En Santiago de Chile, a 20 de abril de dos mil once, en Mac Iver 125 piso 8,
Santiago, en los autos por conflicto en inscripcién del nombre de dominio dejahuella.cl,
suscitado entre EMPRESAS LA POLAR S.A., RUT 96.874.030-K, domiciliado en Av.
Pdte. Eduardo Frei Montalva No 520, Renca, Santiago y ALLIED DOMECQ SPIRITS &
WINE LIMITED REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES
INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), RUT: 79.713.300-0,
domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 18 de noviembre de 2010, mediante oficio OF13205, dofia Margarita
Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a |la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
dejahuella.cl, como consta a fojas 1

2. Que por resolucion de fecha 23 de noviembre de ese mismo afio se acepto la
designacion como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempeniar
fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citandose a las partes 2 una primera
audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia lunes 6 de
diciembre del afio 2010, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a
fojas 06.

3. Que a fojas 23 consta que en la fecha sefialada se realizd la audiencia fijada, con la
comparecencia del segundo solicitante. No habiendose logrado acuerdo entre las
partes, en razon de la inasistencia del primer solicitante, se fij6 el procedimiento
arbitral.

4. Que a fojas 24 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el
rechazo de la solicitud competitiva de |a primera solicitante y que se consolide el
dominio en disputa en su parte.

Inicia su presentacion haciendo un breve relato de la historia de su representada. Al
respecto sefiala que se dedica al rubro de las bebidas alcohdlicas. Agrega que en el
ano 2005 pasé a formar parte de uno de los grupos mas importantes dentro del rubro,
el grupo PERNOD RICARD, administrando importantes marcas de éste, como
Ballantine’s y Chivas, entre otras.

Indica que en oclubre del afio 2007, en el marco de su labor de marketing para el
whisky Ballantine’s, lanzé al mercado un nuevo lema, “Leave an Impression”, para los
paises anglosajones y “deja tu huella" para los de habla hispana.

Sefiala que la campana se insertd en el mercado de forma rapida y eficiente, por lo
que los clientes identifican la expresion referida con el whisky Ballantine’s. Agrega que
el concepto “deja tu huella”" apunta a construir una imagen de marca basada en la
personalidad y el estilo propio del perfil del consumidor.

Manifiesta que como parte del plan de posicionamiento de la campana ésta ha sido
difundida ampliamente en Internet y se han registrado varias marcas comerciales para
el signo “Deja tu huella”, registros a los que se refiere en detalle.



Sefiala que la expresion referida corresponde a una marca comercial, creada,
registrada, difundida y utilizada profusamente por su mandante. En funcion de lo
anterior estima que la inscripcion del dominio en disputa por un tercero causaria un
grave perjuicio a su representada.

A mayor abundamiento expone que la parte que representa es titular del dominio
dejatuhuella.cl, signo que estima confusamente similar al contenido en el dominio
disputado en autos, toda vez que la Unica diferencia entre el dominio solicitado y los
registros marcarios y dominios de su representada es la eliminacién de |la palabra “tu”,
lo que no implicaria mérito creativo alguno, ni puede ser considerado como un
elemento diferenciador. Cita al respecto lo dispuesto por el articulo 14 del Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y el fallo arbitral sobre
el dominio promain.cl.

A continuacion sefiala que la funcidén basica de todo nombre de dominio es poder
identificar e individualizar a cada usuario en internet, funcion que estima no se
cumpliria en caso de ser asignado el dominio en disputa al primer solicitante.

Mas adelante se refiere a los criterios aplicables para conflictos de asignacion de
nombres de dominio. Al respecto alude a la relacién entre las marcas comerciales y
los nombres de dominio, reparando en la funcién de estos Ultimos como facilitadores
del comercio y medios de publicidad, fortaleciendo en definitiva la marca relacionada.
Indica que tal razonamiento ha sido acogido en la jurisprudencia intermacional y en el
derecho comparado. En apoyo a esta aseveracion cita lo dispuesto por la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros asignados a Internet (ICANN). Cita ademas el
Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y las
opiniones del panel de expertos de esta entidad. En este mismo sentido se refiere a
los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio .CL. Se refiere asimismo al criterio de notoriedad del signo
pedido, indicando que la expresion “Deja tu huella” identifica a una famosa campafa
promocional de su mandante, campaina que califica como famosa y notoria, lo que
justificaria su mejor derecho sobre el dominio en disputa. Adicionalmente sefala que
su representada efectivamente utiliza el termino “Deja tu huella’, en relacion con el
criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, idea que consiste en que
tendra mejor derecho sobre un dominio indicativo de algun producto o servicio, el
solicitante que ofrezca tales productos o servicios. En lo que atafie al criterio de la
identidad expresa que las marcas y el dominio de su titularidad son confusamente
similares al dominio disputado en autos y agrega que el criterio de |a identidad ha sido
recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo arbitral sobre el dominio
vinasdelmaipo.cl, citando en apoyo de sus argumentos lo dispuesto por el Convenio
de Paris, particularmente en sus articulos 6 bis y 10 bis. Finalmente, se refiere al uso
efectivo en internet por parte de su representada de la expresion “"Deja tu huella®,

. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompand documentos a fojas 36 y siguientes documentos, los que no fueron
objetados por la contraria.

. Que a fojas 106 y siguientes la segunda solicitante presenta escrito en el que reitera
los argumentos referidos en su presentaciéon anterior y pone de manifiesto la



inactividad de la contraria e infiere de su actuar la falta de interés de ésta sobre el
dominio en disputa.

7. Que la primera solicitante no asistié a la audiencia de conciliacién y/o fijacién del
procedimiento, no presentdé argumentacion de mejor derecho, ni allegd antecedentes
en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la
contraria.

8.- Que a fojas 109 se citd a las partes a oir sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cual de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
dejahuella.cl, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo
que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe
imperar en toda resolucion de conflictos.

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a
potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado
a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy
se encuentren abocadas al estudio de como este fendomeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el
caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que
la asignacion del nombre de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente
constituidos, especificamente sus derechos marcarios y a su identificacion en Internet. Es
en razon de acreditar esta argumentacién y en apoyo de su mejor derecho que la
segunda solicitante acomparno la documental que consta en autos, de la cual se
desprende que cuenta con registros marcarios para el signo DEJA TU HUELLA, signo
muy similar al disputado en autos, el que corresponde al concepto central de una
campafia de marketing asociada a uno de sus productos y que de acuerdoc a los
antecedentes allegados por la segunda solicitante, sé usa efectivamente en Internet.

QUINTO: Que, solo esta parte se ha apersonado en estos autos y ha allegado pruebas y
antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin
que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado, pudiendo incluso
presumirse su falta de interés en el registro del nombre de dominio en razén de su
inactividad pese a haber sido notificado por carta certificada y correo electrénico tal como
prevé el reglamento de Nic Chile, relativo al funcionamiento del sistema Nombres de
Dominio en el ccTLD .cl. Esto se ve corroborado ademas por su inactividad en orden a
utilizar el dominio, ya que como ha constatado este arbitro, el dominio a esta fecha atn
no se ha activado.




SEXTO: Que la situacién descrita en el considerando anterior ha motivado que esta
arbitro no pueda apreciar con exactitud dénde radica el interés legitimo del primer
solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, asi como que eventuales derechos o
pretensiones podrian verse afectados por la asignacién de dicho nombre de dominio al
segundo solicitante.

SEPTIMO: Que, estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion
hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa
dejahuella.cl, por lo que habra de acogerse su pretension a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamentc para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "dejahuella.cl" al segundo solicitante ALLIED DOMECQ
SPIRITS & WINE LIMITED REP, SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), ya
individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

Qoss )
Marianela del Carmen Olivares Soto Marcela Alejaridra |/6pez Barros.
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