por dltimo, hace ver el Segundo Solicitante que respecto a la notoriedad, la Primera
solicitante sefala que desconoce la actividad de FONDO DE INVERSION PRIVADO
BRAND vy, por ende, ésta no es “abrumadoramente publica y notoria’. Este
argumento desconoce 2 aspectos a tener en consideracion:

a. No es posible exigir tal nivel de notoriedad, toda vez que la proteccién
quedaria limitada so6lo a ciertas empresas, generalmente las mas
grandes, que tendrian los recursos para hacer publicidad que la Primera
Solicitante pretende. Sin perjuicio de lo anterior, estima que han
demostrado claramente el posicionamiento de esta empresa en el
mercado, su reconocimiento y notoriedad en el mismo.

b.  Asimismo, la Primera Solicitante declara desconocer la actividad de
FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND, pero en su presentacion se
comprenden referencias a la misma y a sus productos. Ademas, sefala,
se hizo presente a la contraparte los alcances del Segundo Solicitante,
sus productos y servicios en la audiencia de conciliacion llevada a cabo
el dia 17 de octubre de 2012, por lo que resulta improcedente alegar
desconocimiento. Ademas, es responsabilidad del solicitante que su
inscripcion no contrarie derechos validamente adquiridos por terceros,
hecho que implica al menos cierta indagacion no efectuada por la
Primera Solicitante.

FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND concluye solicitando que se le conceda
la propiedad del nombre de dominio datasafechile.cl, con costas.

Que con fecha 22 de noviembre de 2012, don PHILIPPE RENDON BISQUERTT, en
representacion de la Primera Solicitante, dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL
RUBILAR, evacua el traslado, reiterando en todas sus partes su primera
presentacion.  Asimismo, indica que no le queda claro de los expuesto por el
Segundo Solicitante la relacién juridica existente entre FONDOS DE INVERSION
PRIVADO BRAND y empresas BASH, esto es, no entiende en virtud de qué titulo,
mandato o facultad se veria afectado en sus derechos adquiridos y anteriores
FONDOS DE INVERSION PRIVADO BRAND, por la solicitud de dofia LILIANA
ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR. Tampoco comprende la relacion juridica



existente entre FONDOS DE INVERSION PRIVADO BRAND y empresas BASH, de
la cual el Segundo Solicitante alega como suyos derechos, marcas, notoriedad etc.
Para la Primer Solicitante, este aspecto tiene una gran importancia en el resultado
de este juicio arbitral, por las siguientes razones:

a) Los derechos anteriores en los que podria verse afectado una persona
natural o juridica por una solicitud de inscripcién de nombre de dominio
disputado, deben ser derechos adquiridos. Por lo tanto, las meras
expectativas, la esperanza de futuras ventas, cesiones de derechos,
fusiones de empresas o divisiones, s6lo podrian determinar un interés
en dicho nombre de dominio, mas no la lesion de un derecho adquirido.

b) La naturaleza juridica de este proceso arbitral no muta y es
eminentemente declarativo de derechos, por lo que considera que seria
contrario al proceso, a la ley y a la equidad, declarar la adjudicacion de
un nombre de dominio, a uno de los solicitantes, por la lesion de
derechos anteriores que supuestamente estan radicados en el
patrimonio de otra persona que no es parte.

c) El Segundo Solicitante sefiala tener inscrito el nombre de dominio
datasafe.cl. Sin embargo, dicha inscripcién es posterior a las solicitudes
que dieron origen a éste juicio. Ademas, sefala, llama la atencién que
los datos de inscripcion del dominio sefialado presentan la razén social
INDUSTRIAS METALURGICAS BASH S.A. y en el item “otra
informacion”, se senala expresamente “La marca datasafe es propiedad
de Industrias Metalurgicas Bash de acuerdo a nro registro 517.781 clase
16”. Entonces, el Primer Solicitante estima que FONDO DE INVERSION
PRIVADO BRAND debe acreditar la titularidad de los derechos
adquiridos y de los que efectivamente se sienta lesionado. En su
defecto, considera que debiera determinar en virtud de qué titulo hace
suyos los posibles derechos de un tercero que no es parte.

d) Que es de suma importancia determinar la situacion expresada en éste
numeral, debido a los efectos relativos que tienen las resoluciones
judiciales en nuestro derecho, que se enmarcan en las causas
sometidas al conocimiento de nuestros tribunales y las partes litigantes
en las mismas.

Dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR reitera que el nombre de
dominio datasafe.cl senalado por el Segundo Solicitante, fue solicitado e inscrito
por INDUSTRIAS METALURGICAS BASH S.A., con fecha 1 de septiembre de
2012, muy posterior a la solicitud que diera origen al presente juicio, e incluso
posterior a la primera noticia que diera NIC Chile del conflicto del nombre de
dominio datasafechile.cl. Bajo este argumento, el Primer Solicitante pide tener en
consideracién al momento de analizar el verdadero interés que el Segundo
Solicitante tiene en adjudicarse el dominio en disputa. En este sentido, sostiene que



de constarse la relacién entre FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND vy la
empresa BASH, estos tendrian un dominio datasafe.cl ya inscrito, y por tanto su
pretensién inicial, no seria la de adjudicarse el dominio datasafe.cl.

Respecto a la notoriedad y fama en los casos de disputa de un nombre de dominio
solicitado, el Primer Solicitante hace presente lo sefialado por la jurisprudencia, a
saber, que debe reunir la condicion de ser conocida por la mayor parte del publico,
de forma tal que cualquier persona, sea consumidor o0 no de la marca, tenga
conocimiento de ésta; conocimiento que por si solo no basta ya que también es
necesario que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado, de
forma tal que su sola mencién debe provocar esa inmediata asociacion, conforme a |
o senalado por Albert Chavanne en su obra "Las marcas notoriamente conocidas o
de alto renombre". A juicio del Primer Solicitante, esto no sucede en la forma
alegada por el Segundo Solicitante por los siguientes planteamientos:

a)  Enconformidad con la informacion y documentos presentes en autos, no
se logra asociar a la empresa FONDOS DE INVERSION PRIVADO
BRAND, con los productos, marcas y derechos con el nombre
datasafechile.cl.

b)  El Segundo Solicitante sefiala que la palabra “Datasafe”, est4 asociada a
un componente o aditamento de cajas de seguridad para guardar
hardware. Dona LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR indica
que de toda la amplia gama de productos de cajas de seguridad que
aparecen en el catalogo que acompana de productos BASH, si aparece
un producto denominado “Datasafe”, que guarda una irrefutable
identidad de género con los productos que no tiene dicho componente o
aditamento, y es que todas son cajas de seguridad. Para el Primer
Solicitante, por tanto, la notoriedad y fama, exige que el publico debe
asociar inmediatamente la palabra “Datasafe” en su calidad de marca,
con la caja de seguridad, y por ultimo a la empresa que la fabrica, cosa
que en los hechos no sucede. En este sentido, reitera lo expuesto en su
primera presentacion, que existen diversos dominios “.cl” de empresas
en Chile, que ofrecen textualmente productos y servicios con el nombre
de “Datasafe”, con identidad gramatica y fonética, lo que permite concluir
que dicha notoriedad en la mayor parte del publico no esta presente, y
que el peligro que teme el Segundo Solicitante de apropiacion de fama 'y
prestigio, no se condice con hechos publicos y notorios.

c) Ademas, el publico, sean consumidores o no del producto del Segundo
Solicitante, obligadamente tiene que buscar la caja de seguridad con
dichas especificaciones, ya que la sola palabra “datasafe” no es
decidora directa del producto y de sus especificaciones.

d) La inscripcion de un nombre de dominio, no es el unico medio para
posicionar una marca y/o producto en Internet y en el mercado, por



cuanto lo ha sefialado la jurisprudencia en la materia.

Respecto a la posible confusién de los consumidores, alegada por el Segundo
Solicitante, ésta dista mucho de ser una realidad probable, segun dofia LILIANA
ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR. ya que para el caso del Segundo Solicitante,
la denominacion “Datasafe”, la marca es el producto en si mismo, que por si sola no
es decidora, ni da referencia del producto “caja de seguridad datasafe” y tampoco
de la empresa que la fabrica 0 comercializa, sea ésta FONDO DE INVERSION
PRIVADO BRAND y/o INDUSTRIAS METALURGICAS BASH S.A. En virtud de ello,
es obligatoriamente necesario para todos los potenciales consumidores, clientes, y
al publico en general interesado, informacion adicional proporcionada por la
empresa, del hecho de que se trata de una caja de seguridad y que es fabricada y/o
comercializada por determinada empresa; esto se debe a lo general y poco
especifico de la palabra “Datasafe”, en conjunto con la amplia gama de productos
con el mismo nombre, y que actualmente es ofrecido por empresas en Chile, con
dominios “.cl”. Por lo tanto, sin esa informacion adicional, los consumidores
dificilmente puede asociar la marca al producto “caja de seguridad Datasafe” y la
empresa responsable.

En conclusién, la posible confusion de los consumidores no puede ser generada por
el dominio “DATASAFECHILE”, sino por la omisién de la empresa en entregar la
informacion complementaria, que indique al publico que se trata de una caja de
seguridad, y no del servicio de asesoria en el tratamiento de datos de caracter
personal, conforme a le ley vigente en Chile con los estandares de exigencia de la
Unién Europea.

Como a sido reiterado en la jurisprudencia en ésta materia, y ratificado por la
llustrisima Corte de Apelaciones (Recurso de queja Fallo arbitral nutraceutical.cl,
del 23 de agosto del 2006), “...la titularidad de una marca comercial no implica la
exclusividad para la asignacién de un nombre de dominio..” y, en dicha relacién
debe existir un interés en el dominio en disputa, y que este efectivamente lesione los
derechos de su titular.

Tendiendo en consideracién lo expuesto, respecto a la notoriedad, confusion de
potenciales clientes, la identidad de los bienes y servicios, todos los anteriores
atributos de una marca comercial, sumado con los hechos publicos y notorios de los
distintos productos con la exacta denominacion “Datasafe”, dejan en evidencia que
los potenciales perjuicios del titular de la marca, son meramente aparentes.

La Primera Solicitante considera que la adjudicacién del nombre de dominio
datasafechile.cl, no lesiona los derechos e intereses del titular, cuya marca es el
producto mismo, denominado “Datasafe” (caja de seguridad), ya que no existe
identidad, ni a lo menos genérica del producto del Segundo Solicitante con el
servicio que dofa LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR pretende
implementar; a su vez, el nombre de dominio solicitado, por si solo, no asocia
directamente al producto del Segunda Solicitante, ni a la empresa que lo produce
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y/o comercializa.

Que con fecha 23 de noviembre de 2012 se provee la presentacion de fecha 22 de
noviembre de 2012 hecha por don PHILIPPE RENDON BISQUERTT, en
representacion de la Primera Solicitante, dofa LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL
RUBILAR. A su vez, se provee la presentacion de fecha 22 de noviembre de 2012
de don JOSE TOMAS BERGUECIO OVALLE, en representacion del Segundo
Solicitante, FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND, lo que se notifica a las
partes por correo electronico.

Que con fecha 29 de noviembre de 2012 don JOSE TOMAS BERGUECIO OVALLE
en representacién del Segundo Solicitante, FONDO DE INVERSION PRIVADO
BRAND, indica que en el escrito de Réplica presentado por la Primera Solicitante,
se menciona que el nombre de dominio datasafe.cl fue solicitado por el Segundo
Solicitante con fecha posterior a la solicitud de la Primera Solicitante que dio origen
al presente Juicio. Sin embargo, éste fue solicitado el 31 de octubre del afio 2002 y
no el 1 de septiembre del afio 2012, como quiere hacer creer la Primera Solicitante,
lo que se puede corroborar facilmente en la pagina Web de NIC Chile.

Que con fecha 14 de diciembre de 2012, se provee la presentacion de fecha 29 de
noviembre de 2012 hecha por don JOSE TOMAS BERGUECIO OVALLE, en
representacion del Segundo Solicitante, FONDO DE INVERSION PRIVADO
BRAND, lo que se notifica a las partes por correo electrénico.

Que con fecha 21 de diciembre de 2012, se cita a las partes a oir sentencia,
resolucién que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripciéon no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos vélidamente adquiridos por terceros.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.



Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron
son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que la Primera Solicitante, dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR,
indica que la seleccién del nombre de dominio de autos tiene su origen en los
denominados “americanismos” que a su parecer tienen un mayor atractivo
comercial. En este sentido, la palabra “DATA”, quiere decir “datos” en caracter muy
amplio, e informacién en su aspecto restringido, sin importar doénde ésta se
encuentre, sea digital, instrumental etc. Ello es corroborado en sus sinébnimos
anglosajones “information, data, intelligence, item, enlightenment’. Por otra parte, la
expresion “SAFE” denomina “seguridad, seguro, a salvo, prudente, sano y salvo,
inofensivo, fuera de peligro, salvado, intacto, digno de confianza” que, en el contexto
de su uso, no establece, “el como” se proporciona la seguridad. Por consiguiente,
estima que la palabra compuesta “DATASAFE”, abarca un amplisimo uso en la
proteccion de datos, ya se sea en su digitalizacion, bodegaje, custodia, o en su
caso, a un servicio de asesoria.

Que dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR sefiala que pretende
utilizar el nombre de dominio en conflicto en relacion a servicios de consultoria
integral destinados a lograr que las empresas alcancen los niveles de proteccién de
datos personales exigidos por la normativa vigente, con la calidad y exigencia
implementada en Espafa y en la Unién Europea, dando respuesta a todas las
necesidades que las empresas puedan tener en éste ambito, desde la puesta en
marcha de las medidas organizativas y técnicas, actualizacion de documentos, asi
como la cobertura juridica para el caso de que la empresa lo necesite. La estrategia
se basa en formar alianzas comerciales con otras empresas, dentro y fuera del
territorio nacional, entregando el “Know How” y ofreciendo el “Outsourcing’ de este
trabajo.

Que la Primera Solicitante aclara que el objeto del servicio de consultoria, recae
exclusivamente en los datos de caracter personal, entendiéndose por tal cualquier
informacion concerniente a personas fisicas identificadas o identificables, que las
empresas recaben dentro de su giro, en su trafico juridico, civil y comercial, y cuyo
uso, difusion, reserva, discrecion, y tratamiento se encuentre amparado por la ley
vigente en la Republica de Chile. Dicho servicio se encuentra complementado con
las exigencias y calidad requeridas en el derecho comparado, ofreciendo asi a los
clientes, empleados y usuarios de las empresas consultadas, la seguridad que dicha
informacion se usara para los fines Unicamente permitidos por la ley. El servicio sera
ofrecido a toda empresa, que en sus operaciones comerciales y de funcionamiento
interno, obtengan datos de caracter personal.

Que dona LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR afirma que el servicio que
pretende implementar en Chile, no es el mismo en contenido, bienes, desarrollo o
establecimiento que los ofrecidos en el mercado de proteccién de datos y, por ello,
dificilmente pueden aprovechar la reputacion del Segundo Solicitante, quien carece
de notoriedad en sus actividades, servicios y productos.
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Que la Primera Solicitante menciona el aforismo “first come, first served”, el cual se
ha interpretado como que todo nombre de dominio que presenta una segunda
solicitud, sea adjudicado al Primer Solicitante, salvo que dicha solicitud infrinja 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.
Agrega que si bien dicho aforismo no se encuentra consagrado de manera expresa
en el reglamento de NIC Chile, la jurisprudencia en la materia ha afirmado en
reiteradas ocasiones que el reglamento alude a él, no solo para el caso que no
asistan todas las partes a la primera audiencia citada por el arbitro, sino que
también constituye una regla de solucién del conflicto. Lo anterior, segun la Primera
Solicitante, es tomado por la jurisprudencia en analisis del laudo arbitral “Productos
Naturales Nutraceutical Limitada con Laboratorio Lafi Limitada” que dice”...no puede
desconocerse, por tanto, que el aforismo en analisis ha sido recogido en la norma
citada, y su reconocimiento como principio juridico guarda armonia con los
aforismos romanos «prior in tempore, prior in iure» o «prior in tempore, prior in re»".
Por tanto, indica dofia LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR, si es aplicable
el aforismo estando presente ambos solicitantes en el proceso o, incluso, uno de
ellos, en caso que los derechos o intereses que éstos tengan no logren probar a
juicio del arbitro “un mejor derecho” que los aproxime al nombre de dominio
solicitado. En conclusion, éste aforismo puede ser aplicado como ultima ratio.

Que el Segundo Solicitante, FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND, indica ser
una empresa que forma parte de un grupo empresarial denominado EMPRESAS
BASH, reconocido en el mercado de productos y servicios de seguridad, asi como
en la comercializacion de muebles e interiorismo en general. Dicho grupo
empresarial se encuentra conformado por varias sociedades que utilizan, desde
hace varios afnos, la marca “DATASAFE” para distinguir productos correspondientes
a “cajas de seguridad para productos informaticos”. Afade que su “sello datasafe”
es un término acufado para aquellas cajas de seguridad que cumplen con una
caracteristica especial, esto es, la impermeabilizacion frente a humedad e incluso
ante ondas electromagnéticas, a fin de resguardar archivos informaticos (memorias
digitales, compact discs, etc).

Que el Segundo Solicitante acompafné documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que INDUSTRIAS METALURGICAS
BASH S.A. posee legitimos derechos sobre la marca “DATASAFE”, la cual se
encuentra registrada bajo el N°684.466 para distinguir productos de la clase 20, N°
684.467 para distinguir productos de la clase 6 y N° 517.781 para distinguir
productos de la clase 16.

Que, asimismo, el Segundo Solicitante ha acreditado que INDUSTRIAS
METALURGICAS BASH S.A. es actualmente asignatario del nombre de dominio
datasafe.cl. Al respecto, es necesario aclarar que no es efectivo lo que dice la
Primera Solicitante en cuanto a que el dominio datasafe.cl se registr6 con
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posterioridad al inicio del presente juicio arbitral, puesto que éste se registr6 con
fecha 31 de octubre de 2002 y ha sido renovado sucesivamente hasta la presente
fecha.

Que si bien a través de la documentacién acompanada por el Segundo Solicitante,
FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND ha acreditado el hecho de que la marca
comercial “DATASAFE” se encuentra registrada en Chile, los documentos
probatorios acompanados, consistentes en paginas impresas de la base de datos
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, constatan que los registros
individualizados son de propiedad de INDUSTRIAS METALURGICAS BASH S.A.
Por consiguiente, a lo menos en lo que dice relacion con las marcas comerciales
invocadas, FONDO DE INVERSION PRIVADO BRAND careceria de legitimacion
activa, al no haber acreditado titularidad sobre la marca comercial “DATASAFE”,
por cuanto el propietario de las marcas comerciales citadas como base de la
solicitud competitiva de autos es INDUSTRIAS METALURGICAS BASH S.A.

Que en todo caso, la marca “DATASAFE” Registro N° 517.781 para productos de
la clase 16, vencié con fecha 28 de julio de 2008. En cuanto a los otros dos
registros, ellos corresponden a la clase 6 que distingue “metales comunes y sus
aleaciones; materiales de construccion metalicos; construcciones transportables
metdlicas; materiales metalicos para vias férreas; cables e hilos metalicos no
eléctricos; articulos de cerrajeria y ferreteria metdlicos; tubos y tuberias metalicos;
cajas de caudales; productos metalicos no comprendidos en otras clases; minerales
metaliferos” y a la clase 20, que distingue “muebles, espejos, marcos; productos de
madera, corcho, cafa, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha,
ambar, nacar, espuma de mar, sucedaneos de todos estos materiales o de materias
plasticas, no comprendidos en otras clases”.

Que la Primera Solicitante indica que pretende usar el nombre de dominio en
conflicto en relacién a una empresa que maneje datos de caracter personal y un
servicio de asesoria integral, servicios que nada tienen que ver con las “cajas de
seguridad para productos informaticos”. Por consiguiente, este arbitro no logra
entender qué relacion podria existir entre los servicios que pretende prestar la
Primera Solicitante y los productos de las clases 6 y 20 que indica fabricar y
comercializar el Segundo Solicitante.

Que por otro lado, en uso de sus facultades como arbitro arbitrador, este
sentenciador ha podido comprobar que se encuentra registrada la marca comercial
"GEMELO DATASAFE" bajo el N° 695.977 para distinguir todos los productos de la
clase 9, a nombre de GEMELO.COM CHILE S. A. Al respecto, es necesario tener
en cuenta que los “productos informaticos” se encuentran amparados por el registro
mencionado, siendo el uso que indica darle a la marca el Segundo Solicitante
Unicamente para “cajas de seguridad para productos informaticos”, y no para los
“productos informaticos” mismos. Por consiguiente, no se entiende por qué puede
considerar que la existencia del dominio en conflicto podria producirle un perjuicio, si
es que en la actualidad ya coexiste pacificamente la marca "GEMELO DATASAFE"
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con sus marcas “DATASAFE”.

Que, ademas, dona LILIANA ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR pidi6é el nombre
de dominio en litigio en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio
“first come, first served”, principio que sumado a los otros antecedentes
mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al
dominio datasafechile.cl.

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos
valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia
y equidad, es que este arbitro ha llegado a la conviccion de que a dofia LILIANA
ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR le asiste un mejor derecho al dominio
solicitado.

SE RESUELVE:

Asignense el nombre de dominio datasafechile.cl a la Primera Solicitante, dofia LILIANA
ALEJANDRA SANDOVAL RUBILAR, RUT N¢ 10.953.277-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos don Matias Moreno Poblete y a dofia Alicia Medel Acufa,
quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 4 de septiembre de 2013.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acuna
RUT 15.370.106-7 RUT 5.994.801-6



