Foja 26.-

Santiago, tres de marzo del afio dos mil ocho.

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 14 y 15 de autos, articulo 170 del Cdédigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de

inscripcion nombre de dominio “rimacservice.cl”.

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 5 de noviembre de 2007, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito
Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre
de dominio “rimacservice.cl”, existente entre don Melchor Gaspar Toribio
Reyes, domiciliado en calle San Diego N° 975, Casa 2, Santiago, y la firma
Rimac S.A., con domicilio en Matias Cousifio N° 150, Oficina 710, comuna de
Santiago, de esta ciudad, la que comparece representada por Sargent y Krahn,
Estudio Juridico, representado por su abogado don Matias Somarriva Labra,
ambos, domiciliados en Avenida Andrés Bello N° 2711, piso 19, Las Condes,
de esta ciudad.

Que por resolucion de fecha 7 de noviembre de 2007, el suscrito acepto el
cargo y juré desempenfarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las
partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, segun
consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
19 de noviembre de 2007, segun consta a fojas 14 y 15 de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa don Melchor Gaspar Toribio
Reyes, primer solicitante del nombre de dominio en disputa y la firma Rimac
S.A., segundo solicitante.

Tercero: Enunciacion breve de las peticiones o acciones deducidas por el
demandante u opositor de autos Rimac S.A.:

La parte demandante funda su demanda de oposicidbn a que se otorgue en

definitiva el registro del nombre de dominio “rimacservice.cl”, a don Melchor



Gaspar Toribio Reyes, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho:

Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de
fojas 19, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la
pretension del primer solicitante, ya individualizado:

Sefala que Rimac S.A. con el objeto de proteger sus derechos es titular del
registro marcario “RIMAC”, N° 535.217, denominativa, que tiene para distinguir
los servicios de las clases 35, 36 y 42 y acompafa copia del Departamento de
Propiedad Industrial, de los registros referidos.

Asimismo, sefala que Rimac S.A. es titular de un nombre de dominio casi
idéntico al solicitado en autos, en concreto “RIMAC-SERVICE.CL” y también
del nombre de dominio “RIMAC.CL” y acompafia copia de los registros citados,
emanados de la base de datos de NIC Chile.

Afirma que el primer solicitante se limité a omitir del nombre de domino “rimac-
service.cl” el guidn central (-) y simplemente ha solicitado el nombre de dominio
“rimacservice”, por lo que de asignarse el dominio en disputa al primer
solicitante se produciran errores y confusiones en los usuarios de Internet.
Antecedentes de Derecho: Como antecedentes de derecho cita los siguientes
argumentos:

A) Como primer argumento juridico, la parte demandante sefiala que “el
nombre de dominio consiste en una direccion electronica, o bien una
denominacion por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se
identifica dentro de esta red, para de ésta forma poder utilizar los diversos
servicios que dicho medio de comunicaciéon ofrece, tales como paginas Web,
correo electronico, conversaciones instantaneas, etc”.

B) Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de
poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifique como Universidad de Chile, Jumbo o Fiat, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo contrario, el
concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en
un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

C) Sefiala que la doctrina ha considerado que la relacion entre nombres de
dominios y marcas comerciales es estrecha, y por ende, la resolucion de los
conflictos por asignacién de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros,
“en atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como

dominio”. Al efecto, cita que el primero de enero de 2000 entré en vigencia la



denominada politica uniforme de resolucion de conflictos de nombres de
dominio (UDRP). Dicha politica reconoce que “se consideraran como
fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominios, si el nombre
de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de cual la parte demandante tiene derechos”.
Sefala que ICANN es la entidad a nivel mundial con mayor autoridad en esta
materia y que dichos criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21, y 22
del Reglamento de Nic Chile.

D) Agrega que es de toda logica y justicia que quien ha creado una
denominacion, en este caso la expresion “RIMAC”, pueda ampararla y
protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, ya que pese a las
cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes
tangibles, siendo el nombre comercial un de sus activos mas importantes.

Cita al efecto el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), en que se establece que en un procedimiento de revocacion
de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como, que
el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el
titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o en
cuanto se ha registrado el dominio de mala fe.

Sefiala que la expresion “RIMAC” ha sido creada por la parte demandante,
nombre con el cual son conocidos sus productos y que constituye uno de sus
activos mas importantes, y que debe ser amparada y protegida de terceros que
pretendan aprovecharse de ella.

Finalmente, la parte demandante cita los articulos 6 bis, 8 y 10 bis del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en virtud de
los cuales se debe dar proteccion a las marcas comerciales, frente a actos de
competencia desleal y debe protegerse el nombre comercial de las personas,
disposiciones que segun la demandante fundamentan un mejor derecho que se
le asigne el nombre de demonio en disputa.

Concluye solicitando en mérito a la titularidad del registro marcario RIMAC y de
los nombres de dominio “rimac.cl” y “rimac-service.cl”, se ha acreditado un
mejor derecho para que se le asigne el nombre de domino en disputa
“rimacservice.cl”.

Que a fojas 24, con fecha 10 de diciembre de 2007 el Tribunal tuvo por
interpuesta la demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa, se confirid

traslado al demandado, por el término de 15 dias habiles para su contestacion



y tuvo por agregados los documentos probatorios acompafnados, con citacion,
notificando dicha resolucion a las partes por correo electrénico con igual fecha.
A fojas 25, con fecha 28 de enero de 2008, el Tribunal tuvo por contestada la
demanda de autos en rebeldia del demandado don Melchor Gaspar Toribio
Reyes Yy citd a las partes a oir sentencia definitiva, notificando con igual fecha
a las partes, mediante correo electronico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: La cuestion controvertida que debe resolverse en el caso sub-lite,
consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre
de dominio “rimacservice.cl”, esto es, si a don Melchor Gaspar Toribio Reyes,
primer solicitante, o a Rimac S.A., segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que para resolver la litis este sentenciador debe considerar los
argumentos invocados por la parte demandante Rimac S.A., en cuanto a que
afirma que es titular del registro de la marca comercial “RIMAC”, N° 535.217,
para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 42, segun consta a fojas 16 de
autos, y en los nombres de dominio “rimac.cl” y “rimac-service.cl”, registrados
ante NIC Chile, segun consta a fojas 17 y 18 de autos.

Tercero: Que debe considerarse que la parte demandante Rimac S.A., es titular
de la marca comercial “RIMAC”, y de los nombres de dominio “rimac.cl” y
“rimac-sevice.cl”, con lo que en opinidon de este sentenciador en el caso sub —
lite, ha acreditado un legitimo interés juridico en cuanto a ser titular también del
dominio en disputa “rimacservice.cl”, el que comparte el nombre comercial y
razén social de la demandante.

Cuarto: Que en mérito a lo sefialado en los considerandos anteriores, de
asignarse el nombre de dominio “rimacservice.cl” al primer solicitante, se puede
provocar error, confusion o engafio a los usuarios de la red de Internet, en
cuanto al origen empresarial del dominio ya individualizado, hecho que no se
aviene con los principios mas elementales de la competencia leal y la ética
mercantil y de la identidad empresarial, que deben informar a los agentes
econémicos en el mercado, toda vez que los nombres de dominio son
verdaderos identificadores en la red de Internet de personas y entidades en
funcién de los usuarios de la red Internet.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo seflalado en la parte considerativa, resuelvo conforme los

principios indicados precedentemente y a la prudencia y equidad, asignar el



nombre de dominio “rimacservice.cl”, a Rimac S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
autos.

Notifiguese a las partes mediante carta certificada y mediante correo
electronico y ala Secretaria de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y dofia
Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia,

guienes firman conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Francisco José Aguayo Bahamondes
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo



