emiliano.cl

Santiago, 14 de marzo de 2014.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 22 de Julio de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF18298, denominada “Arbitraje dominio emiliano.cl’, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Julio de 2013 dirigida a NIC Chile, atencion dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro cit6 a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 09 de Agosto del afio 2013, a las 17:45 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucion rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por carta certificada de la misma a las partes, rolan
de fs. 7 afs. 8 de estos autos arbitrales.

|.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: CLAUDIO PATRICIO PINO ARANDA,
cédula nacional de identidad numero N° 12.461.726-K, domiciliado en Reyes Lavalle
3135, depto. 93, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, e-mail:
cpino73@hotmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de
demandado; y, VINEDOS EMILIANA S.A, Rep. Por Luis Orellana de Pug a, Ortiz &
Cia. Abogados (VINEDOS EMILIANA S.A), Rol Unico Tributario N° 96.512.200-1,



domiciliado en Avenida Presidente Riesgo 5561, piso 8, comuna de Las Condes,
Santiago, Teléfono: 56- 23377000, e-mail: cmir@pugaortiz.cl; mail@nameaction.com;
luis.orellana@pugaortiz.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el caracter de
demandante.

1.3.- Comparendo de conciliacion v fijacidn de proc edimiento.

Con fecha 09 de Agosto del afio 2013, siendo las 17:45 horas, se llevo a efecto
el comparendo de conciliacién decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia
del primer solicitante don CLAUDIO PATRICIO PINO ARANDA, del segundo solicitante,
VINEDOS EMILIANA S.A, Rep. Por Luis Orellana de Puga, Ortiz & Cia. Abogados
(VINEDOS EMILIANA S.A) y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho
comparendo, se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectud
llamado a conciliacion, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado
expresamente al primer y segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el
expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de
comparendo rola de fs. 12 a fs. 17 del expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 18 a fs. 31 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que VINEDOS EMILIANA S.A, representada por Luis Orellana de Puga, Ortiz & Cia.
Abogados, dedujo en contra del primer solicitante don CLAUDIO PATRICIO PINO
ARANDA, con el objeto que la asignacién del nombre de dominio “emiliano.cl” recaiga
en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice
relacién, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas
de derecho:

- El actor expone que VINEDOS EMILIANA S.A es una empresa vitivinicola con una
larga trayectoria en el mercado nacional. Esta fue fundada en el afio 1986 bajo el
nombre de “Bodegas y Vifiedos Santa Emiliana S.A”, la que nace a su vez producto
de la division de la “Vifia Concha y Toro S.A.”, en el mismo afio, con el objetivo de
producir vinos de alta calidad, que fueran el reflejo de lo mejor de las zonas chilenas
(valles de Casablanca, Maipu, Colchagua y Rapel), todas ellas reconocidas
internacionalmente por poseer los mejores suelos, climas y topografias de Chile para
el uso vitivinicola, en conjunto con un trabajo minucioso en todas las partes del
proceso productivo, poniendo en practica el sistema de manejo integrado.

- Indica que es reconocido tanto nacional como internacionalmente como uno de los
principales vifiedos de nuestro pais, distribuyendo sus productos a 40 paises
diferentes en América del Sur, América del Norte, Europa y Asia. Ademas sefiala que
tiene el primer lugar de ventas de vino embotellado en Chile.



Agrega el solicitante que cred la marca “Santa Emilia” buscando potenciar y
proyectar el nombre de “Santa Emiliana” tanto interna como internacionalmente.
Sefiala que para lograr dicho objetivo inscribié también en el Registro de Marcas del
Departamento de Propiedad Industrial, las siguientes marcas comerciales en el
Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI): EMILIANA, solicitud N° 794.299, Registro
825.304, clase 33; EMILIANA, solicitud N° 871.840, registro 909.635, clase 43;
EMILIANA, solicitud N° 972.677, registro 973.535, clase 33; SANTA EMILIA,
solicitud N° 767.552, registro 794.652, clase 33; SANTA EMILIANA, solicitud N°
767.551, registro 793.035, clase 33; SANTA EMILIANA, solicitud N° 889.527, registro
880.857, clase 33; SANTA EMILIANA, solicitud N° 889.528, registro 876.090, clase
33; SANTA EMILIANA, solicitud N° 889.529, registro 876.091, clase 33; SANTA
EMILIANA, solicitud N° 889.530, registro 876.092, clase 33; VINEDOS EMILIANA,
solicitud N° 794.298, registro 835.527, clase 33.

Agrega que la titularidad de la marca comercial “Emiliana”, “Santa Emiliana”, y “Santa
Emilia” data del nombre de su propiedad de hace ya casi treinta afios y que
precisamente con el objeto de proteger el nombre comercial y marca comercial
“Emiliana” ha inscrito, también para si, los siguientes nombres de dominio:

vifiasantaemiliana.cl, vifiedosemiliana.cl; emiliana.cl, santaemiliana.cl;
emilianaorganic.com; emilianaorganico.com; emilianavinedos.com;
emilianavineyards.com; vinedosemiliana.com; vinedossantaemiliana.com;
vinasantaemiliana.com; vinedosorganicosemiliana.com; santaemiliana.com;
bodegasyvinedossantaemiliana.biz; santaemiliana.biz; vinasantaemiliana.cl;
santaemilia.cl; vinosorganicos.cl; vinedossantaemiliana.cl; emilianavineyards.cl;
emilianavinedos.cl; vinedosemiliana.cl, vifiaemiliana.cl; emilianavifiedos.cl;

vinedos-emiliana.cl.

Continua el actor sefialando que para tener un legitimo y real interés en un nombre
de dominio en Internet, debe también existir una relacioén directa o comprobable de
uso en concordancia con algun tipo de informacion, producto o servicio que se
ofrece, con un grado de identificacion veraz y fidedigno. Debe existir un interés
legitimo y palpable en su uso o explotacién.

Agrega el demandante que al menos en la web, el uso del nombre “emiliano” por otra
persona que no sea Vifiedos Emiliana S.A., es de suyo contrario a todo orden logico,
tanto juridico como moral, ya que otorgaria a otro la posibilidad de beneficiarse del
prestigio y notoriedad alcanzado por esa denominacion, producto del trabajo
realizado por Vifiedos Emiliana S.A.

El actor sostiene que la aplicacion del principio del FIRST COME FIRST SERVED no
es absoluto. Que en ciertos casos, éste puede significar una injusticia, al provocar
perjuicios a la parte con legitimo interés y que por el simple hecho de solicitar con
posterioridad dicha inscripcion, se vulnerase un auténtico y legitimo interés
merecedor de proteccion juridica.



- Por ultimo el actor sefiala que ha surgido la tesis —que hoy se aplica como regla
general- del “mejor derecho”, que establece que, sin perjuicio de considerarse en su
justa medida el principio “first come, first served”, se privilegia en la decision de
asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o mas partes, a la que logre
acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste.

[.4.2.- Traslado demanda : A fs. 32 de autos figura la resolucién que provee el escrito
de demanda, y por la cual se confirié traslado a la demandada por el término de diez
dias habiles. El comprobante de notificacion a las partes por correo electrénico de dicha
resolucion rola a fs. 33 de autos.

1.4.3.- Contestacion de la demanda : De fojas 65 a 66 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito a través del cual el primer solicitante don Claudio Pino Aranda,
compareciendo personalmente, formul6 sus defensas y descargos en contra de la
demanda presentada en estos autos por la actora, con el objeto que la asignacion del
nombre de dominio “emiliano.cl ” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en
que se funda su escrito de contestacion a la demanda, y que dice relacion, entre otros,
con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

Indica el demandado que Emiliano es un nombre propio de origen Latino (Emilianus),
con una gran cantidad de personajes historicos conocidos bajo este nombre.

Sefiala que hay una preexistencia del nombre en el ambito historico, por lo que
cualquier semejanza con la marca Santa Emiliana y Emiliana se debe a su fragilidad
como marca, conocido técnicamente como “Marca Débil”.

Continta sefialando que la doctrina distingue entre marcas fuertes y marcas débiles,
dependiendo de la mayor o menor exclusividad del elemento distintivo, y que
generalmente la fortaleza de una marca esta ligada a la creatividad asociada al signo
mismo. Si se crea un signo totalmente nuevo —sefiala el demandado- para convertirlo
en marca comercial, carente de todo significado, nunca antes usado en ningun rubro
del comercio, esa sera una marca fuerte.

- Agrega que si por el contrario, se adopta una expresion evocativa, 0 se incorpora una
raiz, prefijo o sufijjo que sea compartido por otros en el mercado, esa marca sera
menos exclusiva y menos fuerte, por cuanto compartira elementos con otros signos
distintivos, o la misma expresion podra ser utilizada en otros rubros por terceros,
teniendo todos derechos legitimo a ella, pero ninguno una exclusividad absoluta.

- Manifiesta que en este caso ese esta frente a una marca débil (Emiliana y Santa
Emiliana) la cual estd basada en un nombre de uso comun y con un amplio registro
histérico. Con eso queda demostrado que solo se ha actuado de buena fe y que la
similitud de nombres se debe Unicamente a la baja fortaleza de la maraca Emiliana
para su uso distintivo, ya que ambos son nhombres de uso comun.



- Agrega ademas que en cuanto los registros marcarios, segun los registros de INAPI,
no existen a la fecha registros marcarios para el nombre Emiliano ingresado por la
segunda solicitante, por lo que no hay evidencia de su real interés en resguardar la
cercania con el nombre del dominio en arbitrio.

- Sefala que tal como indica el segundo solicitante, existen registros de marca
Emiliana, los cuales datan del afio 2008, por lo que es notorio que la basqueda de
proteccion de la cercania de su marca con el nombre Emiliano carece de
fundamento, ya que solamente ha activado este proceso de proteccion frente a la
inscripcion de un sitio web y a 5 afios de haber inscrito la marca. Por otra parte,
indica que dichos registros de marca, y tal y como lo indica la segunda solicitante,
so6lo resguardan las clases 33 y 43.

- Por ultimo sefiala que al realizar la busqueda del nombre “Emiliano”, se puede
observar que no existen resultados vinculados en ninguna materia a Vifiedos
Emiliana S.A., por lo que esta cercania de nombres no genera beneficio en absoluto
ni tampoco confusion en los usuarios de Internet.

|.5.- Prueba.

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Mediante resolucion dictada con fecha 22 de Octubre
de 2013, se recibid la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “emiliano.cl .- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segiin comprobantes que rolan
afs. 100y afs. 101 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio, con
citacion, en escrito que rola a fs. 34 los siguientes documentos no objetados por la
contraria: Uno.- Impresiones simples del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual (www.inapi.cl), en los que se indica que Vifiedos Emiliana S.A. es titular de
las siguientes marcas comerciales: 1.- Marca “Emiliana”, palabra o denominacion, para
la clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas, numero de registro 825.304; 2.-
Marca “Emiliana”, palabra o denominacion, para la clase 43, servicios de restauracion
(alimentacion) y hospedaje temporal, nUmero de registro 909.635; 3.- Marca “Emiliana”,
mixta, para la clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas, numero de registro
973.535; 4.- Marca “Santa Emilia”, palabra o denominacién, para la clase 33, incl.
Vinos, licores y bebidas espirituosas, numero de registro 794.652; 5.- Marca “Santa
Emiliana”, palabra o denominacién, para la clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas
espirituosas, namero de registro 793.035; 6.- Marca “Santa Emiliana”, mixta, para la
clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas, numero de registro 880.857; 7.-
Marca “Santa Emiliana”, mixta, para la clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas




espirituosas, numero de registro 876.090; 8.- Marca “Santa Emiliana”, mixta, para la
clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas, nimero de registro 876.091;
9.- Marca “Santa Emiliana”, palabra o denominacion, para la clase 33, incl. Vinos,
licores y bebidas espirituosas, numero de registro 876.092; 10.- Marca “Vifiedos
Emiliana”, mixta, para la clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas, nimero de
registro 835.527. Dos.- Impresiones simples del sitio web de NIC Chile (www.nic.cl), en
los que se indica que Vifledos Emiliana S.A. es titular de los siguientes nombres de
dominio: viflasantaemiliana.cl; vifiedosemiliana.cl; emiliana.cl; santaemiliana.cl;
vinasantaemiliana.cl;  santaemilia.cl;  vinosorganicos.cl;  vinedossantaemiliana.cl;
amilianavineyards.cl; emilianavifiedos.cl; vinedosemiliana.cl; viiaemiliana.cl;
emilianavinedos.cl;  vifiedos-emiliana.cl. Tres.- Impresiones del sitio web
www.emiliana.cl.

[.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada acompafié en un
otrosi de su escrito de contestacion de demanda los siguientes documentos no
objetados por la contraria: Uno.- Certificado de nacimiento de don Emiliano Patricio
Pino Herrera. Dos.- Copias simples de fallos por arbitrajes de los siguientes nombres
de dominios: famosa.com; ahumadayasociados.cl; farmacias.cl; farmacia.cl; Tres.-
Impresiones simples del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
(www.inapi.cl), en los que se indica que: 1.- Vifiedos Emiliana S.A. es titular de la marca
comercial “Emiliana”, palabra o denominacion, para la clase 33, numero de registro
825.304; 2.- Meriggi S.A. es titular de la marca comercial “La Emiliana”, palabra o
denominacion, para la clase 24, nimero de registro 734.711; 3.- José Moreno Sanz es
titular de la marca comercial “Emilia”, mixta, para la clase 35, nimero de registro
712.422; 4.- Alimentos del Pacifico S.A. es titular de la solicitud de registro de marca
comercial “Emiliano Zapata”, para la clase 33, numero de solicitud 330.047; 5.- Patricio
Erranz Zabala es titular de la solicitud de registro de marca comercial “Emiliano”, para la
clase 41, numero de solicitud 680.989.

[.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formul6 observaciones a la
prueba.

[.7.- Medidas para mejor resolver y citacion para 0 ir sentencia. Por resolucion de
fecha 30 de Diciembre de 2013, y atendido que se encontraba vencido el plazo para
formular observaciones a la prueba rendida, se cito a las partes para oir sentencia. El
tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La referida resolucion rola a fs. 107 del
expediente arbitral y el correo electronico de notificacion de dicha resolucién a las
partes rola a fs. 108 de autos.




. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad
de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de
dominio “emiliano.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Claudio Patricio Pino Aranda, tiene el
caracter de demandado y Vifiedos Emiliana S.A. Rep. por Cristian Mir Balmace da,
tiene el caracter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus
derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, entre otros que: 1° VINEDOS EMILIANA S.A es una empresa vitivinicola
con una larga trayectoria en el mercado nacional. Esta fue fundada en el afio 1986 bajo
el nombre de “Bodegas y Vifiedos Santa Emiliana S.A”, la que nace a su vez producto
de la division de la “Vifla Concha y Toro S.A.”; 2° Cre6 la marca “Santa Emilia”
buscando potenciar y proyectar el nombre de “Santa Emiliana” tanto interna como
internacionalmente, 3° Para lograr dicho objetivo inscribié también en el Registro de
Marcas del Departamento de Propiedad Industrial, las siguientes marcas comerciales
en el Instituto de Propiedad Intelectual (INAPI): EMILIANA, solicitud N° 794.299,
Registro 825.304, clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas; EMILIANA,
solicitud N° 871.840, registro 909.635, clase 43, servicios de restauracion (alimentacion)
y hospedaje temporal.; EMILIANA, solicitud N° 972.677, registro 973.535, clase 33, incl.
Vinos, licores y bebidas espirituosas; SANTA EMILIA, solicitud N° 767.552, registro
794.652, clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas; SANTA EMILIANA,
solicitud N° 767.551, registro 793.035, clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas
espirituosas; SANTA EMILIANA, solicitud N° 889.527, registro 880.857, clase 33, incl.
Vinos, licores y bebidas espirituosas; SANTA EMILIANA, solicitud N° 889.528, registro
876.090, clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas; SANTA EMILIANA,
solicitud N° 889.529, registro 876.091, clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas
espirituosas; SANTA EMILIANA, solicitud N° 889.530, registro 876.092, clase 33, incl.
Vinos, licores y bebidas espirituosas; VINEDOS EMILIANA, solicitud N° 794.298,
registro 835.527, clase 33, incl. Vinos, licores y bebidas espirituosas; 4° La titularidad de
la marca comercial “Emiliana”, “Santa Emiliana”, y “Santa Emilia” data del nombre de su
propiedad de hace ya casi treinta afios, 5° Con el objeto de proteger el nombre
comercial y marca comercial “Emiliana” ha inscrito, también para si, los siguientes
nombres de dominio: vifiasantaemiliana.cl; vifiedosemiliana.cl;  emiliana.cl;
santaemiliana.cl; emilianaorganic.com; emilianaorganico.com; emilianavinedos.com;



emilianavineyards.com,; vinedosemiliana.com; vinedossantaemiliana.com;

vinasantaemiliana.com; vinedosorganicosemiliana.com; santaemiliana.com;
bodegasyvinedossantaemiliana.biz; santaemiliana.biz; vinasantaemiliana.cl;
santaemilia.cl;  vinosorganicos.cl;  vinedossantaemiliana.cl;  emilianavineyards.cl,
emilianavinedos.cl; vinedosemiliana.cl; vifiaemiliana.cl; emilianavifiedos.cl;

vifiedos-emiliana.cl; 6° Que para tener un legitimo y real interés en un nombre de
dominio en Internet, debe también existir una relacién directa o comprobable de uso en
concordancia con algun tipo de informacion, producto o servicio que se ofrece, con un
grado de identificacion veraz y fidedigno; 7° Al menos en la web, el uso del nombre
“emiliano” por otra persona que no sea Vifiedos Emiliana S.A., es de suyo contrario a
todo orden logico, tanto juridico como moral, ya que otorgaria a otro la posibilidad de
beneficiarse del prestigio y notoriedad alcanzado por esa denominacion, producto del
trabajo realizado por Vifiedos Emiliana S.A.; 8° La aplicacion del principio del FIRST
COME FIRST SERVED no es absoluto. Que en ciertos casos, éste puede significar una
injusticia, al provocar perjuicios a la parte con legitimo interés y que por el simple hecho
de solicitar con posterioridad dicha inscripcion, se vulnerase un auténtico y legitimo
interés merecedor de proteccion juridica; 9° Consecuencia de lo anterior, ha surgido la
tesis —que hoy se aplica como regla general- del “mejor derecho”, que establece que,
sin perjuicio de considerarse en su justa medida el principio “first come, first served”, se
privilegia en la decisién de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o mas
partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre éste.

CUARTO: Que la parte demandante acompafi0 documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que el actor es titular de una serie de nombres de dominio que incluyen
el nombre “emiliana”; ii) que el actor es titular de marcas comerciales en Chile
constituidas por el nombre “emiliana” y que contienen dicha expresion, en distintas
clases.

QUINTO: Que la parte demandada contesté la demanda y expuso como
fundamentos esenciales para que ésta sea rechazada que: 1° Emiliano es un nombre
propio de origen Latino (Emilianus), con una gran cantidad de personajes histéricos
conocidos bajo este nombre; 2° Hay una preexistencia del nombre en el ambito
histérico, por lo que cualquier semejanza con la marca “Santa Emiliana” y “Emiliana” se
debe a su fragilidad como marca, conocido técnicamente como “Marca Débil”; 3° La
doctrina distingue entre marcas fuertes y marcas débiles, dependiendo de la mayor o
menor exclusividad del elemento distintivo, y que generalmente la fortaleza de una
marca esta ligada a la creatividad asociada al signo mismo. Si se crea un signo
totalmente nuevo —sefiala el demandado- para convertirlo en marca comercial, carente
de todo significado, nunca antes usado en ningun rubro del comercio, esa serd una



marca fuerte; 4° Si por el contrario, se adopta una expresion evocativa, 0 se incorpora
una raiz, prefijo o sufijo que sea compartido por otros en el mercado, esa marca sera
menos exclusiva y menos fuerte, por cuanto compartira elementos con otros signos
distintivos, o la misma expresion podra ser utilizada en otros rubros por terceros,
teniendo todos derechos legitimo a ella, pero ninguno una exclusividad absoluta; 5° En
cuanto los registros marcarios, segun los registros de INAPI, no existen a la fecha
registros marcarios para el nombre Emiliano ingresado por la segunda solicitante, por lo
que no hay evidencia de su real interés en resguardar la cercania con el nombre del
dominio en arbitrio; 6° Tal como indica el segundo solicitante, existen registros de marca
Emiliana, los cuales datan del afio 2008, por lo que es notorio que la busqueda de
proteccion de la cercania de su marca con el nombre Emiliano carece de fundamento,
ya que solamente ha activado este proceso de proteccion frente a la inscripcion de un
sitio web y a 5 afios de haber inscrito la marca. 7° Por otra parte, indica que dichos
registros de marca, y tal y como lo indica la segunda solicitante, sélo resguardan las
clases 33y 43.

SEXTO: Que la parte demandada acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.3 de la parte expositiva
de este fallo, que debidamente ponderados, a juicio de este sentenciador, logran
acreditar 1° que existen titulares distintos de la actora de marcas comerciales que
contienen la expresion “Emiliana” 6 “Emilia”, a saber: a) Meriggi S.A. es titular de la
marca comercial “La Emiliana”, palabra o denominacion, para la clase 24, nimero de
registro 734.711 y; b) José Moreno Sanz es titular de la marca comercial “Emilia”,
mixta, para la clase 35, numero de registro 712.422. 2° Que el hijo del demandado
tiene como nombre Emiliano Patricio Pino Herrera.

SEPTIMO: Que no obstante el hecho de que la prueba rendida por el demandado no
permite a este sentenciador determinar a priori cuél seria su legitimo interés en el
nombre de dominio controvertido, sino que presumir que seria por su hijo de nombre
Emiliano, tampoco se observa cudl es el legitimo interés de la actora en ser titular del
nombre de dominio en disputa, mas aun cuando segun se ha podido apreciar de la
prueba rendida, la marca comercial “Emiliana” registrada a su nombre data del afio
2008, sin existir por su parte ninguna gestion tendiente a registrar la marca comercial o
nombre de dominio “Emiliano” y existiendo otras marcas Emiliana de distintas clases a
nombre de terceras personas.

OCTAVO: Que de los antecedentes no se observa que el demandado haya actuado de
mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa a su nombre, por cuanto no se
visualiza que haya un intento de impedir el reflejo de la marca “Emiliana”, de entorpecer
la libre competencia o de crear confusion en los consumidores frente a la marca de la
actora, mas aun cuando se esta frente a un nombre de persona de comun utilizacion.



NOVENO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la
inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Seré de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.” A juicio de este sentenciador no se puede concluir que la
solicitud de nombre de dominio de la parte demandada vulnere los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.

DECIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial que: (i) la parte demandada es el primer solicitante; (ii) la
actora no ha podido acreditar tener mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio “emiliano.cl”, y, (iii) que ninguna de las partes acredito tener un legitimo interés
sobre el nombre de dominio en disputa, este Sentenciador llega a la conclusion, que en
el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte
demandada, por aplicacion del principio del “First Come, First Served”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “emiliano.cl” al primer solicitante don CLAUDIO
PATRICIO PINO ARANDA, RUT N° 12.461.726-K.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar al actor en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serdn pagadas conforme a
los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.



Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Nicolas Lucero Letelier, cédula nacional de
identidad N° 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolas Lucero Letelier



