Foja 78

Santiago, a veintisiete de mayo del afilo dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 7 bis y 8 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia
definitiva en juicio arbitral de asignacion de nombre de dominio
“envallenevado.cl”

I. Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 4 de marzo de 2009, el Departamento de Ciencias de
la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “envallenevado.cl”, surgido entre Slinges Ingenieria y Gestion Limitada,
representada por don Borja Lozano Baus, ambos domiciliados en Avenida
Vitacura 2808, Piso 4°, comuna de Vitacura, y Valle Nevado S.A,
representada en estos autos por el Abogado Rodrigo Albagli Ventura, ambos
domiciliados en calle Miraflores N° 130, piso 25, comuna de Santiago.

Que por resolucién de fecha 5 de marzo de 2009 el suscrito acepté el cargo de
Juez Arbitro Arbitrador y juré desempenfarlo en el menor tiempo posible y cité a
las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el
dia 23 de marzo de 2009, segun consta a fojas 7 bis y 8 de autos, al que
asistieron ambas partes, estableciéndose de comun acuerdo las bases del
procedimiento.

Partes Litigantes: Que son partes litigantes en la presente causa Slinges
Ingenieria y Gestion Limitada, primer solicitante del dominio en disputa
“envallenevado.cl” y Valle Nevado S.A., segundo solicitante y demandante.
Enunciacion breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u
opositor de autos Valle Nevado S.A.:

1. Fundamentos de hecho invocados en la demanda: Que la parte
demandante, en su escrito de demanda de fojas 52 y siguientes, cita los
siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretension del primer
solicitante, ya individualizado y se le asigne el nombre de dominio en disputa:
Sefiala que en afio 1988 Valle Nevado S.A., inauguré sus instalaciones
consistentes en el actualmente afamado centro de ski del mismo nombre “Valle

Nevado” en la Cordillera de Los Andes, Regidon Metropolitana, y que en el afio



2008 celebro sus veinte afios, siendo uno de los centros de ski de vanguardia
en América del Sur, por su belleza escénica y la alta calidad de sus canchas y
tres hoteles que operan en su entrono, a saber “Valle Nevado”, “Puerta del Sol”
y “Tres Puntas”.

2. Fundamentos de derecho invocados en la demanda:

A) Marcas Comerciales y nombres de Dominio, en Chile y otras jurisdicciones:
Indica la parte demandante que es titular de las marcas comerciales “Valle
Nevado”, “Valle Nevado.COM”, “Valle Nevado: Pueblo de montafa”, “Hotel
Nevado- Valle Nevado” y “Valle Nevado Chile”, en Chile, y cita también marcas
comerciales “Valle Nevado”, registradas en Argentina, Brasil y USA y detalla
sus numeros de registros y clases en que las tiene inscritas.

Agrega que es titular de los nombres de dominio “vallenevado.cl”,
“vallenevado.com” y “departamentovallenevado.cl”, por lo que el dominio en
disputa “envallenevado.cl’, no puede sino que relacionarse con las marcas
comerciales y nombres de dominio de la parte demandante, razén por la cual si
se asigna el dominio al primer solicitante se provocara confusion en los
consumidores, atendida la fama y notoriedad de sus signos o emblemas
distintivos que utiliza en el mercado de los servicos de su rubro.

Afirma que de conformidad a la denominada Politica Uniforme de Resolucion
de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN, en cuanto
establece como aspecto fundamental para la resolucién de conflictos, la
titularidad o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestion, que
considera ademas como fundamento para iniciar un juicio de diputa de
dominios si el dominio otorgado es “idéntico o confusamente similar a una
marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene
derechos”

B) Cita también la parte demandante el criterio de la fama y notoriedad del
signo pedido, en el sentido que lo efectivamente distintivo del nombre de
dominio en disputa son los términos “valle nevado”, esto es, comprende la
marca comercial “Valle Nevado”, amparada en materia de derecho de
propiedad en la Constitucion Politica, en el articulo 19 N° 25, inciso 3°, en el
articulo 584 del Cadigo Civil y en la Ley N° 10.039, sobre Propiedad Industrial,
y considerando que el signo “Valle Nevado”, goza de fama y notoriedad en el
mercado del rubro de servicios de la parte demandante, hechos que son de
anterior data a la solicitud presentada por el demandado Slinges Ingenieria y
Gestion Limitada, permiten concluir que el dominio debe ser asignado en
definitiva a la parte demandante.

C) Afirma la demandante en su escrito de demanda que en el caso de autos,



no es aplicable el principio doctrinal “first come, first served”, ya que éste solo
debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor
derecho sobre el nombre de dominio, de este modo debe ser aplicado en su
calidad de “ultima ratio”.

D) Declara que el primer solicitante pretende un nombre de dominio, en la
especie “envallenevado.cl”, que es idéntico a la afamada marca comercial
“Valle Nevado”, infringiendo derechos marcarios validamente adquiridos por la
parte demandante, por lo que el demandado no ha cumplido con el principio
establecido en el articulo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, que sefala: "Sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcidbn no contrarie las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo derechos validamente adquiridos por terceros”. En
este contexto, afirma que de otorgarse el nombre de dominio a Slinges
Ingenieria y Gestion Limitada, se produciria un dafio patrimonial a la
demandante, ya que su marca comercial “Valle Nevado”, estaria expuesta a la
denominada dilucién marcaria.

E) Finalmente, la parte demandante invoca que es titular de un mejor derecho,
atendido a que las marcas comerciales y nombres de dominio “Valle Nevado”,
equivalente a “envallenevado”, son una expresion de fantasia, creadas y
desarrolladas por la actora, a las que les ha dado fama y notoriedad, por lo que
de asignarse el dominio al primer solicitante, se crearia confusion entre los
usuarios de Internet y concluye solicitando en merito a los antecedentes
invocados, se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

La demanda fue agregada a fojas 52 y siguientes fue proveida con fecha 3 de
abril de 2009, confiriendo traslado al demandado por el termino de 10 dias
habiles para su contestaciébn y tuvo por acompafados los documentos
probatorios, con citacion, resolucion notificada a las partes, con misma fecha 3
de abril de 2009, mediante correo electronico.

Que con fecha 20 de abril de 2009 Slinges Ingenieria y Gestién Limitada,
presentd escrito de contestacion de la demanda y sefialé lo que sigue:

A) Que la solicitud del nombre de dominio “envallenevado.cl”, tiene su origen
en un proyecto que se lleva a cabo en Espafa por la empresa Franquicias
Digitales S.L. y que pretende replicar en Chile, en asociacion con dicha
empresa.

B) Agrega que el proyecto consiste en la creacion de una serie de “portales”
Web de informacién a nivel local, en los que se incluyen secciones de

anuncios de compraventa de inmuebles, automoviles, ofertas de empleos;



noticias locales; directorios de empresas, comida a domicilio, restaurantes,
alojamiento, “pubs”, centros de salud y belleza; servicos de carteleras de cine,
menus de restaurantes y comunidad, donde se incluyen agendas de eventos,
asociaciones y “ongs”, club deportivos.

C) Que el modelo de negocio del proyecto consiste en construir una red de
“portales” Web, con la estructura de la direcciéon “WWW.en” mas el “nombre de
comunidad.cl”, por cada una de las ciudades, lugares, comunas representativas
de Chile, por lo que ademas de la solicitud de autos “envallenevado.cl”, han
registrado 75 direcciones con la misma estructura, como por ejemplo
“enlascondes.cl”, “enprovidencia.cl’, “enlareina.cl” y que la idea es buscar
socios de negocios en la modalidad de franquicia del “portal” a lo largo de todo
el pais, para que ellos sean los encargados de generar el contenido local de
cada “portal”, con el objetivo de atraer visitas para poder explotar los espacios
publicitarios a través de las herramientas que para este efecto ofrece el “portal”
Web y para ejemplificar la idea de los “portales” indicados, acompafo copia de
la pagina Web “www.enalcobendas.es”.

Que mediante resolucion de fecha 20 de abril de 2009, se tuvo por contestada
la demanda por Slinges Ingenieria y Gestion Limitada y por agregados al
proceso los documentos acomparfados a ella, con citacion.

Que con fecha 5 de mayo de 2009 el Tribunal de conformidad a lo establecido
por el articulo 432 del Cédigo de Procedimiento Civil, citd a las partes a oir
sentencia definitiva, notificAndose a las partes con igual fecha por correo
electrénico.

Il. Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: Que la materia que debe resolverse en este juicio arbitral consiste en
determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
en litigio “envallenevado.cl”, esto es, a Slinges Ingenieria y Gestion Limitada,
primer solicitante, o a Valle Nevado S.A., segundo solicitante y demandante.
Segundo: Que para efectos de resolver la litis, este sentenciador atendida los
fundamentos de hecho y derecho invocados por la parte demandante en su
escrito de demanda, establece que el litigio no puede ser resulto en virtud de la
mera aplicacidén del principio procedimental “first come, first served”, esto es el
adagio juridico romano “primero en el tiempo, primero en el derecho”, razén por
la cual no se aplicard como regla decisoria litis.

Tercero: Que la parte demandante Valle Nevado S.A., ha invocado que es
titular de un mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio en

disputa, y al efecto cita como fundamento y prueba del mismo que es titular de



la marca comercial “Valle Nevado”, entre otras, tanto en Chile como en el
extranjero y titular de los nombres de dominio “vallenevado.cl”,
“vallenevado.com” y “departamentovallenevado.cl”, por lo que atendida la
similitud existente entre su signo o emblema marcario y sus nombres de
dominio, con el dominio disputado en autos “envallenevado.cl”, si se asigna al
primer solicitante se producira confusion en la red de Internet para los usuarios,
con el consiguiente dafio patrimonial a su propiedad marcaria y eventual riesgo
de dilucién marcaria, ya que Valle Nevado S.A., ha posicionado dichas marcas
comerciales confiriéndoles fama y notoriedad en su giro de negocios,
consistente en la explotacién comercial del afamado centro de ski denominado
“Valle Nevado”, en la Cordillera de Los Andes, de la Region Metropolitana del
pais, el que es un de los mas avanzados en América del Sur y famoso en Chile
y en el extranjero y que fuera fundado en 1988.

Cuarto: Que el primer solicitante Slinges Ingenieria y Gestion Limitada, en su
escrito de contestacion de demanda, sefiala que la solicitud del dominio
“envallenevado.cl”, tiene por objeto desarrollar un “Portal” Web con el nombre
del lugar, en la especie “vallenevado”, precedido de la preposicién “en”, en el
qgue por la modalidad de franquicia, incorpora informacion, negocios, servicos
de restaurant, entre otros. Indica que dicho proyecto de “portales”
franquisiados, los desarrolla con la empresa espafiola Franquicias Digitales
S.L. y acompafna impresos del portal Web que opera en Esparfa, bajo el
nombre de dominio “www.enalcobendas.es”, para ejemplificar el contenido
especifico de los citados “portales”.

Quinto: Que es de publico conocimiento, que uno de los centros de ski en la
nieve conocidos a nivel nacional y de América del Sur, en la Cordillera de Los
Andes de la Regién Metropolitana del pais, es el denominado “Valle Nevado”,
el que se caracteriza por una belleza escénica natural sin par en el &mbito de
los centros de deportes de alta montafia, y que no existe otro lugar en Chile, a
lo menos relevante, con dicho nombre “Valle Nevado”, por o que en opinion de
este sentenciador los argumentos expuestos por la parte demandante, en
cuanto a que de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante, puede
inducir en confusion a los usuarios de Internet, resulta razonable o plausible, a
lo menos, en lo que refiere al origen empresarial del titular y operador del
mismo, por lo que de asignarse a un tercero distinto al actor de autos,
acarrearia una pérdida de identidad comercial para aquel, que ha sido el
creador de tal designacion.

Que a mayor abundamiento, no resultan ser casos analogos ni equivalentes, al

conflicto de autos, los citados por el primer solicitante, en cuanto a que seria



titular de los nombres de dominio *“enlareina.cl”, “enprovidencia.cl” y
“enlascondes.cl”, toda vez que se trata de los nombres de comunas del sector
oriente de la ciudad de Santiago, por lo que pueden ser aplicados en la
modalidad de nombres de dominio, unidos a otras expresiones distintivas, por
distintas personas, sin que en principio causen necesariamente confusion a los
usuarios de Internet, ya que son nombres geograficos de comunas, disponibles
de manera general en la medida que se les incorpore algun otro elemento
gramatical distintivo que permita diferenciarlos adecuadamente en la
comunidad de usuarios de Internet, lo que no se observa en el caso de autos,
ya que como se ha sefalado, el lugar denominado “Valle Nevado”, se asocia
univocamente, a lo menos a nivel nacional con el afamado centro de ski en
nieve, que creo en el afio 1988 con el citado nombre y explota comercialmente
la parte demandante Valle Nevado S.A.

Que en este orden de ideas, el elemento distintivo en el nombre de dominio en
disputa es claramente “vallenevado”, sin que la preposicion “en” que la
antecede, le otorgue un elemento claramente diferenciador del principal y
destacado, de manera tal que los usuarios de Internet pueden en los hechos
asociarlo a la parte demandante, en la especie su creador, y necesariamente al
ya referido centro de ski y no a otra persona o entidad, toda vez que la referida
preposicion “en” significa lugar en que se encuentra algo, lo que implica que
guien acceda al nombre de dominio “envallenevado.cl’, se puede representar o
pensar razonablemente, que esta ingresando a un sitio Web del centro de ski
“Valle Nevado”, evento que no ocurrira si quien detenta el nombre de dominio
“envallenevado.cl” es un tercero distinto al creador de dicho nombre, cual es la
parte demandante, lo que se ha acreditado fehacientemente en estos autos.

[ll. Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de
oposicion de fojas 52 y siguientes interpuesta por Valle Nevado S.A., y se le

asigna el nombre de dominio “envallenevado.cl”.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2y 3 de autos.

Notifiquese a las partes mediante correo electronico y carta certificada y a la

Secretaria de NIC Chile, mediante correo electronico.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se



designan como testigos a dofa Cecilia Alcaine Abrigo y a don Cristian Martin
Castro, quienes autorizan la presente sentencia y firmando conjuntamente con

el Juez Arbitro.

Oscar Andrés Torres Zagal Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cristian Martin Castro



