En Santiago de Chile, a 16 de agosto de 2010 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en
- los autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio skienchillan.cl, suscitado
entre LUCIEN HENRY CHASSIN-TRUBERT URZUA, RUT 05.254.436-K, domiciliado en
Tucapel 345, Concepcion, Concepcion y HOTELERA SOMONTUR SA, RUT:
85.229.600-3, domiciliado en Miraflores 130, piso 25, Santiago, Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 22 de abril de 2010, mediante oficio N° 12.243, doiia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio
skienchillan.cl, como consta a fojas 1 de autos.

2. Que por resolucién de fecha 29 de abril de ese mismo afio se acepto la designacion
como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempeiiar fielmente el
cargo y en el menor tiempo posible, citandose a las partes a una primera audiencia de
congciliacién y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia 11 de mayo de 2010 a las
12:15 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 9 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, se fij¢ el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 10 el primer solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho
respecto al dominio solicitado.

Sefiala que trabaja en turismo desde hace 15 afios, especificamente en Valle Las
Trancas, pueblo que cuenta con una oferta de se servicios turisticos de alrededor de
1.500 camas, ubicado a 5 kilémetros del centro termal y de esqui de la Municipalidad
de Chillan.

Hace presente que la contraria tuvo, hasta 2007, la concesién municipal del centro
termal, centro de esqui y de los andariveles para la practica de este deporte.

Indica que el trabajo de los empresarios de turismo de Valle las Trancas se enfrenta a
diversas limitaciones, tales como que el mercado internacional de turismo de esqui
compra principalmente paquetes turisticos que incluyen todos los servicios. Manifiesta
que la contraria, durante su periodo de concesién, no aceptéd venderles tickets de
andariveles ni acceso a las aguas termales, lo que impidié a los empresarios turisticos
de Valle las Trancas incluir estos servicios en los paquetes que ofrecian. Agrega que
la segunda solicitante durante su periodo de concesién no permitio que otros
empresarios turisticos utilizaran términos como Termas de Chillan o ski en Chillan,
aludiendo que su calidad de concesionarios les permitia ofrecer esos servicios.

Pone de manifiesto que el afio 2007 se adjudico la concesién del centro de esqui y de
las aguas termales a otra empresa, empresa que ha permitido a los empresarios
turisticos integrar en los paquetes ofrecidos los productos aguas termales y uso de
andariveles para esquiar.
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Senala que la contraria cuenta en la actualidad con 2 hoteles, no cuenta con aguas
termales, ni con el centro de esqui. Hace presente que la segunda solicitante es una
empresa que presta servicios de hoteleria con los mismos derechos y obligaciones
que otras empresas del sector.

Estima que los establecimientos de turismo de Valle Las Trancas, econdémica y
turisticamente dependen del esqui, del recurso nieve y de las aguas termales, por lo
que si solo se indica el nombre “Valle las Trancas” o del complejo turistico de que se
trate, resultaria dificil atraer turistas. Sefala que para vender el destino es necesario
sefialar |la ubicacion y resaltar o distinguir los productos existentes en el sector.

Concluye que el dominio no inducira a confusion entre el publico justamente por lo
genérico de la expresion.

A continuacién transcribe una serie de correos electronicos entre las partes en disputa.
A propésito de dichos correos hace presente que no cree estar infringiendo derechos
de propiedad industrial de la contraria. Afiade que segun informacién disponible en el
sitio web de INAPI la marca "SKI TERMAS DE CHILLAN" fue concedida a inversiones
Santa Teresa S.A, en las clases 25C y 28C.

Hace presente que no tiene intencion de enajenar voluntariamente el dominio
disputado en autos, puesto que este representa una importante herramienta de
trabajo.

. Que a fojas 20 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor
derecho y pide el rechazo de |a solicitud competitiva de la primera solicitante y que se
consolide el dominio en disputa en su parte,

Hace presente que su solicitud se basa en la defensa de su dominio skichillan.cl y la
familia de marcas SKI CHILLAN CHILE y TERMAS DE CHILLAN.

Sefiala que su representada postula y se adjudica la concesién de lo que hoy se
conoce como Termas de Chillan en 1977. A continuacién se refiere en detalle a las
mejoras realizadas en el complejo y a la consolidacién a nivel intemacional del centro
de esqui asociado a dicho complejo, todo ello amparado bajo los nombre de dominio y
marcas que hasta el dia de hoy se encuentran bajo su titularidad.

Indica que a través de la sociedad Inversiones Santa Teresa S.A. ha solicitado y
registrado una importante cantidad de marcas a nivel nacional e internacional. Adjunta
copia de inscripcion de Hotelera Somontur S.A. y de Inversiones Santa Teresa S.A.,
documentos de los que se lee que ambas empresas comparten un mismo duefio, José
Luis Giner Izquierdo.

A continuacion enumera los registros marcarios y registros de dominic de su
titularidad. En atencion a los signos contenidos en esos registros marcarios y nombres
de dominio estima que el dominio en disputa sera relacionado por el publico con su
representada, en atencion a su fama y notoriedad en el mercado.
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Manifiesta que el dominio utilizado para promocionar sus servicios es skichillan.cl y
que se ha invertido una importante suma de dinero en su promocion. A continuacion
se refiere a la identidad de giro de ambos solicitantes, haciendo presente la posibilidad
de confusion de los consumidores respecto del origen de los servicios.

A continuacién senala que los nombres de dominio ademas de la funcion técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos
bienes y servicios que se ofrecen via Internet. Asevera que de acuerdo a principios
doctrinales la relacion entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha,
por lo que la resolucion de conflictos sobre nombres de dominio debe ser resuella,
entre otros criterios, en atencion a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios
para el signo pedido como dominio. En ese sentido estima clave su titularidad respecto
de las marcas SKI CHILLAN CHILE y TERMAS DE CHILLAN y del dominio
skichillan.cl. Al respecto cita la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio aplicada por ICANN.

Califica el actuar del primer solicitante como contrério a la buena fe. Al respecto cita el
articulo 14 del reglamento de NIC Chile.

Estima que existe un riesgo patrimonial de asignarse el dominio al primer solicitante
riesgo que se derivaria de la consecuente dilucién marcaria que se produciria. Al
respecto cita abundante doctrina y la ley 20.169 sobre competencia desleal.

6. Que, afojas 54 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la primera solicitante
a fojas 55 y siguientes. En esa presentacion la primera indica que el dominio
solicitado esta en uso por empresarios hoteleros, entre ellos Nevados de Chillan, el
nuevo concesionario del centro de esqul, andariveles, hotel y aguas termales del
sector. Afiade que la contraria desde enero de 2008 dejo de ser concesionaria del
centro de esqui.

Pone de manifiesto que existen dominios como chillan.cl, dreamskichillan.cl y
skinevadoschillan.cl que son de propiedad de la contraria y que a la fecha se
encuentran inactivos.

Por ultimo manifiesta que ha actuado de buena fe, al respecto se refiere al contenido
del dominio disputado en autos.

7. Que la primera solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acomparié documentos a fojas 14 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.

8. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompané documentos a fojas 30 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.

9. Que a fojas 64 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico a
ambas solicitantes.



CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cual de |as partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio
skienchillan.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 dominic 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 real 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 el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccién natural
a la proliferacién del uso de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su
desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o juridicas se
comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a
que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnoldgico hoy se
encuentren abocadas al estudio de como este fendmeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es el caso del
derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripcién de un nombre
de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios
constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del derecho de la competencia, que se
acerca toda vez que a través de la inscripcion de un dominio se puede afectar la libre y
sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que, cabe tener presente que los signos contenidos en el dominio en disputa,
esto es "ski", "en”, y “chillan" no son de creacion de las partes de este conflicto, sino que
son palabras de uso comun, una un toponimico, una preposicion y la otra una palabra del
idioma inglés que describe la principar actividad turistica de la zona donde se ubican
ambos solicitantes.

SEXTO: Que, en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio, la primera
solicitante alega que trabaja en turismo desde hace 15 afios. Hace presente que la
contraria tuvo, hasta 2007, la concesion del centro termal, centro de esqui y de los
andariveles para la practica de este deporte. Indica que la segunda solicitante no cuenta
en la actualidad con aguas termales, ni con el centro de esqui, y que es una empresa que
presta servicios de hoteleria con los mismos derechos y obligaciones que otras empresas
del sector. Hace presente que si sdlo se indica el nombre de Valle las Trancas, pueblo en
el que se prestan los servicios turisticos que se pretende promocionar a través del
dominio solicitado, resultaria dificil atraer turistas, estima que para vender el destino es
necesario sefialar la ubicacién y resaltar o distinguir Ios productos existentes en el sector.



Concluye que el dominio no inducira a confusion al publico justamente por lo genérico de
la expresion.

SEPTIMO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que la asignacién del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamente conslituidos, entre otros sus derechos
marcarios, sobre la marca SKI CHILLAN CHILE y la familia de marcas asociadas. Indica
ademas que es titular de dominio para &l signo skichillan.cl. Manifiesta que el dominio en
disputa confundiria al publico respecto del origen de los servicios prestados, maxime en
atencion a la identidad de giro de ambos solicitantes.

OCTAVO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza
mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacién y comunicacion
fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, este
arbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicacion entre los
consumidores y publico en general, al momento de buscar en la web los servicios o
productos que se buscan. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un
término igual o muy similar, fonéticamente o por escrito para el mismo rubro de productos
o servicios ello podra ser considerado perjudicial para el ptiblico consumidor, lo gue no
ocurriria en el caso que se trate de rubros diferentes, en el que no se puede aplicar el
mismo criterio,

NOVENO: Que si bien es cierto, el signo pedido esta constituido por palabras de uso
genérico, sobre la que ninguno de los solicitantes se puede atribuir un acto de creacién,
no es menos cierto que la segunda solicitante ya cuenta con un dominio manifiestamente
similar al solicitado, esto es skichillan.cl, dominio a través del cual promociona servicios
que corresponden al giro de ambas partes. Lo anterior provoca que, aun cuando las
palabras contenidas en el dominio en disputa sean de caracter genérico, estas sean
relacionadas con los servicios prestados por |la segunda solicitante, por lo que a pesar de
lo genérico de la expresidn existe un riesgo cierto de confusion en el publico respecto del
origen de los servicios promocionados. En efecto, la similitud entre los nombres de
dominio "skichillan.cl” y “skienchillan.cl" puede ocasionar errores en dicha comunicacion,
toda vez que ambos nombres sélo se diferencian en el uso de la preposicion espacial
“en” entre las palabras "ski” y “chillan”, diendo por tanto confusamente similares.

DECIMO: Que, revisada la informacién disponible en NIC Chile el dominio skichillan.cl
aparece inscrito por la segunda solicitante, Hotelera Somontur S.A. Este tribunal verificd
que la segunda solicitante publicita sus servicios en Internet a través de dicho sitio. En
funcién de tal relacion es que se estima que existe un antecedente de uso del signo
pedido por la segunda solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que, el primer solicitante estime que si sélo se indica el nombre de
Valle las Trancas, resultaria dificil atraer turistas, no es argumento suficiente para
desvirtuar lo sefialado en los considerandos anteriores.

DECIMO SEGUNDO: Que, el que |a segunda solicitante ya no sea la concesionaria del
complejo de esqui y centro termal de propiedad municipal, no anula el hecho cierto de su
titularidad y uso del dominio skichillan.cl para promacionar servicios de la misma
naturaleza que los que dice prestar el primer solicitante. A mayor abundamiento el primer
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solicitante tampoco es el concesionario actual del complejo termal, de esqui y
andariveles, pese a que pretende relacionar los servicios que presta a estas actividades.

DECIMO TERCERO: Que, en virtud de lo sefialado en los considerandos anteriores, en
vitud de que el signo pedido es manifiestamente similar a los registros marcarios y
dominio de la segunda solicitante y que existe similitud entre las actividades de ambas
partes, este tribunal estima que existe un riesgo cierto de confusién en el publico
respecto al origen del servicio o producto. Estas consideraciones inducen a esta arbitro a
inclinar su conviccién hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de
dominio en disputa skienchillan.cl, por lo que habra de acogerse su pretension a este
respecto.

DECIMOCUARTO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera
solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe.

Con |o 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 "skienchillan.cl" a la segunda solicitante, HOTELERA
SOMONTUR S.A. , ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

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

Moya Bruzzone
O ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:
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Roberto Antdnj rez Fernandez Marcela Algj z Barros.
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