HOMEWORK.CL

Santiago, dos de Junio del afio 2008.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 18 de Octubre de 2007 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF08173/2007, denominada “Arbitraje dominio homework.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 designacién fue notificada al Juez Arbitro por carta y via e-mail con
fecha 18 de Octubre de 2007. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 19 de Octubre de 2007 dirigida a NIC Chile, atencion
dofla Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia 31 de Octubre de 2007, a las 11:30 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 a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: CLAUDIO IGNACIO
RODRIGUEZ INFANTE, RUT: 12.264.464-2, domiciliado en Arzobispo Vicufia N°16 of.
120, Providencia, Santiago, Teléfono: 2234092, quien ha tenido el caracter de
demandado; y DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A., Rep. por Silva & Cia.
(DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A.), RUT: 96.439.000-2, representada por los
abogados Jaime Silva Barros y José Montt Vasquez, todos domiciliados en Hendaya
60, piso 4°, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com,
dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, [montt@silva.cl;
rmontero@silva.cl; Teléfono: 562-3720440, quien ha tenido el caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 31 de Octubre de 2007, siendo las 11:30 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, s6lo con la asistencia
del apoderado del segundo solicitante Distribucion y Servicio D&S S.A. rep. por Silva &
Cia., don José Montt Vasquez, y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamo
a las partes a conciliacion sin que se produjera, y se acordé el procedimiento al cual se
sujetaria el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte
asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido
comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del
expediente arbitral, y copia de la misma le fue enviada a la parte demandada por correo
certificado, segun consta del certificado de la empresa de correos que rola a fs. 48 de
estos autos arbitrales.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 19 a fs. 33 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Distribucion y Servicio D&S S.A. , rep. por Silva & Cia. (DISTRIBUCION Y
SERVICIO D&S S.A.), representada por don Rodrigo Ledn Urrutia, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Hendaya 60, piso 4, Comuna de Las Condes, Santiago,
dedujo en contra de Claudio Ignacio Rodriguez Infante, con el objeto que la asignacion
del nombre de dominio “homework.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos
en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes
antecedentes de hecho y de derecho:

- La Internet en su regulacion y evolucion ha resultado incierta y errética, constituyendo
un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad
con los principios generales del derecho. En esta evolucion legal, sostiene el actor, uno
de los principios fundamentales del derecho econdmico tiene que ver con el hecho de
que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria
comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y
emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccion del
bien comun. Lo anterior a juicio del demandante resulta esencial para entender la
pretension de éste, y se traduce en una firme y radical llamado a que una realidad como
la Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcion y
regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar
econdmico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en
la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- En este sentido, el actor solicita que este caso sea evaluado mas alla de la tentacion
de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos
involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econdémicos. En
efecto, continla la parte demandante, afortunadamente los criterios que estan
aplicando los arbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera
que esto jueces han ido mas alla del miope criterio inicial "First Come First Served",
para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis
del "mejor derecho”, de manera tal que esta concepcion impuesta desde el horizonte de



los ingenieros "llegué primero y punto”, ha sido superada, solicitando el actor
encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global
integral, de manera que el sefior arbitro no sea victima de la trampa “first to file” que
originalmente mal ilumind la solucion de este tipo de conflictos, generando fallos que
analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos.

- En razon de lo anterior, expresa el actor que ha protegido su capital intelectual a
través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales amparan una amplia
variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional, citando una serie de
registros marcarios cuyo titular es el actor, en lo que respecta a la expresion
HOMEWORKS.

- Sefala el actor que, el concepto HOMEWORK.CL se identifica inequivocamente con
su mandante D & S y sus marcas comerciales HOMEWORKS, por lo que la sola
confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en
cuestion sea asignado al demandante. El articulo 14 del reglamento NIC Chile sefala
que "sera responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion 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. Nic
Chile, sin estar obligado a ello, podréa solicitar el pronunciamiento de un éarbitro, a costa
del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del
anexo 1 de esta reglamentacion, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y
contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En
este caso, se suspendera la tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la
sentencia correspondiente”. Por otro lado el articulo 22 si bien esta en el acapite de la
revocacion, el actor sugiere al sefior arbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en
cuanto abona la tesis del demandante.

- Asimismo, expresa que respecto del tema de la dilucion de la imagen comercial o
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una
expresion identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razén social podria
ocurrir, que identifigue servicios que no correspondan a ella, generando un
debilitamiento del capital comercial y marcario.

- En otro orden de cosas, el actor en la demanda sostiene que se debe tener presente
que de acuerdo al orden publico econdmico, los consumidores deben poder distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrece
en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el
dominio de autos a la contraria.

- Que el actor estima fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del
nombre de dominio materia de autos generara todo tipo de confusiones y errores en el
mercado y, considerando el interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos éstos son
elementos que perfilan al actor como titular de "un mejor derecho” para optar al dominio
en cuestion.



I.4.2.- Resoluciones v traslado : A fs. 47 de autos figura la resolucién que provee el
escrito de demanda, y por la cual se confirio traslado de la misma por el término de diez
dias habiles; teniéndose por acompafiados los documentos probatorios, con citacion
por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rola a fs.48 de autos.

1.4.3.- Contestacion de la demanda : De fs. 49 a fs. 55 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, Claudio Ignacio Rodriguez Infante solicita se le otorgue
el nombre de dominio “homework.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su
contestacion, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Expresa el demandado que desde el afio 1996 se ha dedicado formalmente a impartir
clases particulares a domicilio, ensefianza basica y ensefianza media, respectivamente
con el objetivo de apoyar la labor de los padres en la educacion de sus hijos y de
entregar a esos alumnos la autonomia habitos y técnicas de estudio necesarios para
que alcancen un alto rendimiento académico de manera permanente. Los registro de
clases realizadas consta en los archivos de la Central de Trabajos Remunerados (CTR)
de la Pontificia Universidad Catolica de Chile. Habiendo obtenido excelentes resultados
y un nombre conocido entre las familias a quienes he asistido, decidiendo organizar
este servicio como agencia de clases particulares a domicilio.

- Agrega el demandado, que con la intencién de poder difundir su existencia via
Internet, con fecha 30 de mayo de 2007 solicité a NIC Chile la asignacion del dominio
claseparticular.cl, aun cuando el nombre de la agencia fue HOMEWORK, hace
presente que hizo lo anterior porque en los buscadores internet era mas facil identificar
sus servicios mediante un nombre genérico y no poseia medios econdmicos suficientes
para solicitar ambos dominios. En este sentido, la naturaleza del nombre HOMEWORK
esta amplia y publicamente relacionada con el @mbito educativo, ya que es la
traduccion comun que se ha hecho de la frase “tarea para la casa”.

- Asimismo, el demandado agrega que con fecha 6 de agosto de 2007, solicito la
asignacion de dominio “HOMEWORK.CL”, y ademas solicit6 y pagdé la marca
HOMEWORK en el DPI, bajo la clase 41, servicio de clases particulares.

- En cuanto a los antecedentes de derecho, el demandado, al referirse al principio “First
Come First Service” sefiala que este es un principio fundamental del derecho en este
ambito, no pudiendo ser superado, porque ha sido establecido y aplicado
sisteméticamente en beneficio de la seguridad juridica y la permanencia de los
derechos subjetivos. Su correcta interpretacion en el ambito del derecho es: “primero en
tiempo; primero en derecho”. Fundamenta lo anterior, en la Reglamentacién del
Registro de Nombres de Dominio CL, citando los articulos 9° y 10° inciso 2°.



- A mayor abundamiento el actor recalca que la aplicacién de este principio es tan
esencial en la norma, que la adquisicion del dominio por el primer solicitante solo
depende del plazo de 30 dias transcurridos desde la fecha de la solicitud. De manera
que, efectivamente es este el principio juridico que funda el mejor derecho que tiene el
primer solicitante. El demandado llama la atencion, que este principio sea criticado, en
un principio, por la contraparte, pero sea citado tacita e indirectamente a hacer alusion a
la normativa respecto del Registro de Marcas, ya que la legislacién marcaria también
basa su consolidacién en la aplicacion de este mismo principio.

- Continua el demandando en su fundamento sefialando, que este mejor derecho
derivado del primer solicitante no es absoluto, teniendo como limitante el articulo 22 de
la Reglamentacion, que hace mencion de la revocacion de la asignacion de dominio en
caso de inscripcion abusiva o de mala fe y conforme a norma general del derecho, debe
probarse y, particularmente, debe probarse por la contraparte, quién en su escrito no
demuestra bajo ninguna circunstancia la mala fe o abuso de mi parte al solicitar el
dominio HOMEWORKCL.

- Agrega, que su actividad dentro del giro servicio de clases particulares a domicilio,
realizada bajo el nombre de fantasia “HOMEWORK’, es anterior a la actividad
productiva de distribucion de bienes, en particular herramientas, que hace D&S bajo la
denominacion <cHOMEWORKS?”, y el nombre de raiz anglosajona HOMEWORK, ha sido
publica y sistematicamente utilizado en el ambito educativo para referirse a la frase
“tarea para la casa’. Frase que resume la actividad que realizO con mis alumnos
durante las ciases a domicilio.

- Por su parte, no existe identidad, ni en el nombre, ni en la naturaleza de la actividad, ni
en la clase solicitada al registro de marcas.

- Acto seguido, cita como ejemplo el caso fallado el 29 de noviembre de 2007
“portalsantacruz.cl”, se refiere a ella relacionandola con el articulo 19 bis D) para que se
configure la eventual proteccion juridica de una marca es necesario que concurran
copulativamente las siguientes condiciones: Marca registrada de un producto o servicio,
utilizacion de un nombre idéntico o similar por un establecimiento que ofrece productos
0 servicios idénticos o similares y que dicho uso pueda inducir a error o confusion. Hace
presente que la marca de D&S se encuentra registrada bajo la denominacion
HOMEWORKS registrada para varias clases distintas, sin embargo, no existe ningun
registro bajo la clase 4.

- En otro orden de cosas, el demandado respecto de los articulos 14 y 22 en cuanto a
que ha procedido de mala fe o de forma abusiva al solicitar la asignacion del dominio
sefala que la legislacion para proteger un nombre o marca registrada se ha establecido
con un claro sentido de utilizacion comercial, asi lo establecen dichos numerales y la
normativa marcaria vigente. Las acciones entregadas para proteger una marca no han
sido creadas para acumular propiedad intelectual simplemente, sino para que
efectivamente los propietarios puedan protegerse de acciones que, de manera
manifiesta, pretenden utilizar un nombre registrado, ya sea para abusar del prestigio de
una marca conocida o para ofrecer productos similares que engafiosamente lleven al
publico a comprarlos por la confusion de nombres.



- Acto seguido, respecto al articulo 22, sefiala el demandado que tiene derecho o
intereses legitimos con respecto al nombre del dominio, por ser el primer solicitante v,
ha solicitado la inscripcion de la marca HOMEWORK en el DPI, ademas de llevar afios
desarrollando su actividad educativa con ese nombre de fantasia.

[.4.4.- Resolucion _ Por resolucion de fecha 12 de Diciembre de 2007, y que rola a fs. 60
de autos, se proveyd el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la
demanda y por acompafiados los documentos probatorios, con citacién. Los certificados
de la empresa de correos que acreditan la notificaciéon por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rola a fs. 61 de autos.

|.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resolucion dictada con fecha 12 de Diciembre
de 2007, recibié 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 “homework.cl”.- La interlocutoria
de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta en el
certificado de la empresa de correos que rola a fs.61 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante . La parte demandante acompafid con
citacion, en su escrito de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados
por la contraria: Uno.- Listado de las marcas Comerciales cuyo titular es el actor, y que
son idénticas al nombre de dominio objeto de autos a diferencia de la letra “s”. Dos.-
Impresion de certificado emitido por sitio web del Departamento de Propiedad Industrial,
respecto de la solicitud efectuada por el demandado.

[.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompafié con
citacion, en su escrito de contestacion, los siguientes documentos probatorios no
objetados por la contraria: Uno.- Impresion de certificado emitido por sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial, respecto de la solicitud N° 788259 de la marca
“homework” para la clase 41. Dos.- comprobante de pago de la solicitud de marca
“homework” a Tesoreria. Tres.- impresiones del sitio web www.claseparticular.cl, que
dan cuenta de los servicios prestados por el demandando.




I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 22 de Abril de 2008 y atendido el hecho que se
encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cit6 a
las partes para oir sentencia. El tribunal no decreté medidas para mejor resolver. La
referida resolucion rola a fs. 68 del expediente arbitral. El certificado de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las
partes, rola a fs. 69 de autos.

[l.- PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocacioén, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio
“homework.cl”.

2.-  Que en este proceso arbitral, DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A., Rep. por
Silva & Cia. (DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A.), ha tenido el caracter de parte
demandante y CLAUDIO IGNACIO RODRIGUEZ INFANTE, RUT: 12.264.464-2, ha
tenido el caracter de parte demandada. 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.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la
misma, que: 1° Que la Internet en su regulacion y evolucién ha resultado incierta y
erratica, constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar
armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta
evolucion legal, sostiene el actor, uno de los principios fundamentales del derecho
econdmico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el
derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de
actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se
traduce en una proteccion del bien comun. Lo anterior a juicio del demandante resulta
esencial para entender la pretension de éste, y se traduce en una firme y radical
llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto
de deficiencias en la concepcidon y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar
principios esenciales del actuar econdmico humano, como es el caso de que la
iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccion de un bien o servicio que
beneficia a la comunidad deben ser amparados; 2° Que en este sentido, el actor solicita
que este caso sea evaluado méas alld de la tentacion de aplicar simplistamente el
principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda
injusticia, y da una mala sefial a los actores econdémicos. En efecto, continla la parte



demandante, afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet
en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido mas alla
del miope criterio inicial "First Come First Served", para analizar los conflictos a la luz de
los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho”, de manera tal que
esta concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto”,
ha sido superada, solicitando el actor encarecidamente que al fallarse este caso, se
analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sefior arbitro no sea
victima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminé la solucién de este tipo
de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como
aberrantes y antijuridicos; 3° En razon de lo anterior, expresa el actor que ha protegido
su capital intelectual a través de una gran cantidad de registros marcarios, los cuales
amparan una amplia variedad de productos y servicios del Clasificador Internacional,
citando una serie de registros marcarios cuyo titular es el actor, en lo que respecta a la
expresion HOMEWORKS; 4° Sefala el actor que, el concepto HOMEWORK.CL se
identifica inequivocamente con su mandante D & S y sus marcas comerciales
HOMEWORKS, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente
suficiente como para que el dominio en cuestion sea asignado al demandante. El
articulo 14 del reglamento NIC Chile sefala que "sera responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion 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. Nic Chile, sin estar obligado a ello, podra
solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las
normas del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del anexo 1 de esta reglamentacion,
en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las
normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspendera la
tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”. Por
otro lado el articulo 22 si bien est4 en el acapite de la revocacion, el actor sugiere al
sefior arbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona la tesis del
demandante; 5° Que se debe tener presente que de acuerdo al orden publico
economico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se ofrece en el mercado, hecho que
claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria;
y 6° Que en conclusion, el actor estima fundadamente que el improbable otorgamiento
a la contraria del nombre de dominio materia de autos generarda todo tipo de
confusiones y errores en el mercado y, considerando el interés legitimo, marcas y
dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos éstos son elementos que perfilan al actor como titular de "un mejor
derecho" para optar al dominio en cuestion.

4.- Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales para ser
titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: 1° Que, la naturaleza del
nombre HOMEWORK esta amplia y publicamente relacionada con el ambito educativo,
ya que es la traduccion comun que se ha hecho de la frase “tarea para la casa”; 2° Que,
el demandando, al referirse al principio “First Come First Service” sefiala que este es un
principio fundamental del derecho en este ambito, no pudiendo ser superado, porque ha
sido establecido y aplicado sisteméticamente en beneficio de la seguridad juridica y la
permanencia de los derechos subjetivos. Su correcta interpretacion en el ambito del
derecho es: “primero en tiempo; primero en derecho”. Fundamenta lo anterior, en la



Reglamentacion del Registro de Nombres de Dominio CL, citando los articulos 9° y 10°
inciso 2°; 3° este principio es tan esencial en la norma, que la adquisicion del dominio
por el primer solicitante sélo depende del plazo de 30 dias transcurridos desde la fecha
de la solicitud. De manera que, efectivamente es este el principio juridico que funda el
mejor derecho que tiene el primer solicitante; 4° Que, en el caso fallado el 29 de
noviembre de 2007 “portalsantacruz.cl”, se refiere a ella relacionandola con el articulo
19 bis D) para que se configure la eventual proteccidén juridica de una marca es
necesario que concurran copulativamente las siguientes condiciones: Marca registrada
de un producto o servicio, utilizacion de un nombre idéntico o similar por un
establecimiento que ofrece productos o servicios idénticos o similares y que dicho uso
pueda inducir a error o confusién. Hace presente que la marca de D&S se encuentra
registrada bajo la denominacion HOMEWORKS registrada para varias clases distintas,
sin embargo, no existe ningun registro bajo la clase 41; 5° Que, los articulos 14 y 22 en
cuanto a que ha procedido de mala fe o de forma abusiva al solicitar la asignacién del
dominio sefala que la legislacion para proteger un nombre o marca registrada se ha
establecido con un claro sentido de utilizacion comercial, asi lo establecen dichos
numerales y la normativa marcaria vigente. Las acciones entregadas para proteger una
marca no han sido creadas para acumular propiedad intelectual simplemente, sino para
que efectivamente los propietarios puedan protegerse de acciones que, de manera
manifiesta, pretenden utilizar un nombre registrado, ya sea para abusar del prestigio de
una marca conocida o para ofrecer productos similares que engafiosamente lleven al
publico a comprarlos por la confusién de nombres y; 6° Que, respecto al articulo 22,
sefala el demandado que tiene derecho o intereses legitimos con respecto al nombre
del dominio, por ser el primer solicitante y, ha solicitado la inscripcion de la marca
HOMEWORK en el DPI, ademas de llevar afios desarrollando su actividad educativa
con ese nombre de fantasia.

5.- Que la parte demandante ha acompafiado 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, que: (i) que el demandante es titular de diversas marcas comerciales en
Chile para distintas clases, las que contienen la expresion “HOMEWORK?”; y (ii) que el
actor es una destacada empresa nacional que ha resguardado su imagen y el uso de la
expresion “homeworks” de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial para diversas
clases de “productos”.

6.- Que la parte demandada ha acompafado documentos probatorios en estos
autos, los que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i)
la demandada ha sido la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) que
la demandada tiene un legitimo interés en el uso del nombre de dominio objeto de autos
y; (iii) que las actividades educacionales que ejerce la parte demandada no guardan
relacion con los productos del actor denominados bajo la marca comercial homeworks.



7.- Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion 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.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador considera que la solicitud de
inscripcion del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no
contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por el actor.

8.- Que atendido lo expuesto, y en especial, que la demandada tiene un legitimo interés
en el uso del nombre de dominio objeto de autos que no contraviene las normas
vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por el actor, este
Sentenciador llega a la conviccién que debe asignarse el nombre de dominio en disputa
a la parte demandada, por aplicacion del principio del “First Come, First Served”.

.  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 Coédigo 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 “homework.cl” a don CLAUDIO IGNACIO
RODRIGUEZ INFANTE, RUT: 12.264.464-2;

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

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

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.



La presente resolucién es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula
nacional de identidad N°8.924.471-4 y dofia Maria José Arancibia Obrador, cédula nacional de
identidad N°15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Maria José Arancibia Obrador



