En Santiago de Chile, a 1° de abril de 2011 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los

autos por conflicto en inscripcién de nombre de dominio educarenfamilia.cl, suscitado
entre FERNANDO MIGUEL JORQUERA PANTOJA, RUT 05.199.847-2, domiciliado en
latrapay 2596, osorno, osorno y COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A REP.
SARGENT KRAHN, (COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A), RUT: 90.413.000-
176.031.071-9, domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, se resuelve:

VISTOS:

1.

Que con fecha 25 de octubre de 2010, mediante oficio N° 13.057, dofia Margarita
Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
educarenfamilia.cl, como consta a fojas 1.

. Que por resolucién de fecha 28 de octubre de ese mismo afio se aceptd la

designacion como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar
fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citandose a las partes a una primera
audiencia de conciliacion y/o fijacién del procedimiento, a realizarse el dia 9 de
noviembre de 2010 a las 17:00 horas, notificandose a las partes por carta certificada,
como consta a fojas 05.

Que a fojas 19 consta que en la fecha sefalada se realizé la audiencia fijada, con la
sola comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, en razén de la inasistencia del primer solicitante, se fijé el procedimiento
arbitral.

. Que a fojas 22 y siguientes rola correo electrdnico enviado a este tribunal por el primer

solicitante, en el que manifiesta que la segunda solicitante no posee registros
marcarios o propiedad legal sobre el signo educar en familia. Agrega que la expresion
contenida en el dominio en disputa es una expresion genérica utilizada por varios
sitios web en distintos paises, asi como también existen subdirectorios que utilizan a
misma expresion. Sefiala que la contraria utiliza la frase Educar en Familia como frase
publicitaria, e indica que el dominio disputado en autos sera utilizado como una revista
dedicada a temas orientados a la familia y su desarrollo.

Que a fojas 23 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor
derecho, pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y la
consolidacién del dominio en disputa en su parte.

Sefala que su representada se encuentra diversificada en distintos rubros de negocios
tanto en Chile como en el extranjero y que es la mas importante del mercado de
productos bebestibles en Chile. Indica que el signo Educar en Familia identifica una
campafia educativa que surge en el contexto de la comprension por parte de la
empresa de los efectos dafiinos del consumo excesivo de alcohol en los menores y de
la decision de su mandante de fomentar un consumo responsable a través de una red
de apoyo a los padres para que de ese modo puedan educar a sus hijos en forma
eficaz acerca de los riesgos y consecuencias del abuso en el consumo de alcohol. Es
asi como la campafia "Educar en familia® surge en el afio 2003, en el marco de las
campafias promocionales de responsabilidad social empresarial que su representada
ha difundido en el mercado. Agrega que la campafia representa una contribucion



concreta en la busqueda del bienestar de la comunidad, razén por la cual la ha
promocionado y difundido ampliamente en el mercado real y en internet.

Por otra parte hace presente que su representada es titular de una serie de marcas
para el signo Educar en Familia.

En virtud de lo expuesto la segunda solicitante concluye que la expresion contenida en
el dominio en disputa se asocia en el mercado a su representada.

Hace presente que la promocién de la campafa Educar en Familia en internet se
realiza a través del dominio ccu.cl de su titularidad.

Estima que el primer solicitante se limitd a tomar una expresion que se corresponde
con su marca comercial y que distingue su campana social a nivel nacional, lo que, a
su entender inducira a error y engafios a los usuarios de intenet y al publico en
general y cita, en apoyo a sus argumentos, el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile.

Refiere como una de las funciones basicas de los dominios de internet la de permitir
identificar correctamente a los usuarios de la red. Al respecto sefiala que en caso de
que el dominio en disputa se otorgue a la contraria dicha funcién no se cumpliria.
Considera que de acogerse la solicitud de la contraria se estaria permitiendo que un
tercero haga uso de una marca comercial registrada en el INAP| y que es utilizada por
su representada en Internel, todo lo cual acarrearia inevitablemente confusion.

Mas adelante se refiere a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de
nombres de dominio.

Respecto al criterio de titularidad de marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio sefiala que ambos comparten propdsitos y caracteristicas de tal
naturaleza que es posible sostener que los nombres de dominio ademas de su funcién
nemotécnica, cumplen un rol fundamental como identificadores del origen de los
bienes y servicios que se ofrecen via internet, facilitando el comercio y evitando la
confusion en los usuarios. Segun afirma, los nombres de dominio han pasado a
constituir un medio de publicidad, fortaleciéndose de este modo la marca. De acuerdo
a lo anterior los conflictos sobre nombres de dominio deben resolverse en atencion,
entre otros criterios, a la titularidad de registros marcarios. A continuacion se refiere a
las normas legales que sostienen el criterio esbozado. Al respecto cita la Politica
Uniforme de Resolucion de Confiictos de Nombres de Dominio, el Informe final de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, asi como las opinién expresadas
por el panel de expertos de este organismo. Se refiere también a los articulos20, 21 y
22 del Reglamento de Nic Chile.

En segundo término se refiere al criterio del legitimo interés sobre el nombre de
dominio en disputa. Al respecto indica que su mandante ha invertido grandes recursos
en el posicionamiento de la familia de marcas estructuradas sobre la expresién Educar
en Familia. Estima que es legitimo el interés de su representada en identificar y
distinguir sus productos y servicios y campafas de responsabilidad social empresarial
a través de internet e impedir la dilucion de la marca y la confusion de los
consumidores.



A continuacién sefiala que es su representada quien le ha conferido fama, notoriedad
y prestigio al signo contenido en el dominio en disputa, lo que la haria merecedora de
una especial proteccion que va mas alld de los productos o servicios cubiertos pro la
marca. Prosigue citando el Convenio de Paris en apoyo a sus argumentos.

En relacion al criterio de identidad estima que en funcién de su titularidad de diversos
registros marcarios para el signo contenido en el dominio en disputa, es deberia ser
asignado a su representada. En apoyo a este razonamiento cita pronunciamiento
arbitral sobre el dominio vifiasdelmaipo.cl.

Por dltimo se refiere al uso efectivo en internet que hace su representada del signo
Educar En Familia. En apoyo a esta aseveracion alude a la presencia de la campafia
asi individualizada en el dominio ccu.cl y a los resultados para el signo Educar en
Familia del buscador www.google.cl para paginas de Chile.

Estima que el primer solicitante al pretender el dominio en disputa intenta
aprovecharse de la fama y notoriedad de su mandante.

6. Que, a fojas 100 el Tribunal dio traslado, el cual no fue evacuado por la primera
solicitante en estos autos.

7. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié documentos a fojas 34 v siguientes, 'os que no fueron objetados por la
contraria.

8. Que a fojas 107 la segunda solicitante acompafié un escrito solicitando tener presente
que sdlo su representada ha defendido su intereses sobre el nombre de dominio en
disputa mediante la presentacion respectiva. A continuacibn hace diversas
consideraciones sobre el principio “first come first served”, concluyendo que en el caso
de autos tal principio no tiene aplicacién. Agrega que en funcién de sus derechos
marcarios para el signo Educar en Familia y del posicionamiento en la red de esta
expresion, como una campaiia asociada a su representada, la asignacién del dominio
en disputa a la contraria podria inducir a error los usuarios de internet,

9 .Que a fojas 111 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico
a ambas partes. '

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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 de autos
acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad
que debe imperar en toda resolucion de conflictos.

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

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 fenémeno 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, los términos que componen el signo en disputa, esto es "educar’, “en" y
‘familia® no son de creacion de las partes de este conflicto, sino que son palabras de uso
comun.

QUINTO: Que,,si bien la primera solicitante no ha comparecido personalmente en este
procedimiento, se tendran en consideracion las alegaciones presentadas por esa parte
mediante correo electrénico, documento que rola a fojas 22. En dicho documento la parte
sefiala que la segunda solicitante no posee registros marcarios o propiedad legal sobre el
signo educar en familia. Agrega que |a expresién contenida en el dominio en disputa es
una expresion genérica utilizada por varios sitios web en distintos paises, asi como
también existen subdirectorios que utilizan a misma expresién, como seria el caso de la
contraria. Sefala que la segunda solicitante utiliza la frase Educar en Familia como frase
publicitaria. Por Gltimo indica que el dominio disputado en autos sera utilizado como una
revista dedicada a temas orientados a la familia y su desarrollo.

SEXTO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que desde el afio 2003 desarrolla una campafia
sobre consumo responsable de alcohol, campafia que se desarrolla en el marco de su
responsabilidad social empresarial y que se identifica con la expresion Educar en Familia.
Agrega que ha desplegado importantes esfuerzos en promocionar este servicio por lo
que la obra es conocida y asociada por el publico a su representada. Indica que con el
objeto de proteger esa obra posee una serie de registros marcarios para el mismo signo y
agrega que la presencia de esta expresion asociada a la labor de su representada en la
red se demuestra por los resultados del buscador www.google.cl al introducir el signo
contenido en el dominio en disputa.

SEPTIMO: Que el dominio solicitado se encuentra inactivo y que no existen otros
dominios para el .cl que contengan esta expresién, por lo que el mejor derecho de las
partes debera evaluarse en funcioén sélo de su propia vinculacién con el signo pedido.

OCTAVO: Que de acuerdo a las alegaciones y antecedentes presentados por la segunda
solicitante y no controvertidas por la contraria, la campafia Educar en Familia se viene
desarrollando desde 2003. )

NOVENO: Que, de acuerdo a los antecedentes allegados al procedimiento por la
segunda solicitante, los que no fueron objetados por la contraria, la segunda solicitante
cuenta con tres registros marcarios para el signo en disputa.

DECIMO: Que, si bien es cierto que la expresién Educar en Familia es expresion
genérica, de acuerdo a los resultados del buscador www.google.cl al introducir el signo
contenido en el dominio en disputa, dicha expresiéon se asocia en uno de los primeros
resultados a la segunda solicitante, De acuerdo a lo anterior y a los documentos
acompafiados por la segunda solicitante, este tribunal estima que se encuentra
acreditado por esta parte el uso y presencia en la red de la expresién contenida en el
dominio en disputa. Por otra parte, la primera solicitante no acompafia ningun



antecedente que entregue indicios a este tribunal sobre su presencia en la red asociada
al signo en disputa y de las bisqueda a través del buscador www.gooagle.cl tampoco
aparecen resultados que lo vinculen al signo.

DECIMO PRIMERO: Que, ain cuando, este tribunal estima que la presencia de la
segunda solicitante en la red asociada al signo Educar en Familia no es en ningun caso
dominante, tal presencia existe y este factor unido a la titularidad de registros marcarios
para el signo y a los afios de existencia de la campafia, son el fundamento para que este
tribunal estime que la segunda solicitante en autos acredité un mejor derecho sobre el
dominio en disputa.

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 “"educarenfamilia.cl" al segundo solicitante, COMPANIA
CERVECERIAS UNIDAS S.A. REP. SARGENT KRAHN, (COMPANIA CERVECERIAS
UNIDAS S.A)), ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion 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

continuacioén:
oA

Loreto Quiroz Rojas Marcela A!e d pez Barros.
C.l. 14.382.316-4 T 16.114 939-K




