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Santiago, diez de marzo de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 19251, de fecha 02 de enero de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio <jaguarclub.cl>.

El suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo fielmente y en el
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Laboratorio Arensburg
SACI, RUT: 93.389.000-7, Direccion: Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, Santiago y como segundo solicitante
Cristdbal Porzio Honorato, en representacion de Jaguar Cars Limited, Rut 11.472.650-8, Direccidn: Cerro El
Plomo 5680, piso 19, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 03 de enero de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cité a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia viernes 10 de enero de 2014, a
las 10.35 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 10 de enero de 2014, se llevd a cabo la referida audiencia con la presencia de Juan Pablo Zamora,
en representacion del segundo solicitante y del sefior Juez Arbitro, en rebeldia del primer solicitante, no
pudiendo producirse, en consecuencia conciliacion y se procedio a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 19, con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles 29 de enero
de 2014.

A fojas 20, don Herndn Rios De Marimdn, abogado por el segundo solicitante, presenté al Tribunal Arbitral
un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, Jaguar Cars Limited es un fabricante britanico de automdviles fundado en 1922 como «Swallow
Sidecar Company» por William Lyons, posteriormente fue renombrado como Jaguar Cars después de la
Segunda Guerra Mundial por las connotaciones desafortunadas de las iniciales, SS. La compafiia actualmente
pertenece al grupo industrial y automovilistico indio Tata Motors. Jaguar es conocido por sus lujosas berlinas
y sus automoviles deportivos, segmentos del mercado en el que ha estado desde aproximadamente los afios
1930. La compafiia fue independiente hasta que se hizo parte de la compafia nacional British Motor
Corporation en 1966. En 1984 salié a flote como una compafiia aparte en la bolsa de valores —una de las
muchas privatizaciones del gobierno de Margaret Thatcher— sdélo para hacerse parte de Ford en 1989-1990.
En 1999 se hizo parte del nuevo Premier Automotive Group de Ford con Aston Martin, Volvo y Lincoln. Land
Rover fue agregada al grupo en el 2000 después de ser vendida por BMW. El 25 de marzo del 2008 Ford
Motor Company vendid las marcas y tecnologia de Jaguar y Land Rover al grupo automotriz Tata Motors.Con
fecha 28 de diciembre de 2012, JAGUAR CARS LIMITED cambia de nombre a JAGUAR LAND ROVER LIMITED,
pero se mantiene como parte del grupo TATA;

b) Que, la compaiiia ha tenido grandes éxitos en las disciplinas automovilisticas de “gran turismo” y Sport
Prototipos, particularmente en las 24 horas de Le Mans. Las victorias fueron en 1951 y 1953 con el C-Type,
después en 1955, 1956 y 1957 con el D-Type. Se abandond la famosa carrera por muchos afios, hasta que en
los mediados de los afios 1980 el equipo Tom Walkinshaw Racing comenzé a disefiar y preparar los
prototipos deportivos Jaguar con motores V12 para carreras europeas de deportivos. El equipo comenzo a
ganar regularmente desde el 1987, y con mds apoyo de la fabrica el equipo gané las 24 horas de Le Mans en
1988 y 1990, ademas de participar en la Férmula 1.Por su gran fama a nivel mundial, y por el tremendo

73



Ruperto Pinochet Olave
Juez drbitro
Sistema de resolucién de controversias
Nic Chile

prestigio ganado por la marca, principalmente a raiz de la alta calidad de sus automoviles, los productos
JAGUAR han aparecido en distintos medios y creaciones de cultura popular, siempre asociados a vehiculos
de lujo, de tremenda calidad y distinguido disefio;

c) Que, la marca “JAGUAR” se ha transformado en un elemento principal siendo su signo distintivo desde
hace décadas. Todos los automodviles de la marca “JAGUAR” son ampliamente reconocidos por los
consumidores por su calidad, caracteristicas técnicas y su disefio. “JAGUAR” es el “housemark” de sus
representados, su principal y mas importante marca comercial, poseen los siguientes registros a modo de
ejemplo: Registro N° 959714 “JAGUAR XE”, denominativa, de clase 12, de fecha 23 de agosto de 2012, a
nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 877335 “JAGUAR”, denominativa, de clases 35, 36 y
39, de fecha 11 de febrero de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 963045
“JAGUAR”, denominativa, de clases 1 y 12, de fecha 18 de marzo de 2012, a nombre de JAGUAR LAND
ROVER LIMITED. Registro N° 958557 “JAGUAR”, denominativa, de clase 37, de fecha 4 de abril de 2012, a
nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 736974 “JAGUAR”, denominativa, de clase 37, de
fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 624822 “JAGUAR”,
denominativa, establecimiento comercial, de fecha 18 de marzo de 2002, a nombre de JAGUAR CARS
LIMITED. Registro N° 743145 “JAGUAR”, mixta, clase 35, de fecha 21 de diciembre de 2005, a nombre de
JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 736972 “JAGUAR”, mixta, clase 41, de fecha 24 de octubre de
2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 924947 “JAGUAR”, denominativa,
establecimiento comercial de clase 12, de fecha 1 de junio de 2011, a nombre de JAGUAR LAND ROVER
LIMITED. Registro N° 896682 “JAGUAR RACING”, denominativa, clase 41, de fecha 28 de julio de 2010, a
nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 896707 “JAGUAR RACING”, denominativa, clase 21,
de fecha 28 de julio de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 736973 “JAGUAR”,
mixta, clase 39, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N°
924946 “JAGUAR”, denominativa, clase 12, de fecha 1 de junio de 2011, a nombre de JAGUAR LAND ROVER
LIMITED. Registro N° 736973 “JAGUAR”, denominativa, clase 12, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre
de JAGUAR LAND ROVER LIMITED. Registro N° 899701 “JAGUAR”, denominativa, clase 6, de fecha 13 de
septiembre de 2010, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED;

d) Que, ademas son titulares de la marca “JAGUAR” alrededor del mundo pudiendo, a titulo meramente
ejemplar, citar los siguientes registros:“JAGUAR XS”, N° 496.7568, OAMI.“JAGUAR XS", N° 1129777,
AUSTRALIA. “JAGUAR XS", N° 1273682, MEXICO. “JAGUAR XS", N° 5049533, TAILANDIA. “JAGUAR XS", N°
340850, RUSIA. "JAGUAR XS”, N°916/51, ARABIA SAUDITA;

e) Que, la diversidad de registros de marca que contienen la expresién “JAGUAR”, demuestra la importancia
que tiene esta expresidn para su mandante, ya que es la principal marca de sus automoéviles “JAGUAR”. En
razén de la familia de marcas que ha construido en torno a la expresion “JAGUAR” y el alto reconocimiento
que ésta tienen en el mercado, es posible concluir que los consumidores y usuarios de internet relacionan
dicha expresion exclusivamente con su mandante, de modo que cualquier marca o nombre de dominio que
se construya en forma similar (es decir, asociando a la expresién “JAGUAR” a un elemento adicional) sera
natural o necesariamente asociado a JAGUAR CARS LIMITED y sus empresas relacionadas, mas aun, si dicho
nombre dominio reproduce una marca ya registrada, como lo es “JAGUAR” agregando un elemento
adicional que no logra romper la relacion del nombre de dominio con la marca “JAGUAR”. Asi, el nombre de
dominio solicitado en autos y las marcas registradas presentan relevantes semejanzas conceptuales, lo que
vuelve a el nombre de dominio <JAGUARCLUB.CL> engafiosamente confuso con las marcas de sus
representados;

f) Que, los Sres. LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C. han adicionado un elemento al dominio pedido que no
logra desvirtuar la inevitable conexidn que existe entre la expresion “JAGUAR” y sus mandantes. En efecto,
la palabra “club”, de acuerdo a la definicién que provee la RAE significa “Sociedad fundada por un grupo de
personas con intereses comunes y dedicadas a actividades de distinta especie, principalmente recreativas,
deportivas o culturales”. De esta forma, los usuarios de internet al enfrentarse al dominio <jaguarclub.cl>
necesariamente pensaran que se trata de un dominio de sus mandantes por medio del cual se promueven
actividades para personas amantes de los autos deportivos “JAGUAR”, lo que generara todo tipo de
confusiones;
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g) Que, el uso de la expresion “JAGUAR”, corresponde a una creacion original de sus mandantes, quienes,
como consecuencia de su amplia trayectoria en el mercado nacional y mundial, actualmente es sinénimo de
calidad y excelencia de los productos y servicios ofrecidos, para el correcto funcionamiento de internet,
resulta esencial que exista correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual
dicho dominio conduce;

h) Que, la expresion “JAGUAR” es una marca registrada y notoriamente utilizada en el mercado nacional e
internacional, asi como ampliamente publicitada en el mismo, y existiendo el registro de marca “JAGUAR”
de titularidad de sus mandantes, resulta poco convincente que el primer solicitante la desconozca vy
atendido que el campo de la imaginacidn es infinito y la posibilidad de creacion intelectual amplia, el hecho
de que el nombre de dominio solicitado por el Sres. LABORATORIO ARENSBURG S.A.l.C., sea idéntico a la
marca previamente registrada por sus representados, resulta evidente que la intencion del primer
solicitante al requerir dicha inscripciéon de dominio fue la de aprovecharse del prestigio y la notoriedad de la
marca de sus representados. Lo anterior, con el fin de atraer visitas y obtener beneficios ilegitimos
generados como consecuencia del equivoco del publico consumidor que asumira que la expresién
“JAGUAR”, idéntica a la marca de sus mandantes “JAGUAR”, lo conducird a un sitio web con contenido
relacionado a su creador y legitimo titular, esto es, a JAGUAR CARS LIMITED y a sus automoviles, en
circunstancias que ello no sera cierto. Lo que resultard perjudicial para sus mandantes, quienes ademas de
verse enfrentados a una injusta situacion de dilucién marcaria al otorgarsele derechos a un tercero ajeno a
ellos sobre una expresion idéntica a “JAGUAR”, se veran enfrentados a importantes perjuicios de caracter
econémico. El nombre de dominio solicitado no es mas que una copia de la marca de sus mandantes
“JAGUAR”, no ha existido esfuerzo creativo alguno. De hecho, el uso de dicho nombre de dominio por
cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podria perturbar y perjudicar a su representada
y le permitiria a un tercero obtener valiosa informacién respecto de sus marcas a través de Internet
mediante el empleo de sistemas de registro de informacidn tales como “cookies” u otros similares, basados
en el registro del trafico y preferencias de los usuarios de Internet;

i) Que, un nombre de dominio es una identificacion electrénica de un sitio web en Internet. A través de un
nombre de dominio se puede ubicar o identificar un contenido especifico dentro de la red, permiten usar
diferentes servicios asociados a Internet tales como paginas web, correos electrénicos, localizadores de
informacion, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser Unico y si bien un solo servidor web
puede servir multiples paginas web pertenecientes a multiples dominios, un nombre de dominio sélo puede
apuntar a un servidor. Como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de
comunicacion y obtencion de informacion gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la
practica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la
idea de facilitar la identificacion a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la
informacion a la cual se pretende acceder. Por lo tanto, es muy comun que el nombre de dominio y su
contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, personas, empresas, grupos etc., a las
cuales corresponden efectivamente o con las cuales se identifica esa “denominacién”. De esta forma, es una
practica habitual y un medio legitimo de distribucion, difusidon y prestacion de servicios que una empresa o
una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriria en este
caso;

j) Que, para el nombre de dominio <.cl>, es NIC Chile la autoridad competente y quien ha establecido en su
Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio, asi
como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o mas partes interesadas en un mismo
nombre de dominio. Al tenor de lo anteriormente expuesto, su parte cumple los requisitos de buena fe, en
conformidad a lo dispuesto por el articulo 14 de la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL, haciendo uso de su legitimo derecho a difundir via Internet su marca “JAGUAR”.
En efecto, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile establece que “serd de
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
vdlidamente adquiridos por terceros”;

k) Que, el primer solicitante ha infringido cada una de las hipdtesis establecidas en el articulo 14 antes
descrito. En relacién a las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si bien no existe en nuestro pais una
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consagracion legal al respecto, el Cédigo Chileno de Etica Publicitaria sirve de principal referencia para
establecer parametros en relacidén a esta materia, cita el articulo 4 del sefalado cuerpo normativo y el
articulo13 del Cdigo Chileno de Etica Publicitaria, para sostener que el demandado pretende realizar un uso
indebido e injustificado de la expresion “JAGUAR”, que se encuentra protegida a través de registros de
marca, de titularidad de sus mandantes, ademas de ser usadas actualmente en el mercado nacional;

[) Que, el articulo 3 de la Ley N2 20.169 regula la competencia desleal describe en forma amplia que “es acto
de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios
ilegitimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado”. En forma mas particular, el articulo 4 del
mismo cuerpo legal, sefiala que seran considerados como actos de competencia desleal los siguientes: “Toda
conducta que aproveche indebidamente la reputacion ajena, induciendo a confundir los propios bienes,
servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero”. El demandado ha incurrido
en la clase de actos descrita por la ley de Competencia Desleal, toda vez que al intentar registrar el nombre
de dominio en disputa, idéntico a la marca ya registrada por sus mandantes, intenta aprovecharse
indebidamente de la reputacion de JAGUAR CARS LIMITED y su marca, induciendo al publico a confusidon
respecto del origen empresarial de los establecimientos, productos y/o servicios que se ofrecen o
promocionan a través del dominio en disputa, afectando en consecuencia en forma grave los intereses de
sus representados, quienes, ademas, se verdn privados del derecho de ofrecer y promocionar sus servicios y
productos via internet;

Il) Que, la teoria del first come first served, que trae como consecuencia la asignacién del nombre de
dominio “por defecto” al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado acttian de
buena fe y tienen legitimos intereses que son considerados como equivalentes. A su juicio, en este caso no
es aplicable el principio antes citado, la titularidad de las marcas, registros de marcas con la expresidon
“JAGUAR”, no puede ser obviada ni equiparada al eventual derecho que el primer solicitante posea sobre el
nombre de dominio en conflicto, por el mero hecho de ser su primer solicitante;

m) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompafia, con citacion:

1. Registro N° 959714 “JAGUAR XE”, denominativa, de clase 12, de fecha 23 de agosto de 2012, a nombre de
JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

2. Registro N° 877335 “JAGUAR”, denominativa, de clases 35, 36 y 39, de fecha 11 de febrero de 2010, a
nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

3. Registro N° 963045 “JAGUAR”, denominativa, de clases 1y 12, de fecha 18 de marzo de 2012, a nombre
de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

4. Registro N° 958557 “JAGUAR”, denominativa, de clase 37, de fecha 4 de abril de 2012, a nombre de
JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

5. Registro N° 736974 “JAGUAR”, denominativa, de clase 37, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de
JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

6. Registro N° 624822 “JAGUAR”, denominativa, establecimiento comercial, de fecha 18 de marzo de 2002, a
nombre de JAGUAR CARS LIMITED.

7. Registro N° 743145 “JAGUAR”, mixta, clase 35, de fecha 21 de diciembre de 2005, a nombre de JAGUAR
LAND ROVER LIMITED.

8. Registro N° 736972 “JAGUAR”, mixta, clase 41, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR
LAND ROVER LIMITED.

9. Registro N° 924947 “JAGUAR”, denominativa, establecimiento comercial de clase 12, de fecha 1 de junio
de 2011, a nombre de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

10. Registro N° 896682 “JAGUAR RACING”, denominativa, clase 41, de fecha 28 de julio de 2010, a nombre
de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

11. Registro N° 896707 “JAGUAR RACING”, denominativa, clase 21, de fecha 28 de julio de 2010, a nombre
de JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

12. Registro N° 736973 “JAGUAR”, mixta, clase 39, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de JAGUAR
LAND ROVER LIMITED.

13. Registro N° 924946 “JAGUAR”, denominativa, clase 12, de fecha 1 de junio de 2011, a nombre de
JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
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14. Registro N° 736973 “JAGUAR”, denominativa, clase 12, de fecha 24 de octubre de 2005, a nombre de
JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

15. Registro N° 899701 “JAGUAR”, denominativa, clase 6, de fecha 13 de septiembre de 2010, a nombre de
JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

16. Impresiones obtenidas en las paginas oficiales de las respectivas Oficinas de Marcas que dan cuenta de
la titularidad y vigencia de los siguientes registros de marca, en el Extranjero, a favor de sus
mandantes:“JAGUAR XS”, N° 496.7568, OAMI.“JAGUAR XS", N° 1129777, AUSTRALIA,“JAGUAR XS", N°
1273682, MEXICO,“JAGUAR XS", N° 5049533, TAILANDIA,“JAGUAR XS", N° 340850, RUSIA,"JAGUAR XS”, N°
916/51, ARABIA SAUDITA.

17. Conjunto de impresiones obtenidas de diversos sitios web pertenecientes a JAGUAR CARS LIMITED vy
JAGUAR LAND ROVER LIMITED y sus empresas relacionadas, que dan cuenta de publicidad de “JAGUAR".

Con fecha 07 de marzo de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignacién de
nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por
acompanados, con citacion.

Con fecha 07 de marzo de 2014, este Tribunal arbitral declaré abierto el periodo de respuestas por el
término de 5 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 14 de marzo de 2014, apercibiéndose al
primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

A fojas 71, con fecha 21 de marzo de 2014, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante, este
Tribunal Arbitral resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentacién que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las
partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su
propio interés -segln Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-,
que tratandose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realizacién por la parte que le
correspondia no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realizacidon se asocian unas
consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportd la carga y, como es obvio, a su no realizacidon
se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantd la carga. Al tenor de lo sefialado, como
el juez no estd autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia en caso de falta de prueba, de
acuerdo al principio de inexcusabilidad, debe determinar cudl de las partes debe padecer las consecuencias
perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondia. Resulta pacifico entre
nosotros que la distribucidn de la tarea probatoria entre el demandante y el demandado se realiza a partir
de lo prescrito en el articulo 1698 del Cédigo Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su
extincion al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit
probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega).
A partir de la norma sefialada, la doctrina y la jurisprudencia ha precisado la regla en el sentido de atribuir la
carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y
excluyentes al demandado. En otros términos, el actor debera probar lo que sostiene y fundamenta su
pretensién, mientras que el demandado deberd probar lo que sostiene y fundamenta su oposicion a la
pretensiéon del actor. APUNTES DEL CURSO DE TEORIA GENERAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO
ORDINARIO DEL PROFESOR DR. DIEGO PALOMO VELEZ. Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la
Universidad de Talca. 2011.
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TERCERO: Que, no consta en autos la utilizacidn que pretenderd dar el primer solicitante al sitio, ni cémo
afecta o afectaria esta denominacidn los derechos del segundo, si bien el término Jaguar club, significa un
animal y un conjunto, es una unién de términos genéricos, asi el resultado, no es una creacion original de
uno u otro solicitante, de forma que habria bastado justificar que el uso no coincidiria con la utilizacién y
proteccidn marcaria que tiene registrada el segundo, toda vez que se trata de una marca publica y notoria
en materia automotriz.

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la
marca y expresiones publicitarias conocidas, publicas y notorias relativas a productos del segundo, sin
elemento diferenciador alguno, como para determinar fehacientemente que no habrd confusién para el
publico consumidor referido al giro del segundo solicitante y afectar el area de proteccién de su marca, mas
aun, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca esta enteramente contenida en el
dominio y al no conocer tampoco, la actividad del primer solicitante, es riesgoso pensar que no afectara el
giro del segundo como para presumir que no existira confusion con el publico al que pretende asistir uno u
otro solicitante; por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el publico
pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio.
Madxime cuando la marca Jaguar del segundo solicitante resulta ser una marca publica y notoria, en materia
de marcas es lo que se denomina una marca publica y notoria, eso importa que dentro de la sociedad, el
comun de las personas la conozcan y utilicen, no pudiendo alegarse desconocimiento de la misma por los
ciudadanos y conlleva importantes consecuencias, como la gran inversion publicitaria de las mismas, y los
grandes esfuerzos para protegerlas, que importan grandes inversiones detrds de las mismas. Esto resulta ser
un hecho publico y notorio

QUINTO: Que, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica
sus pretensidn, asi ha acreditado ser una institucién de trayectoria mundial, famosa sobretodo en el
mercado automotor, unido a una conducta comercial consistente y concluyente, tratandose de una marca
publica y notoriamente conocida, unido al desinterés del primer solicitante, basta para acreditar mala fe de
su parte, al inscribir una marca tan famosa, como conocida. Es evidente que se afecta el area de proteccién
de la marca, mas aun, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca esta
enteramente contenida en el dominio y al no conocer la actividad del primer solicitante, es riesgoso pensar
que no afectard el giro del segundo como para presumir que no existird confusion con el publico al que
pretende asistir uno u otro solicitante; por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el
sentido que el publico pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de
comerciar con el sitio. Por lo que resulta ain mas indispensable acreditar que la actividad a desarrollar no
afectara la proteccion de una marca tan conocida, como publica.

SEXTO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la
expresion “jaguar”, se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile y extranjero, idénticas al dominio
solicitado, para varias clases y servicios relacionados al rubro automotriz, lo que constituye también fuertes
indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El primer solicitante no ha acreditado, de forma
alguna el giro que desarrollard con el dominio, como tampoco que el uso que pretende dar al dominio
solicitado no coincide con las clases registradas del segundo, y la proteccion consiguiente, que tales marcas
proporcionan, pese a que ello no tenia costo para él.

SEPTIMO: Que, la utilizacion del término “jaguar” por el segundo solicitante, para el desarrollo de su
actividad, podria ser considerado una creacién original del mismo, toda vez que la expresidn esta inscrita
por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, como ha verificado este
Tribunal, de la documentacién acompafiada, el término solicitado es el mismo de su marca, con el agregado
club, que no otorga una distintividad suficiente, por lo que se estima que podria generar confusién en el
publico consumidor de uno y otro solicitante y posible desvio de su clientela hacia un sitio que contenga
informacion que pueda generar confusion. Por lo que puede entenderse, que el segundo solicitante
presenta ciertos derechos previos adquiridos sobre el término en cuestion.

OCTAVO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este Juez, en
base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o
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alegar los hechos fundantes de la pretensién y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por
lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional.

NOVENO: Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio first come, first served,
en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes estan de
buena fe y acreditan tener derechos previos similares, resultando como una regla para preferir, como tantas
veces en nuestro ordenamiento, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acredité
fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer
solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas, no probé de forma alguna.

DECIMO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mdnica: "...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en
contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”. En el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

e En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Orgdnico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “jaguarclub.cl”, al
segundo solicitante don Cristdbal Porzio Honorato, en representacion de Jaguar Cars Limited, Rut
11.472.650-8, sin costas, dada la inactividad del primer solicitante.

e Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacidn y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

e Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

e Notifiquese a los solicitantes por correo electrdnico.

e Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19.251- 2013

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-
Chile.

79



Ruperto Pinochet Olave
Juez drbitro
Sistema de resolucién de controversias
Nic Chile

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MURNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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