Foja 187
Santiago, a veintisiete de diciembre del afio dos mil siete.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las BaBescgdimiento
Arbitral de fojas 8 y 9 de autos y de conformidad con lo dispuestel @oticulo 170

del Cddigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la ExcmateC8uprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920 ngbsdiéitado a las
partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictaiglaeste sentencia en juicio
arbitral de asignacion del nombre de dominio “milan.cl”,

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 27 de septiembre de 2007, el DepartameGierdas de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé alisuskrez Arbitro
Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombes dominio
“milan.cl”, surgido entre Asesorias y Representaciones Corfesrclamitada, Rut
77.807.930-5, del giro de su nombre, representada por dona Renata del Carmen Quintar
Aboid, ambos domiciliados en calle Brown Norte N° 778, comuna de Nufio@gdant
y Lan Airlines S.A., Rut 89.862.200-2, del giro de su nombre, domiciliada en Av.
Americo Vespucio N° 901, comuna de Renca, Santiago, representadesesuéss por
Silva & Cia. Patentes y Maracas Limitada, quien comparecesamado por su
Abogado don Rodrigo Ledn Urrutia, con domicilio en calle Hendaya N° 60, piso 4,
comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolucion de fecha 4 de det@bfy el
suscrito acepto el cargo y juré desempefarlo fielmente y membr tiempo posible y
citd a las partes a comparendo para fijar las BasesPdetedimiento Arbitral segin
consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitrb2etidia
octubre de 2007, segun consta a fojas 8 y 9 de autos, con la asistende Isdparte
opositora Lan Airlines S.A.

Que son partes litigantes en este juicio arbitral de asiymat? nombre de dominio
“milan.cl”, Asesorias y Representaciones Comerciales Ldajt@primer solicitante y
demandado y Lan Airlines S.A., segundo solicitante y demandante.

Enunciacion breve de la pretension del demandante u opositor de antddrllres
S.A.:

La parte demandante u opositor funda su demanda de oposicién a que s erorgu
definitiva el registro del nombre de dominio “milan.cl” a AsesosidRepresentaciones
Comerciales Limitada, haciendo valer los siguientes fundamentos:

1.- Fundamentos de Hecho: La parte demandante, en su escrito del@e®dojas 10,
cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechesteraion del primer
solicitante y se le asigne el nombre de dominio en disputa:

Sefiala que Asesorias y Representaciones Comerciales Lisotauk® el registro de la



expresion “milan.cl’, y que dentro del plazo establecido en el atid¢dl del
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres dénido@L, Lan
Airlines S.A, solicité el mismo nombre de dominio, ya indicado.

2.- Fundamentos de Derecho: Como primer fundamento de derecho la parte
demandante, sefiala que la Internet y su regulacion ha resultadrta y erratica”,
constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces aamesia nueva
realidad con los principios generales del derecho. Agrega que debelerarse el
principio de derecho econdmico, consistente en que los actores ctesdasaasiste el
derecho de “capitalizar” su trayectoria comercial, como ju#iboto al desarrollo de
actividades honestas, creativas y emprendedoras; sefiala querasnsad que este
caso sea evaluado mas alla de la tentacion de aplicar simgligael principio “first
come first served”, que en muchos casos involucra una profunda injugtitéauna
mala sefal a los actores econdmicos; y que se impone analizar los coddlintrabres
de dominio a la luz de los principios generales del derecho vy t@sisadel “mejor
derecho”.

Como segundo argumento juridico, sefala la parte opositora que Lan Airlines SLA., es e
creador, usuario y quien ha posicionado en Chile y el resto de Arhétioa el signo
“LAN”, “que sin lugar a dudas reviste el caracter de famoso griooty como tal, es
reconocido por todo el mercado aeronautico en Chile y en el extranjgyor’ ello “ha
protegido su capital intelectual a través de una gran cantidad de registtasosa
Sefiala que el dominio solicitado incluye en forma principal, esepaktantiva la
marca famosa y que califica de renombrada “LAN”, el que indaigxpresion adjetivo
posesivo “MI”, que implica “MI- LAN”, como sefial de pertenencia de la maréa\.
por lo que de otorgarse el dominio en disputa al primer solicitanpgosieicira una
confusién en el publico nacional.

Agrega que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trégectque afecta a la
imagen de la empresa, causandose confusion y dilucibn marcariacasvo ale que se
asigne el nombre en disputa al primer solicitante; seguidamanparte opositora
formula la siguiente interrogante: “¢ favorece un saludable ddeagoandmico, el que
un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la tr@égecposicionamiento
de otra?, situacién que califica de perniciosa para el sisteom&raico lo que ademas
no se aviene con los principios que informan nuestro ordenamiento juridico.
Agrega que el concepto “milan.cl”, se identifica inequivocameoiteet nombre con
gue la demandante es conocida por el publico consumidor, por lo que la sola
“confundibilidad” de conceptos es antecedente suficiente como paed dominio sea
signado a la parte opositora; para estos efectos cita ell@rii¢ del Reglamento NIC
Chile, que sefiala: “Sera de responsabilidad exclusiva delawiéecijue su inscripcion

no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los prirdgpias



competencia leal y de la ética mercantil, como asimismcgches validamente
adquiridos por terceros”, asimismo cita Yy transcribe eluotie2 del Reglamento
citado.

Finalmente, concluye sefialando que si se asigna el nombre de domilaio.cl” al
primer solicitante se producirdn confusiones y errores en el deeregpecto de la
procedencia empresarial de los productos y servicios que preteridgudiston los
conceptos “MILAN.CL”, ya que los consumidores lo identifican casi dmera
automatica con Lan Airlines S.A. y que la “buena fe, interégifey marcas y
dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posiciengs comerciales
consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandantéwamadet “un
mejor derecho” para optar al dominio en cuestion”.

La demanda de Lan Airlines S.A., que rola a fojas 10 de autos, fueadsdifa la parte
demandada Asesorias y Representaciones Comerciales Limitauafecha 6 de
noviembre de 2007, mediante correo electrénico, confiriéndosele un plazo des10 di
habiles para su contestacion.

Que a fojas 73 de autos, con fecha 7 de noviembre de 2007, la parte demandada
Asesorias y Representaciones Comerciales Limitada, presergéuisorde reposicion
en contra de la resolucién de fecha 6 de noviembre de 2007, sosteniendo que la
demanda de fojas 10 fue presentada fuera de plazo, ya que ladédbasesedimiento
establecieron en su numero sexto que los plazos seran de dias )édtigdes y que el
demandante presento su libelo de demanda vencido ya el dia décimesteiiigcido

en las bases de procedimiento, razén por la cual la demandta restemporanea,
solicitando que el Tribunal la rechace de plano.

Con fecha 7 de noviembre de 2007, se confirid traslado a la parte deteanda
notificando con misma fecha a las partes; la parte demandante con fecha 9 méneovie
de 2007 evacuo el traslado conferido.

Que mediante resolucion de fecha 14 de noviembre de 2007, el Tribunalérethaz
recurso de reposicion presentado por la parte demandada, fundado en pjago®s
judiciales no son de caracter fatal segun se ha resuelto poran@esima. Corte
Suprema en sentencias de fechas 2 de septiembre de 1905 y de 10 déraodeeem
1916, ya que sOlo los plazos legales que utilicen la expresion “ddgitrbenen el
caracter de fatal.

Que con fecha 21 de noviembre de 2007, la parte demandada procediéstacdat
demanda de fojas 10 presentada por Lan Airlines, solicitando su seshazoco los
siguientes argumentos:

1.- Argumenta que el Abogado de la parte demandante don Rodrigo Led@a ©rr i
escrito de demanda, califica de simplista, miope criteri@, @licacion del principio

“Fist come, first served”, que algunos jueces arbitros utilpgaa resolver conflictos de



nombre de dominio, lo que la demandada representa como juicios degtoaldgpara
los Jueces Arbitros de NIC.

2.- Controvierte que la demandante sea la creadora intelectwapdibra “MILAN”,
ya que es el nombre de una muy antigua ciudad italiana fundadas peitas del norte
italiano por el afio 600 A.C. y que fue conquistada por los romanos alretidoio
222 A.C., quienes le dieron el nombre de Mediolalum y que fue capitdingdetio
Romano de Occidente en tiempos del Emperador Teodosio |, en el kiblmy\¢apital
de la region de Lombardia, uno de los principales centros comergifitescieros y
una de las ciudades mas ricas de la Union Europea, y sede dledadB Italia y cuya
Feria Comercial es una de las mas importantes de Italia y del mundo.

3.- Sefala que ante el Departamento de Propiedad Industrial, apaesceersonas
juridicas como titulares del signo “MILAN”, a saber Sociedad Superados Milan
Ltda., en la clase 20, Colchones Rosen S.A., en la clase 19 y Matha B&., en la
clase 16, no figurando como titular del registro marcario la desnéed.an Airlines
S.A., lo que prueba que no tiene un mejor derecho que la parte demandaser para
titular del dominio de autos, como sostiene en su demanda.

A fojas 184 la parte demandante presentd escrito sumado téngaseepreseel que
sefiala que el nombre de dominio solicitado comprende la marcay‘lah’adjetivo
posesivo “mi” y que la demandada ha solicitado “milan” y no “mil&of) tilde en la
letra a, como es el nombre de la ciudad italiana; el Tribunaleotya 4 de diciembre
de 2007, proveyo al escrito de fojas 184 téngase presente.

Que con fecha 27 de diciembre de 2007 el tribunal citd a las padéssentencia
definitiva, notificandose a las partes con misma fecha por correo eleotronic

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: El hecho sobre que versa la cuestién que debe fallarse, cemsttéerminar
a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de domitam.ttii esto es si
a Asesorias y Representaciones Comerciales Limitada, psatieitante, o a Lan
Airlines S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Lan Airlines S.A., sostiene que es ttilan
mejor derecho que la parte demandada, para que se le asigmaebeé de dominio en
disputa “milan.cl”, e invoca que es creadora vy titular de la affammarca comercial
“LAN", y de varios registros marcarios que utilizan dicha espm asociada a otros
términos, siendo una marca comercial famosa y notoria. Agrega qdenehio
solicitado contiene integramente dicha expresion “LAN”, antecedidoadietivo
posesivo “MI”, por lo que si se asigna el domino al primer $ahté se hara incurrir de
manera “automatica” a los consumidores en error y confusion respearigen o

procedencia empresarial del dominio, ya que éstos lo asociaran a LaasABIA.



Tercero: Que la parte demandada y primer solicitante del dominio “mitasas$tiene
que el término “milan” obedece al nombre de una antigua ciudad itatiapidal de la
region italiana de la Lombardia, por lo que el dominio solicitadesnena creacion de
la parte demandante. Agrega que ante el Departamento de Projpiddsulial, tres
personas juridicas distintas a la demandante de autos, son titldasegno “MILAN”,
para distinguir en el mercado distintos productos, lo que demuestia gatora no
tiene un derecho preferente para reclamar la titularidad del dominio.

Cuarto: Que analizados los antecedentes juridicos invocados por ladpareadante
en su demanda de asignacién de fojas 10 de autos, no existen anteesdeinbesceso
gue acrediten que ésta es titular de un mejor derecho para guassggke el nombre de
dominio “milan.cl”, y el hecho que la expresion “milan.cl” incluylasigno linguistico
“LAN”, no implica que deba asignarse el dominio a la parteashelante y que por el
contrario, no pueda asignarse a la primera solicitante y demandada de autos.
Quinto: Que, asimismo no se acreditd en el proceso por la parte densagdantie
asignarse el dominio a Asesorias y Representaciones Congertiattada, se
producira confusion o error en los consumidores en cuanto al origen emaprési

titular del dominio en la Red Internet.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo confoudenpia y
equidad y de conformidad a lo dispuesto por el articulo 1698 del Cédigor€ihigzar
la demanda de oposicién de fojas 10 interpuesta por Lan Airlines Sasiggar el
nombre de dominio “milan.cl’”, a Asesorias y Representaciones ddait Rut
77.807.930-5.

En materia de costas cada parte soportara sus costas psgésalenateria de costas
personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y adietaria de NIC Chile, de
igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento €avil,
designan como Testigos al abogado don Francisco José Aguayo Bahagandia$a
Cecilia Alcaine Abrigo, quienes autorizan la presente sentgrfgi@man conjuntamente

con el suscrito.



Oscar Andrés Torres Zagal Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo
“Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes



