En Santiago de Chilea 7 de enero de 2008.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO7996 de fecha 24 de septiembre de 2007 me notifico de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “dominopizza.cl”, designacion que acepté con fecha 25 de septiembre
de 2007, y que fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo
electronico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Domino Pizza (Anibal Algjandro Saldafia Lépez), Rut
17.026.437-1, con domicilio en ésta ciudad, Rene Olivares Becerra 1978 de la comuna de
Maipu, correo electrénico kasador _one@yahoo.com; 2) Domino’s Pizza PMC, Inc., rut.
79.784.430-6, representada por Alessandri & Compafiia Limitada y en autos por la
abogada doria Viviana Ticona Weise, todos con domicilio en esta ciudad, El Regidor 66
piso 10 de la comuna de Las Condes, correo electronico vticona@alessandri.cl.

[.3.- Objeto del arhitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “dominopizza.cl”,
suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en € que constan las
normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia

arbitral, con la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de Domino Pizza (Anibal Algjandro Saldafia Lopez).
Domino Pizza (Anibal Algjandro Saldafia Lépez) no presentd planteamientos para

argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Domino’s Pizza PMC, Inc., representada por Alessandri &
Compariia Limitada.

Consta a fojas 39 y siguientes que dofia Viviana Ticona Weise en representacion de
Domino’s Pizza PMC, Inc., presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos, atendida la existencia previa de diferentes registros de la
marca “ Domino’s Pizza’ y variaciones de la misma, citando los siguientes registros:
Registro de la marca “Domino’s Pizza’ bagjo € n°728.808 (renovacion del registro
n°407.017) en clase 43; Registro de la marca “Domino’s Pizza’ bgo € n°670.592
(renovacion del registro n°407.687) en clase 30; Registro de la marca “ Domino’s Pizza’
bajo el n°709.258 (renovacion del registro n°430.476) en clase 39; Registro de la marca
“Domino’s Pizza: Sabor... Nadie lo Entrega Mejor” (frase de propaganda) bajo e n°648.906
(renovacion del registro n°391.646) en clase 30; Registro de la marca “Es la Hora de
Domino’s Pizza” (frase de propaganda) bajo € n°645.174 (renovacion del registro
n°391.645) en clase 30; Registro de la marca “ Domino’s Pizza’ bajo € n°709.678 para
establecimiento comercial de productos de la clase 30; Registro de la marca “ Domino’s
Pizza” bajo el n°709.679 para establecimiento industrial de productos de la clase 30. Sefiala
gue su mandante tiene registrada ampliamente su marca “ Domino’s Pizza’ tanto en Chile



como internacionalmente, siendo esta muy conocida por los consumidores dado su prestigio
y calidad de sus productos. Agrega que su mandante ha invertido enormemente en la
proteccion de una de las marcas mas importantes de Domino’s Pizza PMC, Inc., por lo que
la concesiéon del nombre de dominio a primer solicitante le causaria un gran perjuicio a su
representada, ya que las personas tenderian a pensar que se trata de la pagina web de
propiedad de su mandante y no de un tercero no relacionado. Sefiala que de acuerdo a la
doctrina nacional y extranjera se ha considerado que existe una estrecha relacion entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales, la resolucién de los conflictos deben ser
decididas tomando en cuenta esta situacion y especialmente la de titularidad de los registros
marcarios con el signo pedido como dominio. En relacion a los antecedentes de derecho,
sefida que de acuerdo a derecho comparado y jurisprudencia, se ha tomado en cuenta
claramente la relacion entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos
comparten muchas caracteristicas, por ende, a resolver la titularidad de un nombre de
dominio debe tenerse en cuenta precisamente latitularidad de los registros marcarios para el
signo pedido como dominio. Cita la politica uniforme de solucién de controversias en
materia de nombres de dominio ("UDRP") desarrollada por la Corporacién de Asignacion
de Nombres y Numeros de Internet ("ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental
para la resolucién de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en
cuestion y en su titulo preliminar se considera como fundamento para iniciar un
procedimiento de solucién de conflicto de dominio si el nombre de dominio otorgado es
idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cua la
parte demandante tiene derechos. Agrega que tales criterios han sido recogidos por los
articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, si se asignara €l
nombre de dominio a Domino Pizza (Anibal Algandro Saldafia LoOpez), se estaria
produciendo una dilucién de las marcas de su cliente, lo cual podria causar graves
confusiones entre los consumidores. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre €l
nombre de dominio en disputa acompafna los siguientes documentos. Cinco hojas de
propaganda en colores que incluyen e logo de “Domino’s Pizza’; Cuatro hojas de



propaganda en blanco y negro que incluye el logo de “ Domino’s Pizza’; Listado de registro

de lamarca“ Domino’s Pizza’ y otras; pagina de internet www.domino.com.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade Domino Pizza (Anibal Algjandro Saldafia L6pez).

Domino Pizza (Anibal Algjandro Saldafia LOpez) no evacud respuesta alguna a los
argumentos expuestos por Domino’s Pizza PMC, Inc., representada por Alessandri &
Compariia Limitada.

1.6.2 Respuesta de Domino’s Pizza PMC, Inc., representada por Alessandri &
Compariia Limitada.

Domino’s Pizza PMC, Inc., representada por Alessandri & Compafiia Limitada no evacuo
respuesta alguna, ya que, Domino Pizza (Anibal Algandro Saldafia Lépez) no expuso

planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-

A fojas 42 de autos, con fecha 11 de diciembre de2007 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se cité a las partes a oir sentencia,
resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Domino Pizza (Anibal Alejandro
Saldafia Lopez) con fecha 24 de junio de 2007 solicitd € nombre de dominio
“dominopizza.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Domino’'s
PizzaPMC, Inc., representada por Alessandri & Compariia Limitada, 1o solicito con fecha
17 dejulio de 2007 .-



1.2 Que Domino Pizza (Anibal Algjandro Saldafia Lépez) no fundamentd su mejor
derecho para solicitar la asignacién del nombre de dominio en disputa como tampoco
contra argumentd los planteamientos esgrimidos por Domino’s Pizza PMC, Inc.,

representada por Alessandri & Compafiia Limitada.

1.3 Que Domino’'s Pizza PMC, Inc., representada por Alessandri & Compafiia
Limitada fundament6 su mejor derecho en que es € titular, entre otras, de las marca
“Domino's Pizza” en Chile como en el extranjero, marcas que son muy conocidas por los
consumidores dado su prestigio y calidad de sus productos. Cita la politica uniforme de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP") desarrollada por la
Corporacion de asignacion de Nombres y Numeros de Internet ("ICANN"), gue reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos la titularidad de los registros
marcarios para €l signo en cuestion y en su titulo preliminar considera como fundamento si
el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cua la parte demandante tiene derechos. Agrega que
tales criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile
Yy, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio a Domino Pizza (Anibal Alejandro
Saldafia Lopez), ello podria causar graves confusiones entre los consumidores.

1.4  Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por
Domino’s Pizza PMC, Inc., representada por Alessandri & Compariia Limitada, consta a
fojas 20 a 26 que tiene registrada en Chile lamarca “ Domino’s Pizza’ en distintas clases.
Que dicha marca es practicamente idéntica al nombre de dominio solicitado,
“dominopizza.cl”, atendido que la Unica diferencia es el apostrofo “’s’ presente en las
marcas registradas, pero cuya falta no le otorga una distintividad propia al nombre de
dominio, pues tanto gréfica como fonéticamente resulten engafiosamente similares las
palabras “ Domino’s Pizza’ y “Dominopizza’. Atendido lo anterior, éste sentenciador



considera que e nombre de dominio en disputa “dominopizza.cl” es engafiosamente
similar ala marcaregistrada“ Domino’s Pizza’.

1.5 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segln se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoriay famosa, de manera que de otorgérsele el nombre de
dominio “dominopizza.cl”, casi idéntico y engafiosamente similar a la marca “ Domino’'s
Pizza’, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusion entre los usuarios de
Internet a cerca de quien es el proveedor de los productosy servicios que se ofrecen.

[1.6 Unido a todo lo anterior, debe consderarse que Domino’s Pizza PMC, Inc.,
acredit6 afojas 19, que es titular del nombre de dominio “dominos.com”, engafiosamente
similar a nombre de dominio solicitado, de manera que s se le asigna e nombre de
dominio en disputa “dominopizza.cl”’, a primer solicitante, efectivamente podria
producirse una confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los
productosy servicios ofrecidos.

1.7 Del mismo modo debe considerarse que € nombre de dominio en disputa
“dominopizza.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cua es conocido €l

segundo solicitante Domino’s Pizza PMC, Inc.

1.8  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que e nombre de dominio
“dominopizza.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Domino’s
Pizza PMC, Inc.



[l SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “dominopizza.cl” a Domino’s Pizza PMC, Inc., representada por Alessandri &
Compariia Limitada.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NI C Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.



