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En Santiago, a 21 de Octubre de 2008

Que dofia YUDITH DEL, CARMEN BARRIOS VERGARA, cuyo contacto
administrativo es don Juan Vasquez C., ambos domiciliados para estos efectos
en calle 5 norte niumero 1656, Talca, Talca, solicitaron con fecha 16 de Abril de
2008 el nombre del dominio “ferrocarriles.cl” y a su vez, la EMPRESA DE
LOS FERROCARRILES DEIL ESTADO, a su vez contacto administrativo,
domiciliados en calle Morandé 115, Piso 6, Santiago, Santiago, también
solicitaron con fecha 08 de Mayo de 2008 el mismo nombre de dominio
“ferrocarriles.cl”;

Que mediante Oficio OF 09330 de NIC Chile, de fecha 06 de Agosto de 2008, se
designé a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el
referido nombre de dominio “ferrocarriles.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempefiarlo fielmente,
se citd a las partes, segun resolucion de fecha 07 de Agosto de 2008, a una
audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 21
de Agosto de 2008, a las 10:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio
Provicentro, Providencia, Santiago, notificdndose dicha resolucién por carta
certificada a las partes y a NIC Chile, que constan en autos;

Que con fecha 21 de Agosto de 2008, a la hora fijada se llevé a efecto la
audiencia con la asistencia de dofia Macarena Gonzalez Martel, en representacion
del segundo solicitante, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en rebeldia de
dofia Yudith del Carmen Barrios Vergara;

Que al no haberse producido conciliacién, conforme a Io dispuesto en el Articulo
8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacién y Arbitraje, este Tribunal
Arbitral fij6 el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados,
de todo lo cual se levanto Acta, dandose por notificada personalmente a las partes
asistentes y por correo electronico a la parte inasistente;

Que en la misma fecha comparece por escrito don Luis Sanchez Castelion,
abogado, en representacion de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, quien en
lo principal solicita tener presente que confiere patrocinio y poder a doiia
Macarena Gonzilez Martel, abogada habilitada de su mismo domicilio, y al

otrosi solicita tener presente que acompafia, con citacion, Escritura Publica, de
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fecha 17 de diciembre de 2007, suscrita ante dofia Leonor Gutiérrez Gatica,
Abogado, Notario Suplente del Titular don Cosme Fernando Gomila Gatica,
Repertorio N°16.326/2007, mediante la cual don Luis Sanchez Castellon, en
calidad de Fiscal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), reduce
Acta de Sesion Ordinaria N°22 de fecha 22 de noviembre de 2007, mediante la
cual se le confieren poderes necesarios para representar a EFE en materias
judiciales; A lo cual este Tribunal Arbitral proveyo: A lo principal y al otrosi,
téngase presente;

Que con fecha 05 de Septiembre de 2008, comparece por escrito dofia Macarena
Gonzalez, en representacion del segundo solicitante, Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, y en lo principal solicita el rechazo de la solicitud de inscripcién del
primer solicitante y que S¢ le asigne el nombre de dominio a su representada, por
los fundamentos de hecho y derecho que expone: Que la Empresa de
Ferrocarriles del Estado data del afio 1856 y cumple principalmente una funcion
social y es la unica empresa ferroviaria de transporte de pasajeros entre La Calera
y Puerto Montt; Que no cualquier empresa o persona puede desarrollar
operaciones ferroviarias, puesto que las vias pertenecen al patrimonio de la
representada, por Ley Organica de EFE; Que la contraparte no desarrolla ni tiene
relacion con la actividad de ferrocarriles ni juegos ni nada que haga presumir su
necesidad real de explotar el dominio cuya inscripcion solicita; Que uno de los
principios aplicados a todas las disciplinas y en general en todo nuestro actuar, €s
el de 1a buena fe, el cual se traduce en rectitud, honradez, y la conviccidn en que
se halla una persona de que hace 0 posee alguna cosa con derecho legitimo, de
acuerdo al diccionario de la Real Academia Espafiola;

Que la palabra ferrocarriles ha sido usada por la representada por mas de dos
siglos y no existe duda alguna que s¢ identifica con la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado y que ha pasado a formar parte de su patrimonio; Que su
representada esta velando por un derecho adquirido en el tiempo, cuyo nombre le
ha sido otorgado incluso por ley; Que la palabra ferrocarriles contiene un
significado y, que en materia de dominios, es utilizada para prestar un servicio;
Que basta buscar en la web, escribir dicha palabra y en forma inmediata se la
asocia a la representada; Que la primera solicitante 10 s€ identifica con ella,
nunca la ha usado, por lo que puede presumirse que Sus intereses no dicen
relacion con la buena fe, sino mas bien, contrarios a la ética mercantil; Que de

i
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usarse el dominio en disputa por persona distinta a la representada, llevaria a
confusion porque es un hecho notorio y publico que la palabra ferrocarriles se
asocia a Ferrocarriles del Estado y a los servicios que esta presta; Que la
mandante, es duefla de los siguientes dominios: empresadelos
ferrocarrilesdelestado; elferroviario; ferrocarrilesdechile; ferrocarrilesdelestado;
ferrocarrilesdelestadodechile y ferrocarrilesdelsur; Que la ausencia de respuesta
de cualquiera de las partes, dentro de los plazos establecidos, o su
incomparecencia a las audiencias, podran considerarse motivos suficientes para
aceptar las reclamaciones de la parte contraria, y dofia Yudith del Carmen
Barrios Vergara no ha comparecido a la audiencia decretada para estos efectos;
Por tanto, esta parte solicita que se rechace la solicitud de inscripcién del
dominio en disputa a la primera solicitante y que se le asigne, por tener mejor
derecho, a su representada, con costas; Al otrosi, acompafia memorandum de
igual fecha y boleta de deposito bancario del Banco Security, N°7306668, de
fecha 02/09/08 correspondiente a los honorarios arbitrales; A lo que este tribunal
proveyé: téngase por presentada argumentaciones en conformidad a Clausula
Primera del Acta de Fijacion de Procedimiento, traslado por el término de 5 dias;
Al memorandum, como se pide, dejando constancia en autos;

Que con fecha 22 de Septiembre de 2008, vistos y teniendo presente lo dispuesto
en la Clausula Segunda del Acta de Fijacién de Procedimiento de autos, se recibe
la causa a prueba por el término de 5 dias y se fija como punto de prueba que se
acredite la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 30 de Septiembre de 2008, comparece por escrito dofia Macarena
Gonzalez, en representacion del segundo solicitante, Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, quien expone que estando dentro del plazo y bajo el apercibimiento
del articulo 346 N°3 del cédigo de Procedimiento Civil, viene en acompafiar los
siguientes documentos como medio de prueba: A). Registros de marcas de
propiedad de la representada: 1.- Registro N°695377, marca FERROCARRILES
DE PASAJEROS; 2.- Registro N°28893, marca FERROCARRILES
NACIONALES; 3.- Registro N°91781, marca FERROCARRILES
SUBURBANOS; 4.- Registro N°644202, marca EMPRESA DE
FERROCARRILES DE CHILE; 5.- Registro N°827959, marca
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FERROCARRILES DE CHILE; 6.- Registro N°695383, marca
FERROCARRILES DEL SUR; B). No6mina de dominios, de propiedad de la
representada: 7.- Dominio inscrito: ferrocarrilesdechile.cl; 8.-
ferrocarrilesdelestadodechile.cl; 9.- ferrocarrilesdelsur.cl; 10.-
ferrocarrilesdelestado.cl; 11.- elferroviario.cl; 12.- ferrocarrilesdepasajeros.cl;
13.- Pagina web que da cuenta de la historia de la empresa de los Ferrocarriles
del Estado de Chile, y su importante funcion social; A lo cual este tribunal
proveyo, a lo principal: téngase por acompafiados documentos, con citacion,
consistentes en: Seis hojas impresas bajadas de la pagina www.dpi.cl el 29/09/08,
correspondientes a las 6 marcas inscritas a nombre de Empresa de los
Ferrocarriles del Estado; Seis hojas impresas bajadas de la pagina www.nic.cl el
29/09/08, correspondientes al dominio ferrocarrilesdepasajeros.cl, inscrito con
fecha 28 de julio de 2008, y cinco solicitudes en tramite para inscribir los
nombres de dominio: ferrocarrilesdelestadodechile.cl; ferrocarrilesdechile.cl;
ferrocarrilesdelsur.cl; ferrocarrilesdesestado.cl 'y elferroviario.cl; Dos hojas
impresas, bajadas de la pagina www.efe.cl/html/corporativo/quienes_somos.php
el 30/09/08; A lo que este tribunal proveyo: téngase por acompafiados
documentos, con citacion;

Que con fecha 10 de octubre de 2008, este Tribunal Arbitral cita a las partes a
oir sentencia;

Que existe constancia en autos que s€ ha pagado por el segundo solicitante los

honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1-  Que consta en autos que dofia Yudith Barrios tiene la calidad de primer
solicitante del dominio en cuestion en estos autos, puesto que presento su
solicitud en forma previa a los sefiores Empresa de los Ferrocarriles del Estado;

2 Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL, las normas pertinentes para la resolucion de un conflicto de esta naturaleza
son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la
ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos respecto de terceros;
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3. Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que
fija el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el
cardcter de “arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de
conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a
nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo
que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademds, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un
principio resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del
cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior,
excepto mala fe del solicitante previo;

5. Que este principio, en opinién de este Tribunal, estd consagrado,
implicitamente, en el articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje que establece: “Para el caso en que ninguna de las partes
en conflicto comparezca a la audiencia, el arbitro emitird una resolucién que
ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se
mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion;

6.-  Que en opinién de este sentenciador este principio no es exclusivo del
sistema de nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro
ordenamiento juridico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a titulo de
ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que
establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que grafica
o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el
legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacién con
una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio
tiene excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y
que estan constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior
acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

8.-  Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicaciéon en la
especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya
citadas y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algin
derecho, interés, uso o relacion con el dominio en cuestion, que de acuerdo a las
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normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado
principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una Vez
presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las
normas mencionadas para la resolucion del conflicto, éstas se encuentran en
igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma
residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;
10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad - las que
habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley
que le sucede la N° 19.733, sobre “Libertades de Opinién e Informacion y
Ejercicio del Periodismo™-, los principios de competencia leal y ética mercantil,
este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna de las partes en
conflicto, toda vez que no se ha acreditado hecho material que configure dicha
infraccion;

11.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente
adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario
determinar, a su vez, la naturaleza de la expresion en conflicto y el interés de las
partes respecto de ella;

12.- Que respecto de la naturaleza de la expresion FERROCARRILES, este ¢es
un vocablo en lengua castellana con un significado claro y preciso y, en
consecuencia, no corresponde a una creacion intelectual de ninguna de las partes
en conflicto;

13- Que lo antes expresado significa que al no ser creacion intelectual de
alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre 1o
contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de
nuestro ordenamiento juridico en relacion al uso y adquisicion de derechos sobre
denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;

14- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que,
habiendo sido validamente notificado no ha comparecido en este proceso y €n
consecuencia no ha acreditado relacion alguna con el dominio en cuestion, aparte
de haber presentado su solicitud en primer lugar;

15- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes
acompafiados, no objetados consta que Su razén social es Empresas de los

Ferrocarriles del Estado y que ademas es titular de numerosas marcas registradas
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en el pais que incluyen esta expresion, para distinguir servicio de transporte, de la
clase 39 del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de Marcas;

16.-  Que el segundo solicitante no ha acompafiado antecedente que acredite
que posee exclusividad en el uso de la expresion FERROCARRILES:

17.- Que asimismo de lo antes expresado se deduce que en la especie no existe
infraccion a derechos vélidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo
contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de
dominio en cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

18.-  Que no existiendo infraccion a las normas en base a las cuales pudiese ser
resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial
resumido en la expresion inglesa “first come, first served”, conforme a las
normas de prudencia y equidad del sentenciador;

19.-  Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las
partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda
vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

20.-  Que respecto de los derechos del segundo solicitante, es un hecho cierto
que el nombre de dominio en cuestion en estos autos es idéntico a la parte
distintiva de su razon social;

21.-  Que este sentenciador no puede abstraer, en la especie, el hecho que el
segundo solicitante es una empresa publica, que goza de amplia notoriedad y
prestigio en relacién al servicio de transporte de pasajeros a través de
Ferrocarriles;

22.- Que la no comparecencia del primer solicitante habiendo sido notificado
en tiempo y en forma, dado el sistema de resolucién de conflictos existente, este
sentenciador lo interpreta como falta de interés en su solicitud, con posterioridad
a su presentacion;

23.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion.

24.- Que en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad
este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo
solicitante habiendo comparecido en autos, acompafiado prueba en defensa de su
peticion y dado, la naturaleza conceptual del dominio en conflicto en estos autos
idéntico a la parte distintiva de su razén social y que denota una relacién con el
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giro que en este es notorio, este solicitante ha demostrado tener un interés serio
sobre este dominio que prevalece sobre el interés del primer solicitante que solo
lo ha manifestado con la presentacion de su solicitud en forma previa, que en la
especie es insuficiente para determinar la asignacion del dominio en conflicto;
25.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1,
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje y el articulo 8 inciso 4,

SE RESUELVE: asignese el dominio ferrocarriles.cl, al segundo solicitante
sefiores EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

26.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucién a las partes y a la
Secretaria de NIC Chile, firmese la presente resolucién por el Arbitro y por las
Testigos, dofia Soledad Pino G. y dofia Joyce Slight O. en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 640, del Cédigo de Procedimiento Civil y remitase el
expediente a Nic Chile.
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