FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO ELEMENTS.CL

Santiago, 26 de junio de 2012.

VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 23 de abril de 2012, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcion del nombre de dominio ELEMENTS.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electronico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 23 de abril de 2012, en el
que se adjunta oficio N°16176.

3. El oficio OF16176 fecha 23 de abril de 2012, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Venta Online (Yasna Berenice Aravena Vergara), como primer
solicitante y como segundo solicitante Rocket Trademarks Pty Ltd. (Clarke Modet y C Chile Limitada)
que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucién de fojas 6 de fecha 26 de abril de 2012, donde el suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del mimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 26
de abril de 2012, por correo certificado.

7. Correo electrdonico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 26 de abril de 2012, de la aceptacién del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucién de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 16 de mayo de 2012, en la que
constan las firmas de don Tomas Cubillos, en representacion de Rocket Trademarks Pty Ltd., como




segundo solicitante; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electrénico,
tal como consta a fojas 12 del expediente.

9. Poder que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 16 de mayo de 2012 por dofia
Carolina Del Rio Herane en representacion de Rocket Trademarks Pty Ltd., segundo solicitante, con el
que asume patrocinio y poder, delega poder para actuar en autos a don Toméas Cubillos.

10.  Escrito que rola a fojas 19 y siguientes del expediente, presentados con fecha 31 de mayo de
2012 por dofia Maria Carolina Del Rio Herane, abogado en representacion de Rocket Trademarks Pty
Lid segundo solicitante, con el que presenta demanda arbitral por asignacién de nombre de dominio
ELEMENTS.CL y acompaifia documentos.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacién y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacién; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", segin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del dia 26 de abril de 2012 a las 17:30 hrs., fijada en la resolucién que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordarfa el procedimiento del presente arbitraje,
solo asistid don Tomas Cubillos, abogado en representacion de Rocket Trademarks Pty Ltd, segundo
solicitante del dominio ELEMENTS.CL.

OI.  Que en escrito presentado por dofia Marfa Carolina Del Rio Herane con fecha 31 de mayo de
2012, argumenta que su mandante Rocket Trademarks Pty Ltd., o también llamado grupo Billabong
Internacional, es una empresa privada dedicada a la venta minorista en tiendas y en linea de prendas de
vestir, accesorios y articulos de deporte, cuya ubicacién esta eh Burleigh Heads, Queensland, Australia.
Que dentro de sus principales marcas reconocidas en Chile y en el extranjero, es ELEMENT, la cual
distingue productos de vestuario, joyeria, articulo de bisuteria, relojerfa, maletas, bolsos, carteras,
billeteras, equipo de skateboard, equipo de snowboard. Que Billanbong esta presente en mdés de 100
paises repartidos en Norteamérica, zona caribefia, Suramérica, Europa, Oriente Medio, Asia, Africa y
Australia. Que cuentan con 1386 empleados en todo el mundo. Que sus bases de manufactura de
productos residen en paises dispares como China, Vietnam, Australia, Corea del Sur, Fiji, México y
actualmente en Chile, en Antofagasta. Que una de sus principales centrales de distribucién esta en Hong
Kong, que proporcionan la mayoria del material a Oceania y también en Pert. Que sus productos se
venden a través de tiendas directamente gestionadas, franquiciadas y varios sitios web, los que se
distribuyen en mds de 100 paises y estan disponibles en cerca de 11.000 tiendas en todo el mundo.




IV.  Que la abogada dofia Maria Carolina Del Rio Herane, en su escrito se refiere a que con la
intencién de comercializar productos tales como vestuario, joyeria, articulos de bisuteria, relojeria,
maletas, bolsos, carteras, billeteras, equipos de deporte, registraron la marca ELEMENT, productos que
coinciden con los que el primer solicitante busca comercializar a través del nombre de dominio
ELEMENTS.CL, lo que producird inevitablemente un conflicto por la relacion entre los rubros de
ambos solicitantes.se Que su mandante es titular en Chile de los registro marcarios tales como:
N°833.050 ELEMENT (& disefio), para la clase 18 y 28; Registro N°876.343 para la marca WIND
WATER FIRE EARTH ELEMENT (& disefio, clase 25; ELEMENT, Registro N°833.050, clase 18 ¥
28; ELEMENT’S N°®652.025, en la clase 35 y N°649.497, en la clase 4, copias de dichos registros rolan
a fojas 38 a la 43 de autos. Que el primer solicitante no ha solicitado ni tiene registrado a su nombre
alguna marca con la palabra ELEMENT o ELEMENTS, relacionados con el dominio en disputa, por lo
que no posee un derecho consolidado. Que el signo ELEMENT es un elemento distintivo y reconocido
que le otorga fama y notoriedad a los productos que su mandante comercializa a través del grupo
Billabong International en mas de 100 paises en Norteamérica, zona caribefia, Sudamérica, Europa,
Oriente Medio, Asia, Africa y Australia. Que el hecho que el primer solicitante no asisti6 al comparendo
de arbitraje, realizado con fecha 26 de mayo de 2012, demuestra la poca fuerza o conviccidn por querer
ser el titular del aludido nombre de dominio, demostrando ademas, que el hecho de que este nombre de
dominio sea asignado al primer solicitante le causaria un mayor perjuicio al segundo solicitante.

V. Que argumenta la abogada de Rocket Trademarks Pty Ltd., que la sola incorporacién de la
expresion ELEMENT en cualquier buscador de uso corriente, tales como: Google, Yahoo o Altavista,
entre otros, arroja como resultados la marca del Grupo Billabong International con los productos de su
representada. Que los antecedentes anteriores dan cuenta de un uso real y efectivo de la expresion
ELEMENT o ELEMENT'S por parte de su mandante, la que en todos los casos aparece asociada a los
productos de la empresa que representa, por lo que estiman que este es un antccedente muy relevante
toda vez que consta que es justamente en el ambito de Internet en el que el nombre ELEMENT o
ELEMENT'S se asocia a su mandante.

V1. Que la resolucién de primera audiencia que fijo las normas de procedimiento, efectuada con
fecha 16 de mayo de 2012, sefiala en la parte final de su punto 1°, que “si e/ primer solicitante no hace
su presentacion dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 dias, se entiende que renuncia a su
peticion a favor del segundo solicitante”, y que Venta Online (Yasna Berenice Aravena Vergara) al no
haber hecho presentacidon alguna ni haber concurrido a la audiencia en estos autos, y luego de
transcurrido tanto tiempo, corresponde declarar que ha renunciado en su peticion a favor del segundo
solicitante.

VII.  Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Rocket Trademarks Pty Lid., han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de
dominio ELEMENTS.CL.




RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio ELEMENTS.CL, pedida por Rocket Trademarks Pty
Ltd.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio ELEMENTS.CL, pedida por Venta Online (Yasna
Berenice Aravena Vergara).

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico.

Pablo Ruiz—Ta\g::/il

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.

%arolina Moya Nufiez “Hernan S Arancibia
“Rut. 12.287.118-5 Rut. 6.925.757-7




