JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 6 de Octubre de 2010.-

Juicio arbitral dcshoecousa.cl.
Rol 34 — 2010.-

VISTOS:

Que mediante Oficio No. 012508 de Nic Chile, de fecha 19 de Julio de 2010, se
designo a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido
nombre de dominio dcshoecousa.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefarlo fielmente, se
cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a
celebrarse el dia 3 de Agosto de 2010, a las 12:00 horas, en el despacho de esta
Juez Arbitro, notificAndoseles la misma por carta certificada, lo que consta en
autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de dofia Maria José Arancibia, abogado, con poder delegado del abogado don
Jaime Silva Barros, del Estudio Silva & Cia., por el segundo solicitante DC
SHOES, INC.; en rebeldia del primer solicitante, don RODRIGO ESTEBAN
VALDEBENITO OLATTE; y del arbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levant6 acta, dandose por
notificada personalmente a la parte asistente.

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

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes adjuntaron al proceso sus
argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de
autos y especialmente lo dispuesto a fojas 55, se citd a las partes para oir
sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 18, con fecha 17 de Agosto de 2010, don Gonzalo Sanchez
Serrano, abogado, en representacion de DC SHOES, INC., como segundo
solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignacion de
nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos Yy
argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

a. Luego de resefiar la importancia de los Nombres de Dominio en internet,
sefiala que DC Shoes es una compafiia californiana especializada en
calzado para deportes extremos, entre otros. Fundada en 1993, en la
actualidad la compafiia pertenece a Quicksilver ; que DC Shoes es una
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b.

d.

consolidada empresa conocida en Chile y en el mundo, por lo cual
estiman improcedente, atentatorio, inseguro y contrario a derechos de
propiedad industrial, y a su fama y prestigio, la posibilidad de asignar el
nombre de dominio a la demandada. Es por ello que se ha preocupado de
la proteccién de su imagen famosa y notoria al proceder a registrar como
marca comercial tanto DC SHOES como DCSHOECOUSA, y de
asignarse el nombre de dominio a la contraria, esta Ultima quedaria
desprotegida, vulnerandose el derecho de propiedad sobre dicho signo.
Acompafia junto al libelo, un listado de mas de 20 nombres de dominio
inscritos por la contraparte, para demostrar asi que la actitud de ella no es
al azar. Ademas, sefiala que el primer solicitante ha solicitado el nombre
de dominio de autos, el cual coincide plenamente con la marca registrada
de su mandante, sin tener autorizacion para ello, lo cual vulnera diversas
normas nacionales e internacionales, entre ellas: el Art. 3 de la Ley No.
20.169, que regula la Competencia Desleal, el Art. 10 bis del Convenio de
Paris, como asimismo el Art. 14 del Reglamento de Nic Chile, que se
remite a las anteriores, sefialando que es de responsabilidad exclusiva del
solicitante que dicha inscripcion no vulnere las normas sobre abusos de
publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, ni derechos
validamente adquiridos por terceros, como en la especie ocurre. Dan
asimismo por acreditado que el primer solicitante ha incurrido en las
conductas que configuran una inscripcion abusiva, en los términos del Art.
22 del mismo Reglamento.

Por lo ya expuesto, reiteran el riesgo de diluciébn marcaria, cuyo corolario
se traduce en un importante atentado a la “identidad comercial, debido a
que la marca DCSHOECOUSA, se encuentra contenida completamente
en el nombre de dominio en disputa, dcshoecousa.cl. Entonces, y de
acuerdo al orden publico econdémico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y
servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria
afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. En
resumen, basdndose en su interés legitimo, marcas y dominios
registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, su mandante es titular de un mejor derecho
para optar al nombre de dominio en disputa, por lo cual solicita la
asignacion de éste a su favor.

Junto con su presentacion, el segundo solicitante acompafa los
siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1.- Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada DC
SHOES registro n°® 779799

2.- Copia de certificado de registro marcario emitido por el sitio web
del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la marca registrada
DCSHOECOUSA registro n°® 578101

3.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States
Patent and Trademark Office DCSHOECOUSA registro n°® 2449069

4.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States
Patent and Trademark Office DCSHOECOUSA registro n° 3040220

5.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States
Patent and Trademark Office DCSHOECOUSA registro n°77870623

6.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States
Patent and Trademark Office DC SHOES registro n® 2340040

7.- Copia de certificado de registro marcario emitido por United States
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Patent and Trademark Office DCSHOECOQOUSA registro n° 2074045
8.- Impresion de la pagina web del segundo solicitante.

3% Que a fojas 43 y siguientes, y con fecha 19 de Agosto de 2010, don
RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE, como primer solicitante vy
demandado de autos, interpone escrito arbitral en el cual solicita la asignacion
definitiva del nombre de dominio en disputa, presentando para ello sus
argumentos y probanzas destinadas a tal efecto. En sintesis, expone que:

a. En primer término, hace notar la poca fiabilidad de gestién del
representante del segundo solicitante, en el sentido de realizar
cuestionamientos a la participaciéon e inversion desarrolladas por el
demandado. Destaca ademds la circunstancia de que el nombre de
dominio de autos estuvo vacante durante un largo lapso de tiempo, sin
intencion de la contraparte por su inscripcién, lo cual demuestra la falta de
interés en el nombre de dominio.

b. Sefiala ademéas que la orientacion de sus nombres de dominio estan
destinadas al desarrollo audiovisual, lo cual hace referencia a sus dos
titulos profesionales en comunicaciones. Luego, acompafa busquedas en
la base de datos de solicitudes en tramite de NIC Chile, con respecto al
listado presentado por la contraparte de los nombres de dominio
solicitados por el primer solicitante, en los cuales sefiala no tener
vinculacion alguna sobre ellos, como tampoco tiene relevancia la cantidad
de nombres de dominio inscritos.

c. Segun lo expresado, sefiala que su proyecto estard enfocado en el
desarrollo de material audiovisual, por lo cual bajo ninguna circunstancia
pretende desmerecer o perfilar la marca representada por la contraria,
sino que su condicién de comercializador de productos de calzado de la
marca DC Shoes lo justifica para solicitar el nombre de dominio en
disputa, ya que ha trabajado para posicionar productos de dicha marca
donde no eran conocidos, existiendo tan sélo falsificaciones, situacion que
no fue respaldada por la marca, al decidir liberar la importacion de dichos
productos a mercados persa, entre otros, con lo cual va en desmedro de
quienes han realizado esfuerzos por posicionar dicha marca en el
mercado, lo cual ha realizado segun su postura.

d. Expone que el segundo solicitante cuenta con sus derechos a nivel .com,
donde se encuentra su flujo potencial de consumidores, siendo dicho nivel
representativo y reconocido a nivel internacional, contrario a la situacion
de los dominios .cl, no visitados ni conocidos. Ademas, sefala que a nivel
.com, su registro es instantdneo y su puesta a disposicion es inmediata.

e. Luego adjunta los siguientes documentos, no objetados por la parte
contraria:

1.- Capturas de pantalla extraidas de NIC Chile, de las solicitudes de los
nombres de dominio dcshoecousa.cl, maxviu.cl, viprelax.cl, higlife.cl,
interviewchile.cl

2.- Capturas de pantalla extraidas del portal www.reclamos.cl, en los
cuales consta el testimonio de usuarios que se han enfrentado a conflictos
de asignacion o revocacion de nombres de dominio.

4° Que a fojas 50, y haciendo uso del traslado conferido, el segundo solicitante
evacla el traslado conferido por este Tribunal realizando las siguientes
consideraciones a lo expuesto por la contraria. En sintesis, sefiala lo siguiente:
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a. En primer lugar, lo presentado por su parte se refiere a solicitudes
realizadas por el primer solicitante, las cuales no necesariamente llegan a
término, no sefialdndose que la contraria es titular de ellas, lo cual queda
en el registro historico de solicitudes. Asimismo, solicita se tenga presente
gque los antecedentes aportados respecto al portal www.reclamos.cl, no
pueden ser comprobados, por lo cual deben ser rechazados.

b. Luego, aduce que es loable la finalidad de la solicitud de la contraparte,
en relacion al desarrollo audiovisual, referido a gente joven. Sin embargo,
no entienden por qué no se uso la creatividad, y sin embargo se utiliza
una marca renombrada justamente en el segmento de gente joven, marca
registrada famosa y notoria, con presencia en el mercado. Entonces, no
es posible que un tercero se aproveche de todo ese capital,
argumentando que el segundo solicitante pretende apropiarse y arrebatar
el nombre de dominio, siendo que en el caso en cuestion sucede lo
contrario, es el primer solicitante quien intenta buscar una finalidad al uso
de la pagina, dudosa por lo demas, ya que ni siquiera se ha activado o
subido algun contenido.

c. Por ultimo, reproduce los argumentos juridicos ya sefialados en su libelo
de demanda.

5° Que, a fojas 54, este Tribunal resuelve no recibir la causa a prueba, debido a
la no existencia de hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes y a las
pruebas ya aportadas por las partes. Junto con lo anterior, y atendido el mérito,
este Tribunal cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cual
de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion
del nombre de dominio en disputa, dcshoecousa.cl.

SEGUNDO: Que don RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE , es el
primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el
principio existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o
Principio del primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder
probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe
asignarse a quien primero solicito su inscripcion. Este principio debe considerarse
como principio de dltima ratio, debido a que su utilizaciébn es procedente sélo
cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la
asignacion del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos aparece DC
SHOES, INC., quien solicita la asignacién definitiva del nombre de dominio
disputado a su favor, por lo cual expone en sintesis ser una empresa
especializada en calzado para deportes extremos, con sede en California,
Estados Unidos de América. Sefala entre otros, que ha hecho esfuerzos notorios
para dotar a la marca DC SHOES, y DCSHOESCOUSA de fama y notoriedad a
nivel internacional, lo cual ha conseguido. Por este motivo, se ha preocupado de
proteger sus marcas comerciales, registrandolas al efecto en Chile y el
extranjero. Por otra parte, sefiala que si bien le parece loable la actitud de la
contraria en cuanto a su motivo para solicitar el nombre de dominio, dicha
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intencién no lo avala, puesto que ha registrado sin autorizacion un nombre de
dominio idéntico a una de sus marcas comerciales, con lo cual dicha actitud
configurar un intento de competencia desleal, con el consiguiente riesgo de
diluciébn marcaria y confusion entre los usuarios de internet.

CUARTO: Que el primer solicitante, para acreditar su mejor derecho al nombre
de dominio disputado, ha sefialado entre otros argumentos, desarrollar un
proyecto de desarrollo audiovisual, enfocado a jovenes chilenos. Aduce ademas,
que el nombre de dominio se encontraba vacante, por lo cual procedio a
registrarlo. Por otra parte, sefiala que su proyecto no interfiere con la marca
comercial de la contraparte, ya que no pretende desmerecer o desperfilar dicha
marca comercial, toda vez que él mismo ha realizado esfuerzos de
posicionamiento de la marca en el mercado nacional, cuando ella no era
reconocida, debido a su calidad de comercializador de dichos productos, ademas
de que el nombre de dominio principal de la contraparte se encuentra a nivel
.com, que es donde tiene su publico objetivo y goza de fama y notoriedad, y no a
nivel .cl, el cual seria sélo conocido a nivel local, no gozando de reconocimiento a
nivel internacional.

QUINTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante no ha acreditado
suficientemente cudél es su real interés con respecto a la asignacion del nombre
de dominio de autos. De su libelo de contestacién, no se desprende ningun
antecedente fehaciente respecto a su supuesto desarrollo audiovisual, del cual
tan solo hace mencién, sin agregar algun otro argumento que avale sus
pretensiones. Es asi como de su escrito solo se desprenden afirmaciones
carentes de base, dedicAndose a atacar la conducta del segundo solicitante,
cuestién que carece de asidero toda vez que dentro del Reglamento de Nic Chile,
el cual fue aceptado al momento de presentar su solicitud, se establece
expresamente cudles son los motivos y las condiciones para resolver posibles
conflictos de asignacién como de revocacion de Nombres de Dominio, los cuales
el segundo solicitante ha seguido prudencialmente. Dicha actitud no importa
ninguna conducta contraria a derecho, a juicio de este Tribunal.

SEXTO: Que, tal como este Tribunal lo ha sefialado en reiteradas oportunidades,
la calidad de comerciante de los productos o servicios de una marca
determinada, no habilita a quien ejerce dicha labor para apropiarse de la fama y
notoriedad de ésta. En este orden de cosas, el segundo solicitante ha
demostrado fehacientemente ser titular de las marcas comerciales invocadas en
su escrito de demanda, titularidad que lo habilita para ejercer la facultad de uso
de dichas marcas comerciales en el trafico econdmico, y conforme al principio de
la especialidad marcaria, lo habilita para utilizarlas dentro del o los rubros
inscritos. Es asi como, la sola actividad de comercializar productos de dicha
marca por parte del primer solicitante, es motivo suficiente para no desconocer la
fama y notoriedad de dicha marca comercial, ni tampoco que dicha marca
pertenece a su titular. Entonces, de no mediar una autorizacion expresa de parte
del titular, no se puede utilizar la expresion que protege dicha marca comercial
con otros fines, dentro de los cuales se incluye la solicitud de un nombre de
dominio, maxime considerando que el nombre de dominio solicitado por el
demandado, es idéntico a la marca comercial esgrimida por el demandante.

SEPTIMO: Que, entonces la situacién descrita anteriormente vulnera los
principios de la ética mercantil y la competencia leal, puesto que un mero agente
distribuidor o comerciante de productos de una determinada marca no puede
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extender su derecho a comercializar los productos comprendidos bajo dicha
denominacién a situaciones tales que importen atribucion de derechos que son,
en este caso, exclusivos de la contraparte, toda vez que su utilizacién va en la
misma via que la realizada por el tercer solicitante como titular de las marcas
comerciales antedichas.

OCTAVO: Que, este Tribunal hace presente que, debido a la complejidad de los
nombres de dominio, se ha dispuesto organizarlos, para ampliar y a su vez
diferenciar el tipo de organizacion a los cuales estan referidos. Asi entonces,
debemos distinguir entre los hombres de dominio genéricos o gTLD, entre los
cuales se encuentran por ejemplo los .com, .org. edu, etc, y los nombres de
dominio locales o ccTLD, los cuales llevan las siglas de cada pais, acorde con la
norma ISO 3116. Dentro de estos Ultimos, encontramos los dominios .cl,
correspondientes a Chile, los cuales son administrador por NIC Chile, segun
delegacién de funciones de ICANN, organismo rector de la materia a nivel
nacional. Ambos tipos de dominio coexisten en Internet, pudiendo ser accesados
desde cualquier lugar del orbe donde exista acceso a la red, teniendo entonces
las mismas posibilidades de reconocimiento unos y otros. Es errado sostener
entonces, por parte del primer solicitante, que el publico objetivo o el &mbito
territorial de un nombre de dominio se ve afectado sélo por pertenecer a una
clasificacion distinta de dominios, perdiendo de vista la globalidad de la red
Internet. En el caso en cuestion, la marca comercial del segundo solicitante, que
se ve 0 puede ver reflejada en un dominio .com, los cuales son materia que
escapa a la competencia de este tribunal, no lo inhabilita para que éste pueda ver
reflejada asimismo la misma marca en otro clasificador de hombres de dominio,
como resulta ser un dominio .cl. Es mas, la circunstancia de ser la marca del
demandante famosa y notoria, lo habilita para proteger ese signo, lo cual
repercute de manera evidente en el conflicto de autos, toda vez que el primer
solicitante no ha hecho valer a su respecto ningun antecedente fehaciente que
configure un mejor derecho a su favor. Cabe sefialar ademéas, que el
funcionamiento propio del sistema de nombres de dominio .cl, habilita para el uso
temporal del nombre de dominio desde el momento de la solicitud, el cual se
transforma en definitivo por el periodo asignado, siempre y cuando no exista un
tercero con intereses sobre él, de modo similar como ocurre por ejemplo con los
dominios .com, lo cual demuestra la falta de informacion por parte del
demandado, con respecto a los alcances de su propia solicitud.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estima que el segundo
solicitante no ha logrado demostrar la conducta abusiva o de mala fe del primero,
toda vez que si bien es cierto que se ha demostrado, contrario a lo esgrimido por
el primer solicitante, que éste ha solicitado diversos nhombres de dominio a su
favor, dicha conducta no es de modo alguno constitutiva de abuso o mala fe, ya
gue no se ha acreditado que haya vulnerado las normas vigentes al efecto, o
haya afectado derechos validamente adquiridos por terceros. Asimismo, la sola
circunstancia de solicitar la asignacion de un nombre de dominio similar a la
marca comercial del demandante, si bien es circunstancia relevante para dirimir
la asignacion definitiva de éste, no lo es por si sola para configurar o evidenciar la
mala fe, ya que no se advierte una vulneracién fehaciente de los derechos que
puede tener la contraparte derivados principalmente de sus marcas comerciales,
ni dicha conducta cae ademas en los requisitos establecidos por el Reglamento
de Nic Chile. Es asi como, al no haberse configurado la mala fe del demandante,
tampoco cabe sefalar que su conducta es abusiva, ya que el Reglamento
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expresamente menciona entre los requisitos copulativos para que ésta proceda,
que se haya configurado la mala fe, lo cual no ha sucedido en la especie.

DECIMO: Que en este orden de cosas, este Tribunal reconoce que es el
segundo solicitante quien ha logrado demostrar fehacientemente poseer
antecedentes que obran a favor de un mejor derecho en torno al nombre de
dominio en disputa dcshoecousa.cl , en desmedro de las pretensiones invocadas
por el demandado, quien debera entonces soportar la pérdida de la asignacion
existente a su favor en relacion al nombre de dominio, conforme a las politicas
previamente aceptadas al momento de efectuar su solicitud. Dicho razonamiento
ha sido adquirido por este Tribunal no sélo a la luz de los antecedentes
invocados por las partes, sino también de aquéllos que fluyen del espiritu de las
normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de
dominio.

UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su
actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las
gue se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios
es que este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes
hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones,
creandose la conviccion mas absoluta de que es a éste Ultimo a quien le
corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién
debe asignarsele el nombre de dominio dcshoecousa.cl, conviccidon que no se
basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las
argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos
solicitantes.

DUODECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
del nombre de dominio dcshoecousa.cl al segundo solicitante no vulnera
derechos de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa
consideracion en el sentido de que se mantienen a salvo en relacién al particular,
las demdas facultades que al segundo solicitante en derecho correspondan.

DECIMO TERCER: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del Cadigo de Procedimiento Civil, y en el art. 89
Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraj e de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio dcshoecousa.cl al segundo solicitante, esto es, DC SHOES, INC.

2.- Que no se condena en costas al primer solicitante, por estimar que éste ha
tenido motivo plausible para litigar.

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 7

Fono: (56 2) 671 8174 —(0) 8 230 4978



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electronico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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