JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 1ro. de Abril de 2013.-

Juicio arbitral inhaus.cl.
Rol 63 — 2012

VISTOS:

Que mediante Oficio No. 17201 de Nic Chile, de fecha 7 de Dic. de 2012, se
designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el
referido nombre de dominio inhaus.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente,
se citd6 a las partes a una audiencia de conciliacion y/o fijacién de
procedimiento, a celebrarse el dia 20 de Dic. de 2012, a las 15:00 horas, en el
despacho de esta Juez Arbitro, notificAndoseles la misma por carta certificada,
lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada no se realizé la audiencia, por imposibilidad
fisica del Arbitro, (a la que si comparecieron ambas partes) por lo que se citd
nuevamente para el dia 7 de Enero 2013, a las 10.45 hrs., siendo
debidamente notificadas las partes. La audiencia se llevd a efecto el referido 7
de Enero, con la asistencia de don Gabriel Rozas Caamarfo, quien actué con
poder delegado del abogado Bernardo Serrano Spoerer, por el segundo
solicitante CERAMICAS CORDILLERA COMERCIAL S.A., en rebeldia de la
primera solicitante, dofia VIVIANA PATRICIA ALDAY RODRIGUEZ; vy del
arbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacién,
se fijé el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta,
dandose por notificada personalmente a la parte asistente, y notificando por
correo electrénico a la parte rebelde, lo que consta a fs. 14 de autos.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuld un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, solo el segundo solicitante adjunté al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Se recibid la
causa a prueba, lo que consta a fs. 51, y luego, atendido el mérito de autos, a
fs.58 se citd a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que a fojas 15, con fecha 18 de Enero de 2013, don Bernardo Serrano
Spoerer, abogado, en representacion de CERAMICAS CORDILLERA COMERCIAL
S.A., como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda
arbitral de asignaciéon de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus
documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de
dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

a. Luego de resefar la importancia de los Nombres de Dominio en
internet, asi como la raiz del presente conflicto y las normas para su
solucién, sefiala que su mandante es titular del dominio “inhouse.cl” y
de la marca registrada “inhouse” y que el concepto “inhouse” pertenece
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a su propiedad como se infiere de los siguientes registros marcarios, a
saber:

1) Registro No. 761.212, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusién de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, 25y 27.

2) Registro No. 749.885, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusion de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la I region.

3) Registro No. 749.884, para la marca “"INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusién de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la II region.

4) Registro No. 749.883, para la marca “"INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusion de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la III region.

5) Registro No. 749.882, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusién de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la IV regidn.

6) Registro No. 749.881, para la marca “"INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusion de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24,y 27, en la V regidn.

7) Registro No. 749.880, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusién de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la VI regidn.

8) Registro No. 749.879, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusién de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la VII region.

9) Registro No. 749.878, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusion de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la VIII
region.

10) Registro No. 751.933, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusion de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la IX regidn.

11) Registro No. 749.877, para la marca “INHOUSE”, para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusién de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la X region.

12) Registro No. 749.876, para la marca “"INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusion de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la XI region.

13) Registro No. 749.875, para la marca “INHOUSE", para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de todas las clases, con exclusién de los productos
comprendido en las clases 18, 20, 21, 24, y 27, en la XII regién.

b) Asimismo, sefala que tiene inscrito el dominio www.inhouse.cl, el
cual se encuentra en operacion y muestra los productos que su mandante
ofrece al publico consumidor. En consecuencia, es evidente la propiedad
que tiene sobre ese signo, lo que le confiere el poder mas amplio, y lo
faculta para apropiarse -en forma exclusiva- de todas las utilidades que el
bien es capaz de proporcionar, amparada por la Carta Fundamental en su
articulo 19 numeral 25 y por el Cédigo Civil en su articulo 584.

Dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad
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intelectual e industrial, el cual detenta su poderdante.

La fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas
cosas a la calidad del producto y a una ingente inversién publicitaria que se
realiza cada afio. Por ende, cualquier semejanza con el signo de su
poderdante en internet llevaria a confusiones innecesarias a los consumidores,
provocandole perjuicios econdmicos beneficiando como consecuencia de ello
en forma ilegitima a un tercero.

c) De otra parte, sefiala que hay una similitud grafica y fonética con el
signo marcario del segundo solicitante; el concepto INHAUS es graficamente
similar y fonéticamente idéntica al concepto INHOUSE, principal signo
marcario del solicitante. A mayor abundamiento, sefiala que la similitud de
signos en la WEB va producir innumerables confusiones entre los
consumidores, quienes ingresaran a esta pagina teniendo la conviccion que
estd relacionada directamente con la marca INHOUSE, provocando como
consecuencia de esto, una distorsion en el mercado y obviamente la diluciéon
de las marcas principales y secundarias del poderdante.

d) De acuerdo a lo anterior, es su mandante, quien tiene, un mejor
derecho respecto del nombre de dominio, por ende, corresponde que éste le
sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretension de la contraria, que
no tiene relacidén alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede
ni podra acreditar ningln derecho, ni societario ni marcario, que apoye su
pretension.

e) Acompafid, con citacion, todos los documentos, signados en el No.
2, letra a) anterior, los que no fueron objetados:

3°. Que a fojas 50, y con fecha 21 de Enero 2013, se dio traslado al primer
solicitante, el que no evacud. Luego se fijo el auto de prueba, el que consta a
fs. 51 que sefala:

19 Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio inhaus.cl

20 Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o
denominacion inhaus.cl

4°, Que, a fojas 52, el segundo solicitante reiterd la documental acompanada
a su demanda y adicioné nuevos documentos, con citacion, lo que no fueron
objetados. Luego y atendido el mérito de autos, este Tribunal citd a las partes
a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y
hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en
determinar cual de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en
cuanto a la asignacion del nombre de dominio en disputa, inhaus.cl.

SEGUNDO: Que dofia VIVIANA PATRICIA ALDAY RODRIGUEZ, es la primera
solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el
principio existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o
Principio del primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder
probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio
debe asignarse a quien primero solicité su inscripcién. Este principio debe
considerarse como de Ultima ratio, debido a que su utilizacidon es procedente
s6lo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan
justificar la asignacion del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos aparece
CERAMICAS CORDILLERA COMERCIAL S.A., quien solicita la asignacién
definitiva del nombre de dominio disputado a su favor, por lo cual expone en
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sintesis ser una empresa del giro de su denominacion, la que se ha
preocupado de proteger sus marcas comerciales, registrandolas al efecto en
Chile y el extranjero. Por otra parte, sefiala que si bien le parece pertinente
que la contraria haya ejercido un derecho al solicitar el nombre de dominio en
disputa, no lo es en cuanto a su motivo para solicitarlo, ni la intencién que
persigue, puesto que ha registrado sin autorizacion un nombre de dominio
idéntico fonéticamente a una de sus marcas comerciales, con lo cual dicha
actitud configura un intento de competencia desleal, con el consiguiente riesgo
de dilucion marcaria y confusion entre los usuarios de internet.

CUARTO: Que, el segundo solicitante ha demostrado fehacientemente ser
titular de las marcas comerciales invocadas en su escrito de demanda,
INHOUSE, titularidad que lo habilita para ejercer la facultad de uso de dichas
marcas comerciales en el trafico econéomico, y conforme al principio de Ia
especialidad marcaria, lo habilita para utilizarlas dentro de el o los rubros
inscritos. Entonces, de no mediar una autorizacién expresa de parte del titular,
no se puede utilizar la expresion que protege dicha marca comercial con otros
fines, dentro de los cuales se incluye la solicitud de un nombre de dominio,
maxime considerando que el nombre de dominio solicitado por el demandado,
es idéntico fonéticamente a la marca comercial esgrimida por el demandante.

QUINTO: Que, este Tribunal hace presente que, debido a la complejidad de
los nombres de dominio, se ha dispuesto organizarlos, para ampliar y a su vez
diferenciar el tipo de organizacion a los cuales estan referidos. Asi entonces,
debemos distinguir entre los nombres de dominio genéricos o gTLD, entre los
cuales se encuentran por ejemplo los .com, .org. edu, etc, y los nombres de
dominio locales o ccTLD, los cuales llevan las siglas de cada pais, acorde con
la norma ISO 3116. Dentro de estos ultimos, encontramos los dominios .cl,
correspondientes a Chile, los cuales son administrador por NIC Chile, segun
delegaciéon de funciones de ICANN, organismo rector de la materia a nivel
nacional. Ambos tipos de dominio coexisten en Internet, pudiendo ser
accesados desde cualquier lugar del orbe donde exista acceso a la red,
teniendo entonces las mismas posibilidades de reconocimiento unos y otros.
En el caso en cuestidn, la marca comercial del segundo solicitante, que se ve o
puede ver reflejada en un dominio .com, los cuales son materia que escapa a
la competencia de este Tribunal, no lo inhabilita para que éste pueda ver
reflejada asimismo la misma marca en otro clasificador de nombres de
dominio, como resulta ser un dominio .cl. Es mas, la circunstancia de ser la
marca del demandante conocida, lo habilita para proteger ese signo, lo cual
repercute de manera evidente en el conflicto de autos, toda vez que el primer
solicitante no ha hecho valer a su respecto ningun antecedente fehaciente que
configure un mejor derecho a su favor. Cabe sefialar ademas, que el
funcionamiento propio del sistema de nombres de dominio .cl, habilita para el
uso temporal del nombre de dominio desde el momento de la solicitud, el cual
se transforma en definitivo por el periodo asignado, siempre y cuando no
exista un tercero con intereses sobre él, de modo similar como ocurre por
ejemplo con los dominios .com, lo cual demuestra la falta de informacion por
parte del demandado, con respecto a los alcances de su propia solicitud.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal estima que el segundo
solicitante no ha logrado demostrar la conducta abusiva o de mala fe del
primero, ya que no se ha acreditado que haya vulnerado las normas vigentes
al efecto, o haya afectado derechos validamente adquiridos por terceros.
Asimismo, la sola circunstancia de solicitar la asignacion de un nombre de
dominio similar a la marca comercial del demandante, si bien es circunstancia
relevante para dirimir la asignacion definitiva de éste, no lo es por si sola para
configurar o evidenciar la mala fe, ya que no se advierte una vulneracién
fehaciente de los derechos que puede tener la contraparte derivados
principalmente de sus marcas comerciales, ni dicha conducta cae ademas en
los requisitos establecidos por el Reglamento de Nic Chile. Es asi como, al no
haberse configurado la mala fe del demandado, tampoco cabe sefialar que su
conducta es abusiva, ya que el Reglamento expresamente menciona entre los
requisitos copulativos para que ésta proceda, que se haya configurado la mala
fe, lo cual no ha sucedido en la especie.
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SEPTIMO: Que en este orden de cosas, este Tribunal reconoce que es el
segundo solicitante quien ha logrado demostrar fehacientemente poseer
antecedentes que obran a favor de un mejor derecho en torno al nombre de
dominio en disputa inhaus.cl, en desmedro de las pretensiones de la
demandada, quien deberda entonces soportar la pérdida de la asignacion
existente a su favor en relacion al nombre de dominio, conforme a las politicas
previamente aceptadas al momento de efectuar su solicitud. Dicho
razonamiento ha sido adquirido por este Tribunal no sélo a la luz de los
antecedentes invocados por las partes, sino también de aquéllos que fluyen
del espiritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos
relativos a nombres de dominio.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su
actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por
las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos
principios es que se han valorado todos y cada uno de los antecedentes
hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones,
creandose la conviccion de que es a éste Ultimo a quien le corresponde un
mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe
asignarsele el nombre de dominio inhaus.cl, conviccion que no se basa
solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las
argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

NOVENO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
del nombre de dominio inhaus.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion
en el sentido de que se mantienen a salvo en relacion al particular, las demas
facultades que a la primera solicitante en derecho correspondan.

DECIMO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636
y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del
Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio inhaus.cl al segundo solicitante, esto es, CERAMICAS CORDILLERA
COMERCIAL S.A., Rut 76.121.797-6

2.- Que no se condena en costas al primer solicitante, por estimar que éste ha
tenido motivo plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.
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Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 1ro. de Abril de 2013, comparecen ante mi
como testigos de actuacién sefiora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No.
14.044.280-1 y don Tommy Marchant Pozo, C.I. No0.14.396.781-6, quienes
dan fe de lo resuelto, y firman.
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