En Santiago de Chile, a catorce de julio de dos mil diez, en Mac Iver 125 piso 8,
Santiago, en los autos por conflicto en inscripcién de nombre de dominio headchile.cl,
suscitado entre dofia Verdnica Valdez Brenner, RUT N° 22.601.765-8, domiciliada en
San José de la Sierra 1105, Las Condes, Santiago, y Sociedad Comercial Maletas Chile
Limitada (SOC COMERCIAL MALETAS CHILE LIMITADA) RUT N° 79.531.550-0,
domiciliado en calle El Esfuerzo 886, Quilpué, Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 22 de abril de 2010, mediante oficio OF N° 12246, dofia Margarita
Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su
designacion como arbitro del confiicto por la inscripcidon del nombre de dominio
headchile.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 29 de abril de ese mismo afio se acepté la designacion
como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar 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 martes 11 de mayo de
2010, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 10 consta que en la fecha sefialada se realiz6 la audiencia fijada, con la
comparecencia de la segunda solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, en razén de la inasistencia del primer solicitante, se fij6 el procedimiento
arbitral, el que fue notificado en ese mismo acto a la segunda solicitante y por correo
electronico a la parte inasistente.

4. Que a fojas 11 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el
rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el
dominio en disputa en su parte.

Sefala que la segunda solicitante se constituyé en 1984 y desde entonces ha
centrado su negocio en la fabricaciéon, comercializacion y distribucidon en Chile de
bolsos, maletas y afines, productos todos pertenecientes a la clase 18 del clasificador
internacional, bajo el nombre HEAD, marca comercial debidamente inscrita a nombre
de la segunda solicitante.

A continuacion se refiere al posicionamiento de la marca HEAD, lo que ha significado
la inscripcién por parte de su representada de diversos registros marcarios asociados
a este signo, los que detalla a continuacion. En el mismo sentido hace presente su
titularidad sobre diversos nombres de dominio que contienen el signo HEAD.

Indica que el hecho de ser duefia de los dominios aludidos demuestra que su solicitud
en la presente causa no tiene un mero interés acumulativo, sino que tiene por objeto
proteger su concepto publicitario y sus derechos derivados de los registros de
propiedad industrial de los que es titular.

Estima que los dominios de su titularidad son determinantemente parecidos al dominio
en disputa, puesto que este Ultimo recoge el elemento central de los nombres de sus
dominios, esto es el signo HEAD, y I= afiade la palabra chile, signo de uso comtn, sin
identidad comercial, confundible con la promocién de los productos de la segunda

1




solicitante y que, por tanto, no logra conformar un concepto auténomo que se
diferencie de los dominios y marcas de su titularidad.

Hace presente que hoy Internet se ha elevado como plataforma comercial en las
relaciones econémicas y que en este espacio virtual los nombres de dominio son
identificadores que deben cumplir con los principios que rigen la propiedad industrial e
intelectual, ya que si no cumplen estos requisitos pueden interferir en la competencia
leal y libre del mercado en el Internet, provocando confusién y engafio al consumidor.

De acuerdo a lo anterior estima que ha quedado establecido el interés legitimo de su
parte en el nombre de dominio en disputa, interés derivado de su actividad econémica
y posicionamiento de la marca y dominios head en el mercado.

Por dltimo se refiere a necesidad de la existencia de buena fe por parte de los
solicitantes. Al respecto hace presente que acompafa documentos que permiten
corroborar que ninguno de los elementos anteriores estan presentes en la solicitud de
la contraria y hace presente que no obstante haber existido la posibilidad de que su
representada se hiciera duefa del dominio de autos mediante el procedimiento
sugerido por la contraria, ha recurrido al arbitraje a fin de que se reestablezca el
imperio del derecho y se asigne a su representada el dominio en disputa.

5. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompanio los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

a) Impresion de consultas al Registro de Nombre de Dominio .cl referido a los sitios
carterashead, equipajehead, headcoach, headequipaje, todos inscritos a nombre
del segundo solicitante, como consta a fojas 19 y siguientes.

b) Impresion de consultas de la pagina www.inapi.cl que da cuenta que la segunda
solicitante es ftitular de diversos registros marcarios para el signo HEAD,
documentos que rolan a fojas 23 y siguientes.

c) Copia de correspondencia entre la primera solicitante y los abogados de esta
causa.

6. Que la primera solicitante, no presenté argumentacién de mejor derecho, ni allegd
antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos
presentados por la contraria.

7.- Que a fojas 36 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electronico a
ambas partes.

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
headchile.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 aplicacién 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 Gnico 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 la prudencia le indique, intentando en todo caso
resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucién de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccién natural
a la proliferaciéon del uso de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y 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 la libre y
sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la
asignacion del nombre de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente
constituidos, especificamente sus derechos marcarios. Es en razén de acreditar esta
argumentacion y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompaiié la
documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros
marcarios para el signo HEAD, consideracion que es necesaria para hacer las
invocaciones que a su respecto realiza la segunda solicitante.

SEXTO: Que, sdlo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y
antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin
que el primer salicitante haya objetado o contra argumentado. Es mas, su inactividad,
pese a haber sido notificado por carta certificada y correo electrénico tal como prevé el
reglamento de Nic Chile, relativo al funcionamiento del sistema Nombres de Dominio en
el ccTLD .cl, permiten inferir falta de interés en el registro del dominio solicitado. Esto se
ve corroborado ademas por su inactividad en orden a utilizar dicho dominio, ya que como
ha constatado este arbitro, el mismo a esta fecha atin no ha sido activado.

SEPTIMO: Que la situacion descrita en el considerando anterior ha motivado que esta
arbitro no pueda apreciar con exactitud dénde radica el interés legitimo del primer
solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, asi como que eventuales derechos o
pretensiones podrian verse afectados por la asignacién de dicho nombre de dominio al
segundo solicitante.
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OCTAVO: Que, estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion
hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa
headchile.cl, por lo que habra de acogerse su pretension a este respecto.

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 "headchile.cl' al segundo solicitante Sociedad
Comercial Maletas Chile Limitada (SOC COMERCIAL MALETAS CHILE LIMITADA),
ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

oya Bruzzone
O ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, amoos mayores de edad y que firman a
continuacion:

Marcela }crgj/andré’Lépez Barros.

C.l. 14.382.316-4 - CI. 16.114.939-K
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