Santiago, 23 de agosto de 2007.
VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificé al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
inscripcion del nombre de dominio “sello-ovejanegra.cl”, siendo partes Sociedad Chilena
del Derecho de Autor, (en adelante SCD), domiciliada en Condell N° 346, Providencia y
Via S.A., domiciliada en Miraflores N° 130, piso 25, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacion, en calle
Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliacion, lo
que se notificé a las partes y a NIC Chile segtin consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistieron ambos
solicitantes. El Segundo Solicitante actué debidamente representado por don Rafael
Pastor, mientras que el Primer Solicitante comparecié representado por don Tomas Vio.
No se produjo conciliacién y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las
cargas procesales impuestas, este Tribunal orden6é a ambas partes que en un plazo fatal
de 8 dias formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre
de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante interpone demanda arbitral por
asignacién de nombre de dominio -acompanando documentos- senalando que el dominio
“sello-ovejanegra.cl” debe serle asignado por las siguientes razones:

a) Que, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor es una Corporacién sin fines de
lucro, cuya actividad fundamental es la proteccion y administracion de los
derechos musicales de los autores, artistas y productores fonograficos, tanto
nacionales como extranjeros.

b) Que, conforme a sus estatutos sociales, uno de los objetivos de la Corporaciéon es
“La promociéon de actividades o servicios de caracter asistencial en beneficio de
sus socios y representados, y de estimulo a la creacion nacional”. Para el
cumplimiento de sus fines culturales, la Corporacién constituyé con fecha 9 de
enero de 2001, una Fundaciéon de beneficencia denominada Fundacion Musica de
Chile, cuyo objeto es “el cultivo y la propagacion de la musica creada o
interpretada por autores o intérpretes chilenos”, conforme reza en el articulo
primero de sus Estatutos.

c) Que, en el marco de las actividades descritas anteriormente la fundacién crea dos
sellos discograficos bajo las denominaciones Sello Azul y Ovejanegra, a través de
los cuales se producen, fabrican y distribuyen fonogramas (discos) de autores y
artistas nacionales.



g)

h)

j)

)

Que, cabe destacar que el Sello Oveja Negra ya ha iniciado sus actividades y ha
tenido enorme difusion desde su lanzamiento el afnio 2006, entregando al mercado
mas de 17 producciones musicales, que se acompanaron en un otrosi de ls
presentacion.

Que. la actividad del mencionado sello discografico queda suficientemente
demostrada por los recortes de prensa y los discos editados por Sello Oveja Negra,
acompanados también en un otrosi de la presentacion.

Que, para el desarrollo de la actividad antes mencionada, la Fundacién Musica de
Chile creada por SCD para sus labores de promocion cultural y artistica, cuenta
con la marca registrada Oveja Negra, clase 9, namero 777154, concedida el 12 de
enero de 2007, y en tramitacién la de clase 41 y otras instituciones la tienen
registrada en diversas categorias.

Que, ambas categorias inscritas configuran el giro de operaciones de un sello
musical.

Que, de acuerdo a lo anterior y para efectos de incorporar la actividad discografica
al mercado que ofrece Internet, la Fundacion a través de la SCD, solicité la
asignacién, como primer solicitante, del nombre de dominio en disputa.

Que, el nombre de dominio solicitado consiste en dos partes, primero el sustantivo
“sello”, seguido del concepto genérico “oveja negra”.

Que, con esto, la idea de agregar en el nombre de dominio solicitado
prioritariamente, la expresion “sello”, es vincular precisamente el nombre “Oveja
Negra” a la actividad discografica a la cual se dedica la Fundacion a través de su
sello discografico “Oveja Negra”, de manera que los usuarios tengan un facil
acceso al sitio Web a través de expresiones indicativas de su sello discografico
“Oveja Negra”.

Que, la segunda parte del nombre estd compuesta por la expresion “Oveja Negra”.
Tal expresion, a las cuales se les puede agregarlas similares “La Oveja Negra” u
“Ovejanegra”, en conjunto representan alrededor de unas 20 marcas comerciales
en el pais. Una de ellas corresponde a la marca registrada por la Fundacién de la
Mdusica de Chile por SCD, para distinguir precisamente la actividad discografica
que efectua.

Que, en efecto el principio de especialidad de las marcas permite que una misma
marca sea registrada por distintos agentes que sean de categorias distintas, asi,
Fundacién Musica de Chile tiene la marca Oveja Negra, registrada en la clase 9 y
en tramitacion la de la clase 41 y otras instituciones o empresas la tienen
registrada en otras categorias.

Que, como no existe el principio de especialidad en materia de paginas Web, la
Unica féormula de relacionar las distintas marcas con su respectivo sitio Web es
mediante el empleo de difusores, que relacionen la marca con el giro respectivo.



q)

Que, Via S.A. tiene como giro el corretaje de productos agricolas, y es titular de la
marca “Oveja Negra” registrada en las categorias 33 y 29

Que, no se entiende de qué manera pueda vincularse la venta de bebidas
alcoholicas, alimentos o el corretaje de productos agricolas con la actividad de un
“sello”.

Que, si se le atribuyera el dominio al segundo solicitante se provocaria la absurda
situacién que un wusuario al ingresar al dominio “sello-ovejanegra.cl]” no
encontrara informacion relativa al Sello Oveja Negra, sino informacién de vinos o
productos agricolas.

Ambos solicitantes tienen derechos sobre la marca “Oveja Negra”, siendo su parte
la Ginica con derechos marcarios de las clases vinculadas a un sello y cuyo giro
precisamente es la actividad discografica.

El giro de la contraparte no tiene relacion alguna con un sello, por lo que
atribuirle el dominio, seria “desconocer un elemento esencial del nombre de
dominio considerado como signo distintivo, esto es, la vinculacién que debe
necesariamente existir entre éste y la actividad, producto o servicios especifico
identificable con la expresion en cuestion” (“homesecurity” rol N°43-2004) ademas
de provocar confusiéon entre los usuarios haciéndolos acceder a informacion
distinta de la requerida.

La jurisprudencia ha senalado reiteradas veces que el principio First come, First
served”, es sb6lo un principio orientador y no constituye derechos absolutos. Pero
es precisamente para casos como el sub lite, para los que fue formulado y donde
debe jugar un factor decisivo. Este principio s6lo puede aplicarse en el evento de
existir igualdad por los requirentes para atribuirle el dominio al primer solicitante
“mica.cl” rol N° 97-2003)

Que, no se ve como podria provocar perjuicio o detrimento al Segundo Solicitante
la asignacion del nombre de dominio en cuestion, ya que en primer lugar contiene
un difusor que le es absolutamente ajeno, y segundo lugar se dedica a una
actividad absolutamente diversa.

El Primer Solicitante acompano los siguientes documentos:

e Fotocopia autorizada de Estatutos de SCD, contenidos en Acta
Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Sociedad Chilena
del Derecho de Autor, de fecha 29 de noviembre de 1994.

e Escritura de constitucion de la Fundacion.

e Poder de la Fundacién a la SCD para gestionar nombres de
dominio.

e Impresion autorizada por el Notario Sergio Carmona Barrales, de
los resultados de “sello oveja negra” en el motor de busqueda
Google.



e Fotocopia autorizada de Diario “Publimetro”, con fecha 13 de
diciembre de 2004 donde aparece un articulo relacionado con el
Sello Oveja Negra.

e Fotocopia autorizada de Diario “La Nacién”, con fecha 13 de
diciembre de 2006, donde aparece un articulo relacionado con el
Sello Oveja Negra.

e Set de 18 discos compactos, todos editados por la Fundacion
Musica de Chile, SCD, “Sello Oveja Negra”.

e Impresiones de distintas paginas de Internet y Diarios Electronicos
aludiendo al “Sello Oveja Negra”.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda de mejor
derecho - acompanando documentos -, sefialando que el dominio “sello-ovejanegra.cl”
debe serle asignado por los siguientes argumentos:

a)

La sociedad Via S.A. fue creada en 1998 como una respuesta moderna a las
necesidades del mercado del vino, y con el objetivo de convertirse en una empresa
que entendiera y diera soluciones integrales a las demandas de los consumidores
y también de los distribuidores del mundo. Via S.A. planté sus primeras 400
hectareas de vinedos en 1998 naciendo dicho proyecto en el fundo Las Chilcas
ubicado en la zona de San Rafael, Valle del Maule.

Via S.A. cuenta con mas de 900 hectareas de vinedos propios ubicados en los
valles de Casablanca, Colchagua, Curicé y Maule, ademas de cinco bodegas
ubicadas estratégicamente en las localidades de Tapihe (Casablanca), Santa Cruz
(Colchagua) Curicé y San Rafael (Maule).

Que, desde el 2005, esta parte estableci6 un Joint Venture con la mayor vinicola
de Brasil, MIOLO, dando origen a Viasul, empresa encargada de producir y
exportar vinos y espumantes del Cono Sur.

La enologia en Via S.A. naci6 en el ano 2002, con su primera vendimia, de manera
innovadora y diferente.

La enologia en Via S.A. esta muy ligada al proceso productivo de alta calidad, su
filosofia es lograr desde el campo la mejor expresion de cada terroir en donde se
producen las uvas, para asi lograr los mejores vinos en donde se manifieste todo el
espiritu de esta empresa. En este espiritu que mueve a cada trabajador de Via
S.A. es el espiritu de ser Oveja Negra, es decir, de ser alguien especial, fuera de lo
comun, alguien que llama la atencién, que cautiva, que tiene caracter y
personalidad. Los vinos Oveja Negra de Via S.A., son el reflejo del trabajo de un
gran grupo humano. Son vinos de gran cuerpo y caracter, los cuales son puestos
en contacto con barricas de roble francés y americano, asi se logran vinos
Reserva, Gran Reserva y linea Premium.

Que, a consecuencia de este contexto de dinamismo comercial impulsado por esta
parte, el término Oveja Negra ha cobrado gran fama y notoriedad a nivel nacional
e internacional.



g)

h)

j)

)

Que, en vista de lo expuesto y a la enorme cantidad de recursos econoémicos que
su representada ha invertido en marketing y publicidad, no cabe duda que
cualquier persona que reside en Chile, al escuchar el término Oveja Negra, lo va a
relacionar especialmente con esta parte.

Que, su mandante posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de
dominio en disputa, toda vez que es titular de marca Oveja Negra en Chile, bajo el
siguiente detalle:

a. Registro 713.672, de fecha 31 de diciembre de 2004, que distingue aceite
de oliva de la clase 29.

b. Registro 772.220, de fecha 15 de noviembre de 2006, que distingue todos
los productos de la clase 33.

Que, su representada es duena de los siguientes nombres de dominio:
Ovejanegraproducciones.cl

Ovejanegracomunicaciones.cl

Ovejanegrapublicidad.cl

Agenciaovejanegra.cl

Ovejanegramedios.cl.
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Que, su parte ha registrado y solicitado su marca Oveja Negra, en los siguientes
paises:

CEE, marca Oveja Negra, titular Via S.A.

Pert, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
Japoén, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
Benelux, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
China, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
Costa Rica, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
Ecuador, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
Japoén, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
Polonia, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
Uruguay, marca Oveja Negra, titular Via S.A.
USA, marca Oveja Negra, titular Via S.A.

R DRSO 00 o

Que, en consecuencia, con lo transcrito anteriormente se demuestra las reales
intenciones de su parte en proteger nacional e internacionalmente la marca
comercial Ovejanegra y ciertos nombres de dominio que contienen dicho signo
distintivo.

Que, respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y la marca
comercial de esta parte, so6lo cabe manifestar que debido a la inmensa campana
de publicidad que esta realizando su representada en Chile y en otros paises, no
cabe duda que los usuarios de Internet propenderan a creer que el nombre de
dominio sello-ovejanegra.cl, esta relacionado con su mandante, puesto que al
incluir el término Ovejanegra, deduciran que se trata de uno mas de los dominios
de su parte o una extension de su marca o campana de marketing.



m) La fama y Notoriedad del signo Oveja Negra, se debe tener por acreditada por las

siguientes razones:

1. La existencia de registros y solicitudes marcarios, tanto a nivel local
como internacional, siendo todos estos anteriores a la fecha de
inscripcion por parte del demandado del nombre de dominio en
disputa.

2. Presencia en el mercado y una cobertura mucho mayor que el
primer solicitante.

Procede la inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served”, el
cual debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor
derecho sobre el nombre de dominio, de este modo el criterio se debe aplicar en
su calidad de “ultima ratio”.

Que, por el principio de dafno efectivo causado al oponente, si no se asignara el
nombre a su representada, el primer solicitante podria transferirselo a un
competidor o rival con el sélo fin de impedir a su mandante identificarse con
dicha denominacion, con lo que estaremos frente a un caso en que se perturbara
y afectaran los negocios del segundo solicitante y causara confusiéon entre los
consumidores.

El segundo Solicitante acompano los siguientes documentos:

a. Varias etiquetas para botellas de vino, correspondientes a la marca Oveja
Negra.

b. Revista institucional de Via Ovejas Negras, numero 1 de septiembre de

2005.

Catalogo de la marca de vinos Oveja Negra.

Un legajo con copias de publicidad y articulos sobre la marca Oveja Negra,

publicados en distintos diarios y revistas, como El Mercurio, La Tercera, la

Revista de Vinos La Cav, Revista Wiken, entre otros.

e. Un legajo con numerosos afiches de la marca Oveja Negra,

f. Un legajo con facturas nacionales, emitida por esta parte, que acreditan el
uso de la marca Oveja Negra.

g. Un legajo con facturas internacionales, emitida por esta parte, que
acreditan el uso de la marca Oveja Negra, en el exterior.

h. Catalogo de la tienda Mundo del Vino, donde se publicita el vino Oveja
Negra.

i. Un legajo con postres o afiches grandes publicitarias de la marca Oveja
Negra.

j. Cajas para vino de la marca Oveja Negra.

k. Dos informes obtenidos de la pagina de Internet del Departamento de
Propiedad Industrial que acreditan que esta parte es titular de la marca
Oveja Negra.

1. Copia de la pagina de Internet www.viawines.com

m. Pantuflas con el logo Oveja Negra.

o



http://www.viawines.com/

SEPTIMO: Que, este Tribunal confiri6 traslado de las presentaciones de ambos
solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante opuso excepcion dilatoria por falta de personeria o
representacion legal y excepcién perentoria de falta de legitimacion activa del primer
solicitante. El tribunal, atendiendo el mérito de autos, no dio lugar a la excepcion
dilatoria planteada.

En subsidio, dicho solicitante evacué el traslado conferido, reiterando todas las
consideraciones de hecho y derecho sefialadas en lo principal de su escrito,
argumentando que el primer solicitante, Sociedad Chilena del Derecho de Autor, carece
absolutamente de legitimacién activa en este juicio, por no poseer derecho alguno
respecto del nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que, el Primer solicitante evacu6 el traslado conferido, senialando que:

a) Los objetos acompanados en un otrosi de la presentacion del segundo solicitante
no hacen mas que reflejar los intentos de Via S.A. de posicionar sus vinos en el
mercado, sin dar fe de si esto se logra o no.

b) Es fundamental tener presente que Via S.A. no es titular exclusivo de la marca
“Oveja Negra” en todas sus clases. Muy por el contrario, hay mas de 5 titulares de
derechos marcarios sobre el concepto “oveja Negra” vigentes en distintas
categorias, siendo esta parte titular de este derecho en su categoria 9 y estar
tramitando la categoria 41.

c) Que, ninguna de las actividades a que se dedica la contraria se relaciona con un
sello editorial.

d) Que, la parte contraria, enumera una serie de nombres de dominio inscritos a su
nombre, todos los cuales se encuentran inactivos y asi perjudica su imagen en
Internet, puesto que los usuarios seran reconducidos a paginas vacias de
contenido, en las que a lo sumo podran mediante una consulta a NIC Chile,
enterarse de quien es su titular, mas, en ningan caso, del producto o servicio que
se pretenda ofrecer a través de él.

e) Que, su representada es titular de selloovejanegra,cl, sitio que se encuentra
actualmente activo.

f) Que, el Segundo Solicitante no es titular universal de la marca “Oveja Negra”, en
efecto, la especialidad en materia marcaria permite que una misma marca esté
registrada por distintos agentes en diversas categorias.

g) Que, el principio “First come, first served”, es solo un principio orientador y no
constituye derechos absolutos, pero es precisamente para casos como el sub lite,
para los que fue formulado y donde debe jugar un factor decisivo.



h) Que podria prestarse para confusiones y ser perjudicial tanto para el publico
general como para la contraria el hecho que terceros utilicen nombres de dominio
que relacionen la marca “Oveja Negra” con actividades dentro del giro de la
contraparte, como lo seria vinos-ovejanegra o viflas-ovejanegra, pero en ninguan
caso si se le relaciona con un giro que le es absolutamente ajeno, como el caso de
un sello musical.

i) Que, en definitiva, queda claro que ninguno de los argumentos esgrimidos por el
Segundo Solicitante resultan suficientes para asignarle el dominio sub lite.

DECIMO: Que, el Primer Solicitante complementa la documentacion ofrecida y
acompana el siguiente documento, con citacion:

a) Fotocopia autorizada de titulo de la marca Oveja Negra concedida a Fundacién Musica
Chile.

DECIMO PRIMERO: Que, este Tribunal recibi6 la causa a prueba fijando como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Identificaciéon y/o uso efectivo de la
expresion “sellovejanegra” o “sello-ovejanegra” por parte de ambos solicitantes en el
desarrollo de sus actividades y comercializacion de productos y servicios. 2.- Interés de
ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO SEGUNDO: Que, el Segundo solicitante reitera la documentacién ya tenida a la
vista por el Tribunal, como parte de prueba, haciendo presente lo siguiente:

a) Para que una accién que se ejercita pueda prosperar, vale decir, para que el
demandante obtenga en el juicio su pretension juridica, es menester la
concurrencia de ciertos requisitos de fondo que no se confirman en autos.
Quien ejercita la accion debe necesariamente ser titular de un derecho
subjetivo material respecto del cual invoca la tutela juridica. Si quien ejercita
la accion no es titular de un derecho no se divisa la razén o motivo por la cual
exige tutela de un derecho inexistente. Lo que se requiere es que la pretensiéon
sea fundada para que prospere la accién, circunstancia que en la especie no
se confirma para nada, puesto que el primer solicitante no posee derecho
alguno respecto al término Oveja Negra, es decir, carece de lo que se conoce
como legitimacion activa, su pretensiéon juridica es absolutamente vacua.

b) Que, mas aun, si el supuesto titular de la marca Oveja Negra, los sefores
Fundacion Mtusica de Chile, comparecieran en juicio, ratificando todo lo
obrado, y probaran el hecho de ser los titulares de la referida marca, tampoco
se podria asignar el nombre de dominio en cuestiéon a favor de Fundacién
Musica Chile, puesto que la misma no fue quien solicité el nombre de dominio
ante NIC Chile, por lo que ha quedado absolutamente excluida, tanto técnica
como juridicamente de esta litis.



DECIMO TERCERO: Que, por su parte, el primer solicitante hace presente que:

a) La identificacion y/o uso efectivo de la expresion “sellovejanegra” o “sello oveja
negra” por dicha parte quedo manifiestamente acreditada en la impresion de los
resultados de “sello oveja negra” en el motor de busqueda Google, acompanada
en la presentacion de la demanda.

b) Que, a mayor abundamiento, se acompanaron fotocopias autorizadas del diario
“Publimetro”, “La Tercera” y “La Nacién”, las que acreditan claramente la
identificacion de las expresiones “sellovejanegra” o “sello oveja negra” con su
parte.

c) Que, el set de 18 discos compactos, todos editados por la Fundacion Musica

Chile, SCD, “Sello Oveja Negra” no sélo figura la marca del sello, sino ademas el
nombre de dominio en disputa.

DECIMO CUARTO: Que, atendido el mérito de autos, se cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

DECIMO QUINTO: Que, los documentos acompanados por las partes que no han sido
objetados, presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para todos los
efectos probatorios en esta causa.

DECIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que la Sociedad Chilena del Derecho de Autor fue
el Primer Solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su jurisprudencia
que el principio “First come first served” es precisamente un principio, mas no un
derecho, unicamente orientador en idéntica situaciéon de relevancia de los intereses y
derechos que se pretende satisfacer, por lo que correspondera avocarse al analisis del
fondo de los mismos.

DECIMO SEPTIMO: Que, de los dichos del Primer Solicitante se desprende que ha
solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual
identificar en la Web la actividad del “Sello Oveja Negra”, el cual ha sido creado por la
Fundacién Musica de Chile, constituida a su vez por la Sociedad Chilena del Derecho de
Autor, quién, segin se desprende de la documentacion acompanada, y no objetada, es
conocida en el mercado como duena o administradora de dicho sello.

DECIMO OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, se ha acompanado a estos autos
instrumento publico a través del cual la Fundacién Musica de Chile otorga poder amplio
a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor para que solicite, entre otras cosas, nombres
de dominio. Por otro lado, los discos compactos y recortes de prensa acompanados, junto
al resto de los instrumentos agregados a estos autos, demuestran una estrecha relacion
entre ambas personas juridicas en lo que a la actividad del sello discografico se refiere.




DECIMO NOVENO: Que, atendido lo expuesto, en uso de la prudencia que debe observar
este sentenciador en sus fallos, corresponde rechazar las alegaciones del Segundo
Solicitante referidas a la falta de personeria y legitimacién activa del Primer Solicitante.

VIGESIMO: Que, teniendo en cuenta lo senalado en el considerando precedente, este
sentenciador considera suficientemente acreditado el punto N° 2 del auto de prueba
respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la asignaciéon del nombre
de dominio en disputa.

VIGESIMO PRIMERO: Que, a través de la documentacién acompanada, el Primer
Solicitante ha acreditado en autos que se encuentra haciendo un uso actual de la
expresion “oveja negra” asociada al mercado de los sellos discograficos, lo que se
desprende de diversos recortes de prensa que asi lo expresan, discos compactos,
busquedas realizadas en Internet certificadas ante Notario, razén por la cual este
sentenciador considera suficientemente acreditado el punto N° 1 del auto de prueba.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentacién
acompanada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que el
Segundo Solicitante es propietario de diversas marcas comerciales, las cuales se
conforman con la expresion “Oveja Negra” y son individualizadas en sus presentaciones,
ademas de ser el titular de diversos nombres de dominio relacionados a dicha expresion.
De lo anteriormente sefalado, se desprende que su interés actual en la asignacion del
nombre de dominio en disputa es obtener proteccién de sus signos distintivos en la Web y
evitar la confusién de los usuarios.

VIGESIMO TERCERO: Que, dado lo expuesto en los considerando precedente queda
suficientemente acreditado el punto N° 2 del auto de prueba respecto del Segundo
Solicitante.

VIGESIMO CUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio,
pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre
ellos.

VIGESIMO QUINTO: Que, no obstante lo anterior, éste sentenciador no puede dar por
acreditado el punto de prueba N° 1 respecto del Segundo Solicitante ya que éste no ha
acreditado un uso de la expresion “oveja negra” asociado a la palabra “sello” o al
“mercado de los sellos discograficos”.

VIGESIMO SEXTO: Que, a mayor abundamiento de lo anterior, en el mercado coexisten
diversas marcas “Oveja Negra”, entre ellas el Registro N° 777.154 para distinguir
productos de la clase 9, cuyo titular es la Fundaciéon Musica de Chile, razén por la cual,
sumado a lo ya dicho, no resulta ecuanime ni ajustado a la prudencia asignar el nombre
de dominio en disputa al Segundo Solicitante para el solo efecto de proteccion de sus
signos distintivos “Oveja Negra”, puesto que, no habiendo a juicio de este sentenciador
una amenaza real, constituiria implicitamente otorgar una exclusividad respecto de otras
expresiones derivadas de sus marcas comerciales y nombres de dominio que contengan o
se deriven de la expresion “Oveja Negra”, lo que no resulta prudente considerando que en




el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos
registros marcarios y nombres de dominio que incorporan o son derivados de la
expresion “Oveja Negra”. El caso de autos se encuadra dentro de lo senalado
anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando el Primer Solicitante,
totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima
real, que ademas es consistente con registros de marcas idéneos que coinciden casi en
su totalidad con el nombre de dominio en disputa, inclinan la recta razén y la prudencia
a otorgar proteccion juridica a la peticion del Primer Solicitante en defecto de aquella
presentada por su oponente.

VIGESIMO SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido demostrado en autos no
ha sido posible establecer por este sentenciador como o de qué forma podria afectar los
intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primero detente el nombre de
dominio en cuestién.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los articulos 636 y siguientes del
Codigo de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del Procedimiento citado,

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “sello-ovejanegra.cl” al Primer Solicitante, Sociedad
Chilena del Derecho de Autor, domiciliada en Condell N° 346, Providencia.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.
Rol N° 08-2007

Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don
Francisco Javier Vergara Diéguez y don Crist6bal Pefia Liberona.






