En Santiago de Chile, a 30 de julio de 2010 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los
autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio euler.cl, suscitado entre MATIAS
SEVERO ANDRADE GONZALEZ INGENERIA EN OBRAS CIVILES E.ILR.L., RUT
76.071.622-7, domiciliado en LOS ABEDULES 879, San Esteban, Los Andes y EULER
HERMES S.A. (CLARKE MODET Y C CHILE LIMITADA), RUT; 78.773.320-4, domiciliado en
Huérfanos 835, piso 19, Santiago- Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 22 de abril de 2010, mediante oficio N° 12.238, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designacion
como arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio euler.cl, como consta a
fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 29 de abril del mismo afio se aceptd la designacién como
arbitro arbitrador en |a controversia sefalada, jurando desempeiiar fielmente el cargo y en
el menor tiempo posible, citandose a las partes a una primera audiencia de conciliacion y/o
fijacion del procedimiento, a realizarse el dia 11 de mayo de 2010 a las 10:45 horas,
notificdndose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 10 consta que en la fecha sefalada se realizo la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se
fij6 el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 13 el primer solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho respecto al
dominio solicitado.

Sefiala que el motivo de la solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del primer
solicitante es lograr un facil acceso a la pagina web de Euler Arquitectura, Ingenieria y
construccién E.LR.L., nombre de fantasia de su empresa individual de responsabilidad
limitada, Matias Severo Andrade Gonzélez Ingenieria en Obras Civiles E.l.R.L , empresa
dedicada a |a edificacion y obras civiles.

Indica que la mencionada empresa ha logrado afianzar un prestigio en su rubro. El
crecimiento de la entidad llevé a que se buscasen nuevas formas de insercién en el
mercado, en esta busqueda se inscribe |a solicitud del dominio en disputa.

Agrega que el giro de la empresa fue determinado con claridad en la escritura de
constitucion de la misma, hecho que demostraria que el dominio solicitado en ningln caso
tendria por objeto confundir a los consumidores. Afiade que ha hecho uso de buena fe del
nombre de dominio solicitado dando a conocer a través de él su empresa y los servicios
que presta, lo que demostraria la legitimidad de su interés al respecto.

A continuacion se refiere a la diferencia entre los giros de ambos solicitantes, estimando
que en virtud de dicha diferencia la confusién de los consumidores no es posible.

Hace presente que la razén por la que uso el signo Euler para su empresa es que este era
el nombre de un connotado fisico y matematico, ramas de las ciencias que estan en
directa relacién con la actividad que la empresa realiza.
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Alude a los registros marcarios de la contraria para el signo "EULER HERMES”", sefialando
que las categorias marcarias en |as que tiene derechos la contraria no tienen relacién con
los servicios prestados por el primer solicitante, al respecto cita sentencia arbitral por el
dominio “bibiendum.cl". Agrega que lo protegido por los derechos marcarios de la segunda
solicitante es la expresion en su conjunto y no cada palabra individuamente considerada.

Manifiesta que, de acuerdo al articulo 22 de NIC Chile, se evidencia la buena fe en el caso
de que el asignatario del dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aungque no
sea titular de una marca registrada con esa denominacién. A continuacion sefiala que el
conflicto de autos no es de naturaleza marcaria, por lo que no se debe regir por las
normas del derecho marcario.

A continuacion se refiere al articulo 14 del reglamento de NIC Chile y sefiala que el primer
solicitante no ha configurado ninguna de las circunstancias que indiquen gue su solicitud
sea abusiva, que haya mala fe en ella 0 que pretenda confundir a los consumidores.

Hace presente que el segundo solicitante no ha solicitado en Chile el dominio
correspondiente a su registro marcario, esto es EULER HERMES, lo que a su juicio
evidencia lo poco que le interesa darse a conocer a los consumidores en Chile.

Estima que el nombre de dominio en disputa es esencial para su representado, puesto que
sin el se menoscabaria en algln sentido su actividad.

Por Ultimo se refiere al principio “first come, first served”, sefialando que dicho principio se
aplica en caso de que ambas partes demuestren tener intereses equivalentes en el
dominio solicitado.

- Que a fojas 35 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor
derecho y pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se
consolide el dominio en disputa en su parte.

Hace presente que su representada es una aseguradora de crédito internacional, con una
importante presencia en el mercado. A través de su actividad principal ha desarrollado una
gama completa de servicios de gestion de cuentas por cobrar de empresas. En este
sentido para responder a las empresas multinacionales ha creado una estructura
especifica “Euler Hermes World Agency” compuesto por un equipo central y una red de
corresponsales locales. Hace presente que es miembro de la Compania Allianz, una de
las principales proveedoras de servicios financieros a nivel mundial.

A continuaciéon se refiere en detalle a los principales servicios prestados por su
representada.

Indica que es titular de varios registros marcarios en Chile, todos los cuales contienen el
signo EULER. Sefiala ademas que posee una multiplicidad de registros marcarios en otros
paises. Lo anterior, estima, demuestra una sélida politica de proteccion respecto a los
signos que identifican a esta empresa.

A continuacién sefiala que la asignacién de nombres de dominio tiene sus bases
fundamentales en la observancia de |os principios de competencia leal y &tica mercantil, al
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respeclo cita los articulos 14 y 22 del Reglamento para en funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL.

Estima que el signo EULER HERMES, que corresponde a sus registros marcarios ha
pasado a constituir un signo notorio y famoso en todo el mundo. A continuacién enuncia
una lista de dominios de otros paises, dominios de su titularidad y que contienen el signo
EULER HERMES.

Arguye que, en funcién de todo lo precedentemente sefialado, |a utilizacién del signo de
que se trata por terceros induciria a error o confusion respecto del origen de los productos
ofrecidos.

Pone de manifiesto que el primer solicitante no es titular de ningun registro marcario ni
dominio asociado al signo en disputa.

6. Que, a fojas 157 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la primera solicitante a
fojas 158 y siguientes. En esa presentacion la primera solicitante sostiene que, en
atencion a los disimiles giros de ambas partes, la confusién alegada por la segunda
solicitante no es posible.

Afiade que los registros marcarios de la contraria se encuentran protegidos como
conjunto, por lo que la contraparte no puede pretender utilizar de forma exclusiva el signo
EULER.

Indica que en virtud del principio de especialidad de las marcas es perfectamente posible
que el primer solicitante pueda solicitar la marca "EULER” para la clase 37.

Hace presente que el conflicto no se refiere al signo EULER HERMES sino que al signo
EULER, el que no ha sido creado por la contraparte, puesto que corresponde al apellido
de un distinguido matematico y fisico, campo asociado al giro de la primera solicitante.

Precisa que el signo EULER HERMES no ha sido registrado en NIC Chile, lo que
evidencia la poca promocion de los servicios de la segunda solicitante por Internet en
nuestro pals.

7. Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafid documentos a fojas 22 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.

8. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompand documentos a fojas 51 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.

9. Que a fojas 161 se cité a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico a
ambas solicitantes.




CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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 euler.cl,
disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solucion de los conflictos de
nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que
ambas tengan interés legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo
pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacion habra de tenerse en
cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de
dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el
aforismo juridico que antes enuncidramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el
primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido
como un arbitro arbitrador, que debera, conforme a su real saber y entender definir la disputa
acorde a lo que |a prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que
debe imperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccién natural a la
proliferacion del uso de sistemas de informacion y el crecimiento de Internet vy su desarrollo
como medio a través de las cuales las personas naturales o juridicas se comunican e
informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan
llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. 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. Es el caso del derecho marcario, que se
acerca a este tema, toda vez que la inscripcion de un nombre de dominio puede producir
efectos no deseados respecto de derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el
caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripcion
de un dominio se puede afectar |a libre y sana competencia que debe imperar en un mercado
determinado.

QUINTO: Que, en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio, la primera
solicitante alega que el deminio euler.cl, corresponde a una parte del nombre de fantasia de
su empresa, lo que acredita con copia de escritura publica de constitucion de ésta,
documento no objetado por la contraria. Indica que la eleccién del signo EULER obedece a la
relacion de la actividad de este connotado cientifico con el giro de su representada, esto es
arquitectura, ingenierfa y construccién. Acredita el uso del nombre de dominio en disputa
acompanando una impresion de pagina web del dominio solicitado y factura emitida por la
empresa.

SEXTO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la
segunda solicitante ha alegado que la asignacién del nombre de dominio en disputa podria
afectar sus derechos vélidamente constituidos, entre otros sus derechos marcarios. Indica
ademas que es titular de dominios en diversos paises para el signo EULER HERMES.

SEPTIMO: Que, si bien es cierto la segunda solicitante acredité que publicita sus servicios en
Internet a través de distintas paginas web, ninguno de estos dominios corresponde al .C. Al
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respecto cabe hacer presente que revisados los registros de Nic Chile se observa que solo
con posterioridad a las solicitudes que originaron el conflicto de dominic de autos, la segunda
solicitante solicitd el dominio eulerhermes.cl, lo que no es coincidente con la supuesta
notoriedad del signo en disputa en nuestro pais.

OCTAVO: Que, dado lo expuesto en los fundamentos de |as pretensiones de los solicitantes,
se observa un legitimo interés en ambos, toda vez que |las dos partes hacen uso del signo
pedido. En efecto, en un caso forma parte de |la razén social de uno de los solicitantes, asi
parte de marcas registradas por el otro. Sin embargo, cabe sefalar que en ninguno de los
casos existe una coincidencia completa entre el nombre de dominio solicitado y las marcas o
razones sociales de que son titulares los solicitantes.

NOVENO: Que, cabe tener presente que el signo en disputa, esto es "EULER" no es de
creacion de las partes de este conflicto, sino que corresponde al apellido del respetado
matematico y fisico Leonhard Euler.

DECIMO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza
mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible |a localizacion y comunicacion fluida y
eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, este arbitro debe
velar por que no se produzca un error de comunicacion entre los consumidores y publico en
general, al momento de buscar en la web los servicios o productos que se buscan. En este
sentido, debe tenerse presente que la similitud de dos nombres de dominio o su identidad
parcial, no es causal por si misma para Inducir a error, considerando que es herramienta de
localizacién. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual para el
mismo rubro de productos o servicios podra ser considerado perjudicial para el publico
consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo
criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que
Justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes.
Debido a lo anterior, si en derecho marcaric no se considera perjudicial ni causal de
debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podra serlo el
hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente
diferentes.

DECIMO PRIMERO: Que, los giros de ambas solicitantes son absolutamente distintos, por lo
que no debe asumirse la dilucion o confusion en el publico respecto al origen del servicio o
producto. En funcion de lo anterior el tribunal estima que en el caso de autos los derechos del
segundo solicitante, a proposito de su titularidad de un registro marcario que contiene el signo
pedido, no se verian afectados por la solicitud de la primera solicitante. E| criterio de
titularidad de marca comercial es so6lo uno de los criterios que sirven para dirimir los conflictos
sobre asignacion de nombres de dominio, mas no es excluyente respecto al resto de los
criterios reconocidos en la materia.

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 "euler.cl" al primer solicitante, MATIAS SEVERO ANDRADE
GONZALEZ INGENIERIA EN OBRAS CIVILES E.I.LR.L., ya individualizada en autos.



Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese |a presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC Chile
por correo electronico firmado digitalmente.

Moya Bruzzone
RO ARBITRADOR
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Loreto Quiroz Rojas
C.l. 14.382.316-4




