En Santiago de Chile, a 9 de noviembre de dos mil once, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en
los autos por conflicto en inscripcién de nombre de dominio pinturasmascolor.cl, suscitado
entre ROGER ALEJANDRO ARAYA CORTES, RUT 14.170.634-9, domiciliado en psj quenuir
1327, santiago, santiago y TRICOLOR S A, RUT: 70.318.330-7, domiciliada en Limache No
3400, Viia del Mar, Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 4 de julio de 2011, mediante oficio OF14526, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacion
como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio pinturasmascolor.cl,
como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 6 de julio de ese mismo afio se acepté la designaciéon como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en
el menor tiempo posible, citdndose a las partes a una primera audiencia de conciliacién y/o
fijacion del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 20 de julio del afio 2011 a las 11:15
horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 9 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
fij6 el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 10 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.

Sefiala que su representada tiene presencia hace mas de 70 afios a nivel nacional y que
su giro son las pinturas arquitecténicas e industriales.

Manifiesta que su mandante goza de gran relevancia dentro de su giro, lo que se
acreditaria por sus constantes campafias de marketing, sus mas de 200 marcas
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) y a través de su
pagina web www.tricolor.cl, donde se puede apreciar el despliegue de publicidad y los
productos que comercializa en el mercado nacional.

Sostiene que la expresion PINTURAS MAS COLOR, es una variante de la expresion
PINTURAS TRICOLOR, la que se encuentra registrada como dominio de su titularidad.

A continuacion se refiere a un listado de marcas de-su titularidad que contienen el signo
TRICOLOR.

Se refiere al articulo 14 del reglamento de Nic Chile, en cuanto dicha norma sefiala que es
responsabilidad del solicitante que la inscripcion del nombre de dominio no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y ética
mercantil, asi como los derechos vélidamente adquiridos por terceros, requisitos que
estima cumple la solicitud de su mandante.

Expone que la publicidad no esta reglamentada a nivel de texto legal, indica que el marco
normativo al respecto es el Cédigo Chileno de Etica Publicitaria, y cita algunos preceptos
de este cuerpo normativo que estima aplicables al presente conflicto.

Se refiere también a la Ley de Proteccion al Consumidor, sefialando que una de las
finalidades de de esta norma es la proteccion al consumidor de la confusién que supondria



la existencia de un signo distintivo similar. Al respecto estima que la titularidad del dominio
en disputa por parte de su mandante no produciria dicho efecto.

En cuanto a los referidos principios de competencia leal y ética mercantil cita el articulo 10
del Convenio de Paris, de cuyo contenido infiere que lo que se pretende es impedir
elementos que distorsionen el mercado. En ese sentido considera que la solicitud de su
representada es coincidente con esa finalidad.

En cuanto a los derechos vélidamente adquiridos sostiene que ello obedece al
reconocimiento de las garantias establecidas en la Constitucion Politica de la Republica.

5. Que, a fojas 32 la segunda solicitante presenta escrito de observaciones a la prueba. En la
presentacion se indica que la marca TRICOLOR de la segunda solicitante goza de fama y
notoriedad, lo que se acreditaria mediante los documentos acompariados a fojas 16 y
siguientes. Ademas se hace presente que del acta de inspeccién del dominio tricolor.cl
levantada por este tribunal, se observa que su representada utiliza actualmente la web
como uno de los medios a través de los cuales da a conocer sus productos.

6. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafé documentos a fojas 16 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

7. Que la primera solicitante habiendo asistido a la audiencia de conciliacién y/o fijacién del
procedimiento, no presenté argumentacion de mejor derecho, ni alleg6é antecedentes en
orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.

8. Que a fojas 41 se cit 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
pinturasmascolor.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 enuncidramos 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, comunican 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 cémo este fenémeno puede afectar derechos exclusivos validamente
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
asignacién del nombre de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente
constituidos, especificamente sus derechos marcarios y su identificacion en internet. Es en
razén de acreditar esta argumentacion 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 y un nombre de dominio sobre el signo TRICOLOR, expresién que
considera una variante del dominio disputado en autos, esto es PINTURASMASCOLOR.CL.

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 situacion descrita en el considerando anterior ha motivado que esta arbitro
no pueda apreciar con exactitud dénde 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 asignacion 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 pinturasmascolor.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 "pinturasmascolor.cl" al segundo solicitante, TRICOLOR S
A, ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por
correo electrénico firmado digitalmente.
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