En Santiago de Chile, a 31 de enero de dos mil catorce, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los
autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio delsolchile.cl, suscitado entre "Rodrigo
Cornu" (RODRIGO ANDRES CORNU CACERES), Rut 13.241.951-5, domiciliado en Las Condes
9434 Dpto 2207, Santiago, C.P. 00000 y Vifiedos Sol de Chile S.A. Rep. por Silva & Cia.-
(VINICOLA DE AGUIRE S A), RUT 96.997.500-9, domiciliado en Hendaya 60, 4° piso, Las Condes,
Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 04 de noviembre de 2013, mediante oficio N° 18801, 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 delsolchile.cl, como consta a fojas
1.

2. Que por resolucion de fecha 06 de noviembre de ese mismo afo se acepto la designacion como
arbitro arbitrador en la controversia sefalada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el
menor tiempo posible, citandose a las partes a una primera audiencia de conciliacion y/o fijacion
del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 13 de noviembre del afio 2013 a las 11:15 horas,
notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 8 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la sola
comparecencia de la segunda solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en
razén de la inasistencia de la primera solicitante, se fij6 el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 9 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la
solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Sefiala que su representada, conociendo de la importancia de la imagen corporativa, ha
registrado diversas marcas comerciales sobre la expresion SOL DE CHILE y el nombre de
dominio solchile.cl, cuestién que a su entender demostraria que su mandante es la creadora,
usuaria y quién ha posicionado ambas expresiones.

Indica que el nombre de dominio disputado es practicamente idéntico a la marca registrada por su
mandante. A mayor abundamiento, agrega que la marca de su mandante corresponde a la parte
mas potente de la expresién que compone el nombre de dominio. En razén de lo anterior estima
que los consumidores tendrian dificultades para reconocer el origen empresarial de los productos
y servicios a los que se refiera el dominio de que se trata, situacion que acarrearia a su entender
el peligro de la dilucion marcaria y la confusion en el mercado.

Hace presente que la posibilidad de confusion se hace mas patente a proposito de la clase en la
que su mandante posee registro marcario, esto es la clase 38, “servicios de entrega de
informacién via internet y otros medios computacionales y todo lo relacionado y vinculado a
transmisiones electrénicas. Paginas web, correo electronico e mails. Servicios de comunicaciones
y telecomunicaciones en general’”.

Manifiesta que las marcas de titularidad de su mandante fueron registradas con anterioridad a la
solicitud sobre el nombre de dominio disputado, y que en su opinién en razon de ello su
representada ostentaria un mejor derecho sobre este.

Sostiene que de asignarse el dominio de que se trata a su contraparte se estarian vulnerando sus
derechos. Al respecto se refiere a los articulos 19 N° 24 y 25 de la Constitucion Politica y los
articulos 582, 583 y 584 del Cédigo Civil.

En apoyo a su posicion en el presente conflicto se refiere al articulo 14 del Reglamento de NIC
Chile. Al respecto, sefiala que de acuerdo a la jurisprudencia una solicitud de registro de nombre
de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba,
afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designacién o
signo distintivo-, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado,
siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.




Se refiere ademas al articulo 22 de la misma reglamentacién, norma que si bien es cierto esta en
el acapite de la revocacion, en su parecer resulta coincidente con los argumentos de su
mandante.

Finalmente solicita la condenacién en costas de la contraria.

5. Que el primer solicitante, no asisti6 a la audiencia de conciliacién y/o fijacién del procedimiento,
no presentd argumentacion de mejor derecho, ni allegd antecedentes en orden a acreditar sus
pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

6. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafié
documentos a fojas 14 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

7. Que a fojas 42 se cit6 a las partes a oir sentencia.

8. Que, con base en lo sefialado en el punto 7 de la pauta arbitral y en el articulo 637 del Cédigo de
Procedimiento Civil, previo a dictar sentencia se decreto, a fojas 43, la inspeccién personal del
tribunal respecto del dominio disputado y del dominio solchile.cl de titularidad de la segunda
solicitante.

9. Que a fojas 44 y siguientes consta el acta de inspeccion del tribunal respecto de los dominios
referidos y las impresiones de las paginas inspeccionadas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

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

SEGUNDO: Que en este contexto, 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
resolucién de conflictos.

TERCERO: Que el principio “First come first served” rige la solucién de los conflictos de nombres de
dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan
derechos o intereses legitimos respecto al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala
fe. En consecuencia, este principio sélo podra ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestra
tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que de acuerdo a lo prescrito en el articulo 637 del Codigo de Procedimiento Civil, el
arbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de
los hechos. Es en cumplimiento de esa obligacién, y en razén de la naturaleza misma del conflicto
que debe dirimirse, que este tribunal ha revisado no solo los antecedentes proporcionados por las
partes, sino todos aquellos que ha estimado necesario conocer para establecer los hechos y asi
dirimir fundadamente el conflicto de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le dicten.

QUINTO: Que, la expresion contenida en el dominio en disputa, tal como lo sefialara el segundo
solicitante, efectivamente resulta similar a las marcas de su titularidad para el signo “SOL DE CHILE”
y al dominio solchile.cl.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo sefialado en el acta de inspeccién personal del tribunal respecto del
dominio en disputa, se observa que este se encuentra activo y que en él efectivamente se utilizan
expresiones similares a las contenidas en el dominio disputado, tales como “del sol” y “sol de Chile”,
y también se observa la utilizacion de una expresion idéntica a la contenida en el dominio de que se
trata, esto es “del sol Chile”.




SEPTIMO: Que, al respecto debe tenerse presente que la similitud entre nombres de dominio o entre
un nombre de dominio y una marca registrada, e incluso su identidad fonética, no basta por si sola
para inducir a error. En efecto, si en el mercado se utiliza un término igual o muy similar para el
mismo rubro de productos o servicios, ello podra ser considerado perjudicial para el publico
consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo
razonamiento. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que
justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo
anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca
el que el mismo signo se registre en clases diferentes, menos podra serlo el hecho que el termino se
ocupe como nombre de dominio para servicios diferentes.

OCTAVO: Que, de acuerdo a lo sefialado en el acta de inspeccion del tribunal sobre el contenido el
dominio de titularidad de la segunda solicitante, solchile.cl, este reconduce al sitio web
https://www.offpaper.cl/Default.asp, en el que no se aprecia el uso de la expresion contenida en el
dominio en disputa ni otras similares. A mayor abundamiento, del contenido de dicho dominio se
observa que este esta asociado a actividades diversas de las declaradas por la segunda solicitante
en su presentacion.

NOVENO: Que, de acuerdo a la presentaciéon y antecedentes acompafiados por la segunda
solicitante dicha parte utiliza la expresién “Sol de Chile” para identificar un vino. Asi se aprecia de las
facturas y las etiquetas publicitarias que se acompafan a fojas 27 y siguientes.

DECIMO: Que de acuerdo al acta de inspeccién personal del tribunal respecto del dominio
disputado, se observa que las actividades del primer solicitante se vinculan a la comercializacion de
vestuario y accesorios que cambian de color bajo el sol.

DECIMO PRIMERO: Que, en el caso de autos, de acuerdo al acta relativa al contenido del dominio
disputado, existe una relacion de significado entre la expresiéon contenida en dicho dominio y las
actividades desarrolladas por el primer solicitante. Es asi como en el contenido de la pestaia
“Nosotros” se lee “Todos los productos Del Sol, cambian de color bajo el sol, y vuelven a su estado
original cuando no se encuentran expuestos al sol”.

DECIMO SEGUNDO: Que, aun cuando sélo la segunda solicitante ha allegado pruebas vy
antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado, la inaccion
del primer solicitante no obsta a la obligacion de este tribunal de fallar conforme a lo que la prudencia
y equidad le dicten.

DECIMO TERCERO: Que, en caso que en el futuro el primer solicitante del nombre de dominio en
disputa haga un uso de este que infrinja los derechos marcarios de la segunda solicitante, subsiste
para ésta la accion de revocacion contemplada en el Reglamento de nombres de dominio .CL de NIC
Chile.

DECIMO CUARTO: Que, estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion hacia
el mejor derecho de la primera solicitante al nombre de dominio en disputa delsolchile.cl, por lo que
habra de acogerse su pretension a este respecto.

DECIMO QUINTO: Que, en virtud de la asignacion del dominio en disputa al primer solicitante,
resulta evidente que no se han aportado antecedentes para dar por comprobada la falta de interés
legitimo y la mala fe de este, por lo que no acogera la solicitud de condenacion en costas a su
respecto que hiciere el segundo solicitante.

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



SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "delsolchile.cl" al primer solicitante, "Rodrigo Cornu" (RODRIGO
ANDRES CORNU CACERES), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

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

dejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

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

Q.
Marianela éek—eg%ivares Soto

C.1. 15.800.846-7




