En Santiago de Chile, a 20 de octubre de cos mil once, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en
los autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio hotspotbuin.cl, suscitado entre
Felipe Guerrero Guerrero (FELIPE ALEJANDRO GUERRERO GUERRERO), RUT
15.408.776-1, domiciliado en pasaje la tierra 01682, buin, buin y Susana Semblantes
Moncayo Rep. por Silva & Cia. (SILVA'Y COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA),
RUT: 78.310.380-K, domiciliada en Hendaya No 60, Piso 4 Las Condes - Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 4 de julio de 2011, mediante oficio OF14524, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacién
como arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio hotspotbuin.cl, como
consta a fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 6 de julio de ese mismo afio se acepté la designacién como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempeniar 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 miércoles 20 de julio del afio 2011 a las 10:30
horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 12 consta que en la fecha sefalada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se
fijo el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 13 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.

Solicita que la presente disputa sea evaluada mas alla del principio “first come first
served”. Sostiene que los criterios de resolucion de este tipo de disputas se orientan en la
actualidad en los principios generales del derecho y la tesis del mejor derecho.

Indica que su representada es duefia de los registros marcarios hotspot y hotspot
internacional. Afiade que la empresa que desarrolla estas marcas es Hot Spot
Internacional y acomparia copia del sitio web de la empresa, con el objeto de acreditar una
real actividad, giro y uso de las marcas antes descritas. Sefiala que la contraria no tiene
marcas o derechos sobre el dominio en disputa, y la asignaciéon de este a la primera
solicitante generara confusién en el publico consumidor.

Estima que existe falta de distintividad en el dominio solicitado, al utilizar junto a una
marca registrada un genérico como lo es una localidad.

A continuacién se refiere a las caracteristicas y funciones de los nombres de dominio, y
cita un fallo sobre un dominio de propiedad de su mandante, esto es, hotspotfx.cl. En la
referida sentencia se indica que el dominio disputado contiene en forma integra la marca
de uno de los solicitantes, sin un elemento distintivo relevante, sobre todo en atencién al
elemento fonético. Cita ademas el fallo sobre el dominio hotspots.cl.

Sostiene que el primer solicitante pretende usar el dominio en disputa para el mismo rubro
que su mandante. En funcién de lo sefialado estima que una eventual asignaciéon de
dominio al primer solicitante atentaria contra el derecho de propiedad sobre una marca
que detenta su mandante.

Hace presente que la marca de su representada data de 2006, y califica dicho registro
marcario como famoso y notorio. Al respecto sefiala que es pertinente la regulacion de la



competencia desleal dada por el Convenio de Paris. En apoyo a su afirmacién cita el
articulo 10 bis de este cuerpo normativo y la ley 20.169.

En cuanto a la teoria del mejor derecho, cita doctrina y jurisprudencia que avalan dicho
criterio en materia de asignacion de nombres de dominio. En apoyo a sus argumentos cita
los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Se refiere al tema de la diluciéon de la imagen comercial o marcaria, aseverando que la
eventual asignacion del dominio en disputa al primer solicitante generara un debilitamiento
del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta
situacion ademas de estimarse como injusta, seria contraria a derecho.

Por dltimo, afiima que de acuerdo a la nocién de orden publico econémico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los
productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Estima que de asignarse al dominio a
la contraria la nocién de orden publico econémico se veria contrariada.

Concluye que la buena fe, interés legitimo, marcas registradas, presencia comercial,
trayectoria y posicionamiento son elementos que perfilan a su mandante como titular de un
mejor derecho sobre el dominio en disputa.

5. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié documentos a fojas 19 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

7. Que la primera solicitante no asistié6 ‘a la audiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento, no presenté argumentaciéon de mejor derecho, ni allegé antecedentes en
orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

8. Que a fojas 70 se citd a las partes a oir sentencia.

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
hotspotbuin.cl, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solucién 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 enunciaramos 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 leal 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 los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, tcomunican e informan a potenciales
interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. 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
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adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el caso del derecho marcario y
del derecho de la competencia.

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 y su identificacién en Internet. Es en
razén de acreditar esta argumentacién y en apoyo de su mejor derecho que la segunda
solicitante acomparié la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta
con registros marcarios para los signos HOT SPOT y HOT SPOT INTERNATIONAL,
expresiones contenidas y/o similares al dominio disputado en autos, consideraciones que
son necesarias para hacer las invocaciones de proteccién que realiza la segunda solicitante.

SEXTO: Que, sélo la segunda solicitante se ha apersonado en estos autos y ha allegado
pruebas y antecedentes al mismo, sin que el primer solicitante haya objetado o contra
argumentado.

SEPTIMO: Que la situacién descrita en el considerando anterior ha motivado que esta arbitro
no pueda apreciar con exactitud donde 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.

OCTAVO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccién hacia el
mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa hotspotbuin.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 "hotspotbuin.cl" al segundo solicitante Susana Semblantes
Moncayo Rep. por Silva & Cia. (SILVA Y COMPANIA PATENTES Y MARCAS 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.

Marianela del Carmen Olivares Soto

C.l. 15.800.846-7




