lacasadelsol.cl

En Santiago, a 30 de Enero de 2008.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF07892, de 17 de Agodw® 2007, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion weagkitraje, a fin de resolver el conflicto
entre Marta Gonzalez lbarra y la Universidadidkea, por la inscripcion del nombre de
dominio lacasadelsol.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que constgasfad y 3.

3.- Copia de la comunicacion de Nic Chile a laggzgammediante correo electronico de 17
de Agosto de 2007, dando cuenta de la designaeiosudcrito como arbitro en este caso,
de fojas 5.

4.- Resolucion de fojas 6, de 22 de Agosto de 2@@r,la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a compdoen las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

5.- Notificacion de fojas 7, que se hace a lasegacbn fecha 22 de Agosto de 2007, de la
resolucién sefialada en el nUmero anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formmdade admision de envios registrados
de Correos de Chile, en los que consta el despath® partes por correo certificado, con
fecha 22 de Agosto de 2007, de los documentoddegeen los numeros anteriores.

7.- Copia del correo electrénico dirigido a Nic Iehcon copia a las partes, con fecha 23 de
Agosto de 2007, comunicando la aceptacion del gsascia designacion de arbitro en este
caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electronico dirigido por Riule a las partes, dando cuenta de haber
tomado conocimiento de mi aceptacion a la designade arbitro, de fecha 23 de Agosto
de 2007, agregado a fojas 11.

9.- Escrito y documentos de fojas 12 y siguiengéesgl que consta la personeria de los
representantes de la Universidad de Talca.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 1(5€ptiembre de 2007, con la sola
asistencia de don Rodrigo Ledn Urrutia, en repttesémn de la Universidad de Talca, en el
cual se fijaron las normas por las que se regtgamscedimiento, que rola a fojas 18 y 19.

11.- Notificaciébn de fojas 20, hecha a las partesiiante correo electrénico de 10 de
Septiembre de 2007, en la cual se les envia cabiaatia del comparendo indicada en el
ndamero anterior.

12.- Escrito de fojas 21 y siguientes, medianteual la parte de la Universidad de Talca
presenta su demanda de mejor derecho para la egigrtiel nombre de dominio.

13.- Documento de fojas 28 consistente en impdesia informacion proporcionada en la
pagina web del Departamento de Propiedad Indyseialel que consta que los sefiores
Universidad de Talca son duefios de la marca ragst€ASA DEL SOL, inscrita con el
namero 552.844 para distinguir todos los produdka clase 33.-



14.- Documento de fojas 29, consistente en fotacde la Solicitud N° 780.193, de 6 de
Julio de 2007, mediante la cual dofia Marta Lorenaz@lez Ibarra pidié el registro de la
marca LA CASA DEL SOL (mixta), para distinguir 8alde belleza integral, que consiste
en aplicacion de técnicas de reflexologia, apitarapasajes, podologia, clase 44.-

15.- Documento de fojas 30, consistente en fotacde la Solicitud N° 780.192, de 6 de
Julio de 2007, mediante la cual dofia Marta Lorenaz@lez Ibarra pidié el registro de la
marca CAFE DEL SOL (mixta), para distinguir cafeerbar, restaurant, procuracion de
alimentos y bebidas, clase 43.-

16.- Documento de fojas 31, consistente en fotacde la factura N° 222811 de la
empresa Publicaciones Lo Castillo, de 13 de Aga&o02007, a dofla Marta Lorena
Gonzalez Ibarra, por concepto de contrato de pdblicrevista Dato Aviso.

17.- Documento de fojas 32, consistente en fotacdpl documento y comprobante de
pago efectuado por dofia Marta Lorena GonzalezdtkaNic Chile, por la presentacion de
la solicitud de inscripcion del nombre de domir@odsadelsol.cl.

18.- Documentos de fojas 33 a 43, consistentefommgrafias de las instalaciones y
ejemplares de volantes publicitarios y tarjetaprdsentacion de “La Casa del Sol”.

19.- Escrito de fojas 44 y siguientes, mediantaual dofia Marta Gonzalez Ibarra presenta
sus argumentos y pruebas de mejor derecho al nafeldeminio en disputa.

20.- Resolucion de fojas 51, de 26 de Septiemér2007, mediante el cual se proveen las
presentaciones de las partes, dandose trasladescdo de fojas 21, y disponiendo que
para proveer la presentacion de fojas 44, previtans@ debe acompafiar copia de los
documentos, en conformidad con lo previsto en laenas de procedimiento y su
correspondiente notificaciébn por correo electronito 26 de Septiembre de 2007, cuya
copia se encuentra agregada a fojas 52.

21.- Escrito de fojas 53, mediante el cual lagodd dofia Marta Gonzalez Ibarra cumple lo
ordenado, acompafnando copia de los documentos.

22.- Resolucion de fojas 54, de 1 de Octubre @ 20 la que se provee y da traslado a la
contraria de la presentacion de la primera solitétg su correspondiente notificacion a las
partes, mediante correo electronico de igual fecinga copia se encuentra agregada a fojas
55.

23.- Escrito de fojas 56 y siguientes, medianteuall la parte de dofia Marta Gonzalez
Ibarra evacua el traslado conferido a fojas 51.

24.- Resolucion de fojas 61, de 4 de Octubre d& 280iendo por evacuado el traslado
referido en el nUmero anterior y su correspondigmttficacion a las partes, mediante
correo electrénico de igual fecha, cuya copia sei@ntra agregada a fojas 62.

25.- Escrito de fojas 63 y siguiente, medianteuall ¢a parte de la Universidad de Talca
acompafa documento y solicita se tenga presente.

26.- Documento de fojas 65 consistente en impred#dlia informacion que se publica en la
pagina web del Departamento de Propiedad Industuliahde consta que los sefores
Universidad de Talca son dueiios de la marca coahdCASA DEL SOL, Registro N°
552.844, que distingue todos los productos dealsecB3.-



27.- Resolucion de fojas 66, de 8 de Octubre d&,260 la que se provee la presentacion
de fojas 63 y su correspondiente notificacion aplates, mediante correo electrénico de
igual fecha, cuya copia se encuentra agregadas 3.

28.- Escrito de fojas 68 y 69, mediante el cuapdate de dofia Marta Gonzalez lbarra
solicita se tenga presente las consideraciones igdiea respecto del documento
acompafnado por la contraria.

29.- Resolucion de fojas 70, de 12 de Octubre @& ,2én la que se provee la presentacion
de fojas 68 y su correspondiente notificacion aplates, mediante correo electrénico de
igual fecha, cuya copia se encuentra agregadas 7dj.

30.- Resolucion de fojas 72, de 23 de Octubre @& ,26n la que se cita a las partes a oir
sentencia y su correspondiente notificacion, mediaorreo electrénico de igual fecha,
cuya copia se encuentra agregada a fojas 73.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio dofia Marta Lo®oazalez Ibarra, RUT N° 10.506.885-9,
domiciliada en Av. Las Condes 7703, Santiago yvemsidad de Talca, RUT N°
70.885.500-6, con domicilio en Camino de Lircay, J/alca.

Il.- Que el asunto materia de este arbitraje ctagn resolver el conflicto suscitado entre
dofia Marta Lorena Gonzalez |barra, como primer&itaite, y Universidad de Talca,

como segundo solicitante, por la presentacion partepde ambos de solicitudes
competitivas para la inscripcion del nombre de dwoniacasadelsol.cl, y determinar a
quien corresponde el mejor derecho para que ssegreeaen forma definitiva dicho nombre
de dominio.

lll.- Que en su demanda de fojas 21, la parte deddsidad de Talca funda su peticion en
los siguientes antecedentes:

Sefialan en primer lugar que la regulacién sobrebnesnde dominio esta orientada a la
asignacion de un nombre de dominio en conflictqjaela parte que demuestre tener un
mejor derecho, frente a lo cual argumentan que rivddsidad de Talca es duefia del
registro N° 552.884 de la marca “CASA DEL SOL” giistingue todos los productos de la
clase 33; registro que se efectud el afio 1998e@s e€h un plazo muy anterior al inicio del

proyecto que la parte contraria puede alegar cammiq

En el evento improbable de que el primer solicganibtuviera el registro del nombre de
dominio, estaria en posicion de capitalizar patassbeneficios del registro marcario que le
pertenece, lo cual resulta contrario al principé ‘dair use” que inspird la creacion del
sistema de administracion de nombres de dominipasbn que generaria ademas toda
suerte de confusiones y errores entre los consuiasdo

Subrayan que en nuestro pais la reiterada jurispiid ha sefialado que en nuestro sistema
no se aplica el principio de “first come, first @&’ sino sélo cuando ambas partes han
acreditado iguales derechos e intereses.

No dandose esta situacion desde el horizonte dejomaderecho” y mas especificamente
desde los “derechos validamente adquiridos”, yaaqueste caso en particular el segundo
solicitante puede exhibir sélidos derechos en bases antecedentes marcarios.

Por otro lado, agrega que no se debe olvidar gut f@s dominios como las marcas
comerciales participan del denominado “orden pé@bkconomico” cuyas coordenadas



fundamentales tienen que ver con un sistema ecanogque permita y estimule a los
actores econdémicos que desarrollen actividades rotates y se arriesguen. En esta
perspectiva resulta ilégico y por sobre todo imgugie un tercero capitalice la visibilidad y
ventajas de una marca registrada de una emprebalsn contribuido en nada a ella.

Agregan que una circunstancia que agrava partroelate este conflicto es el hecho de que
la primera solicitante, no solamente intenta regisilgo que es una marca de su propiedad,
sino que pretende aplicarla en rubros alimentiginsulados necesariamente a la clase 33
sobre vinos. Esta situacion, que la Organizaciomdval de la Propiedad Intelectual
denomina “parasitismo” atenta contra los mas eleéahes principios de nuestro sistema
juridico (principio de buena fe, derecho de propiedetc.) Lo justo es que la primera
solicitante cree y desarrolle una marca y un miesén el ambito de la educacion y no que
se aproveche de la trayectoria bastamente cong@g@osa de la Universidad de Talca.

En definitiva, solicita tener por presentada lsspree solicitud de asignacion de nombre de
dominio y resolver que el nombre lacasadelsol&lasgnado a Universidad de Talca, con
expresa condena en costas de la parte contraria.

IV.- Que en su presentacion de fojas 44, la pagteafia Marta Gonzalez Ibarra funda su
pretensién en los siguientes antecedentes:

Sefnala que junto a su madre Cecilia Ibarra Landgress hermanas Josefina y Cecilia
Gonzalez Ibarra, el afilo 2006 comenzaron a mateialin suefio consistente en instalar un
negocio familiar orientado a la salud y bellezagnal, lo que han materializado cuando
encontraron una propiedad adecuada en la avengl@drdes.

Su proyecto consiste en prestar servicios oriestadas distintas necesidades de la familia,
tanto de salud, como estética, entretencion y canpdra lo cual han creado en su casa
espacios diferentes, que ofrece vivir una agradatperiencia.

El origen del nombre “La casa del sol” fue una ci@ade toda la familia y dice relacion
con los fines que persigue su proyecto, que eg leodthpartir con sus clientes la energia
revitalizadora que intentan otorgar a través dessnscios.

Antes de realizar cualquier actividad de promodi@nsu negocio, y a fin de evitar un
conflicto entre marcas comerciales y nombres deimlomy la consiguiente pérdida

econdémica que ello pudiera ocasionar, procuro tregisel nombre en disputa en distintas
denominaciones del registro marcario nacional, ddargue en Abril de 2007 solicito el

dominio lacasadelsol en el Registro de Nombre$dehinio CL y las marcas La Casa del
Sol y Café del Sol, en el Departamento de Propiddddstrial, en las clases 44 y 43,
respectivamente, esto es, salon de belleza intggeafeteria, restaurant, procuracién de
alimentos y bebidas.

Con posterioridad iniciaron sus labores de promogipublicidad de la marca con afiches,
volantes, tripticos, publicidad en revistas y otypddesde luego, con la presencia en la
pagina de Internet.

Recalcan que las actividades desarrolladas por &sa Glel Sol son de naturaleza
absolutamente distinta a la de Universidad de T@ormlo cual el uso que hagan de este
dominio no puede afectar sus intereses.

Agregan que ademas el dominio pedido “La Casa délrf® es idéntico a la marca de la
Universidad de Talca “Casa del Sol”, nombre querddeno se encuentra desarrollado o
dado a conocer de ninguna forma por dicha inséituci



Por el contrario, el Centro de Estética y Belleziedral La Casa del Sol se encuentra
funcionando desde Abril de 2007, lo cual se aaedidbn los documentos que se
acompafan, que demuestran que se ha hecho un baertefe.

Agregan también que debe aplicarse el principitfidd come, first served”, de aplicacion
general por nuestra jurisprudencia arbitral, quegge la diligencia del primer solicitante
de un registro de nombre de dominio, resultandprendente que la Universidad de Talca
no hubiera solicitado antes dicha denominacion.

Agregan que los dominios sobre nombres o marcasrooates, participan del denominado
“orden publico econdmico” cuyas coordenadas fundaahes tienen que ver con un
sistema econdmico que premie y estimule a los ext@condmicos que desarrollan
actividades comerciales y se arriesgan, perspestiVa que resulta injusto que una persona
no utilice y al mismo tiempo impida el uso de umiboe en el mercado.

En definitiva, sefiala tener un interés real, efecti serio sobre el nombre de dominio en
disputa, por lo cual pide que se le asigne el dantatasadelsol.cl, con expresa condena en
costas de la Universidad de Talca.

V.- Que en su escrito de fojas 56, la parte de ddédaa Gonzalez Ibarra, evacuando el

traslado conferido en autos respecto de la preséntale la contraria, expresa que sin

desconocer los derechos que pueda tener la Urdadrdie Talca sobre su marca comercial
registrada, lo cierto es que la actividad de lapra solicitante se refiere a un centro de
salud y belleza integral, donde ademas funcionacafeteria y ahonda en argumentos para
demostrar que ambas actividades no pueden semchdfs.

VI.- Que en su escrito de fojas 63, la parte devehsidad de Talca acompafia un impreso
de la informacion proporcionada por la pagina welh Bepartamento de Propiedad
Industrial, donde consta que los sefiores UnivealsitdaTalca son duefios del registro N°
552.844 de la marca comercial “CASA DEL SOL”, qustidgue todos los productos de la
clase 33; destacando que dicha institucion eswbraxa en nuestro pais y que su marca es
muy anterior a la solicitud recién presentada popdrte contraria, siendo titular de un
registro de propiedad industrial que es ademasiantecualquiera situacion, hecho, mera
expectativa o a un derecho que pudiere alegamizara.

VIl.- Que en su escrito de fojas 68, la parte dBadblarta Gonzalez lbarra reafirma sus

planteamientos, insistiendo en que el derecho dgigfad industrial que alega el segundo
solicitante, solamente se aplica respecto de lodugtos comprendidos en la clase en la
cual la Universidad de Talca tiene inscrita su maesto es, la clase 33, a diferencia suya
gue ha pedido el registro de la marca en la cldse 4

VIIl.- Que con los documentos de fojas 28 y 65phfetados por la contraria, se tendra por
acreditado que los sefores Universidad de Talcaitstares de la marca comercial "CASA
DEL SOL" registrada con el N° 552.844, con fechadkl Noviembre de 1999, para
distinguir todos los productos de la clase 33.

IX.- Que con el documento de fojas 29, no objetpdo la contraria, se tendra por
acreditado que dofia Marta Lorena Gonzalez Ibasréfudar de la solicitud N° 780.193, de
registro de la marca "LA CASA DEL SOL" para distimgsalén de belleza integral que
consiste en aplicacion de técnicas de reflexol@gitierapia, masajes y podologia, clase 44,
pedida con fecha 6 de Julio de 2007.

X.- Que con los documentos de fojas 33 a 43, netathps por la contraria, se tendra por
acreditado que la primera solicitante hace un fsctieo de la expresion "LA CASA DEL
SOL" en actividades de podologia, reflexologiatesppia, masajes terapéuticos y de
relajacion, peluqueria, cibercafé.



Xl.- Que aun cuando el segundo solicitante hayadiado ser titular de una marca
comercial registrada, no se ha rendido en autaggunan prueba tendiente a demostrar que
se trate de una marca comercial famosa y notorés &ln, no se ha acompafiado prueba
alguna que acredite que los sefiores Universidadatla utilicen efectivamente en el
comercio su marca “CASA DEL SOL” para distinguioguctos de la clase 33.

XIl.- Que en tales circunstancias, el ambito degu@ion de Universidad de Talca sobre su
marca comercial registrada estd completamente ndctito a los ya mencionados

productos de la clase 33, los cuales no diceniéglaron el uso que la primer solicitante

hace de la denominacion “LA CASA DEL SOL".

XIIl.- Que teniendo en consideracion que la adad desarrollada por la primer solicitante
con la denominacion que ha asignado a su empregae ycorresponde al nombre de
dominio solicitado no afecta ni contraria los daoscde propiedad industrial que posee el
segundo solicitante como titular de una marca coialenscrita en la clase 33, sélo puede
concluirse que Universidad de Talca no ha acredlitether un mejor derecho para la
inscripcion del nombre de dominio en disputa, el quede ser legitimamente inscrito por
un tercero si lo va a utilizar en un ambito difeeen

XIV.- Que bajo estas circunstancias, tampoco lisadl de dofia Marta Gonzélez Ibarra
afecta derechos preexistentes de la Universidadbba, que conforme al Articulo 14 de la
Reglamentacion de Nic Chile habria afectado al @risolicitante.

XV.- Que no existiendo un mejor derecho por parel degundo solicitante y
desprendiéndose de los antecedentes que la prifiwtasmite ha hecho un uso legitimo de
la denominacion constitutiva del nombre de domamalisputa, corresponde que ésta le sea
asignado a ella en forma definitiva.

XVI.- Que en los autos no se ha rendido pruebaigufie que acredite que las partes se
encuentra en alguna de las situaciones previstad ewiso final del N° 8 del Anexo 1
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Regatacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, apreciandosecanbio que les asiste un justo
motivo para litigar, razén por la cual no se daigal a la peticibn de condena en costas
formulada por las partes, sin perjuicio de queesponde al segundo solicitante asumir el
pago de las costas procesales, como lo ha hecho.

RESUELVO:

l.- Rechazar la solicitud de Universidad de TaRid,T N° 70.885.500-6, para la inscripcion
del nombre de dominio lacasadelsol.cl.

Il.- Acoger la solicitud de dofia Marta GonzalezritbaRUT N° 10.506.885-9, y asignarle
en forma definitiva el nombre de dominio lacassaolet!.

lll.- Negar lugar a la peticion de condena en cfvamulada por las partes, sin perjuicio
de que corresponde al segundo solicitante el pagtag costas procesales, como lo ha
hecho.



Autoricese la sentencia por un Ministro de Fe ogms testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 deldigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunst®&dula nacional de identidad N°
5.199.640-2.

Santiago, 30 de Enero de 2008.



