En Santiago de Chile a 20 de agosto de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19516 de fecha 28 de abril de 2014 me notifico de la designacion
como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripciéon del nombre de
dominio “termadechillan.cl”, designacidon que acepté con fecha 5 de mayo de 2014, y que

fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Cristian Claudio Canales Salazar, Rut 10.329.685-4, con
domicilio en la ciudad de Talcahuano, Valdivia 490 de la comuna de Talcahuano, correo
electronico cristianccs@msn.com; 2) Inversiones Santa Teresa S.A., Rut. 96.536.590-7,
representada por Estudio Carey y Cia. y en autos por el abogado don Francisco Carey
Carvallo y por la abogada dona Carla Encalada Contreras, todos con domicilio en esta
ciudad, Av. Isidora Goyenechea 2800 oficina 4201, piso 42, de la comuna de Las Condes,

correo electronico careydomain@carey.cl y fcarey@carey.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“termadechillan.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las

normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de don Cristidn Claudio Canales Salazar, a quien le fue

notificada el acta seglin consta a fojas 18 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Cristian Claudio Canales Salazar.
Don Cristian Claudio Canales Salazar no presentd planteamientos para argumentar su

mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Inversiones Santa Teresa S.A. representado por el Estudio
Carey y Cia.

Consta a fojas 112 y siguientes que don Francisco Carey Carvallo en representacion de
Inversiones Santa Teresa S.A. presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos. Se refiere al principio First Come, First Served, que versa,
en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una
disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendria un derecho
preferente para la asignacion definitiva de ese dominio. Este principio no es absoluto, ya
que deben tenerse en cuenta los otros criterios para la asignacién de un dominio en
disputa, en el caso, su representado es titular de la marca comercial Termas de Chillan,
registrada en Chile para distinguir principalmente servicios para viajeros. Cita al efecto, el
parrafo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, senala que dentro de los derechos validamente adquiridos, deben
considerarse los derechos de su representado en virtud de las marcas comerciales de las
cuales es titular, la cual goza de fama y notoriedad. Cita jurisprudencia. Luego se refiere
a la Teoria del Mejor Derecho, sefiala que Termas de Chillan hace referencia al famoso
centro de Ski y Spa Resort de la Cordillera de Los Andes, el cual cuenta con dos Hoteles:
Gran Hotel y Pirimahuida. Que su mandante registr6 por primera vez en Chile la marca

Termas de Chillan el 16 de abril de 1984, y poseen otros registros en Chile en relacion a



la marca Termas de Chillan, los cuales detalla. Sefala que su mandante posee un mejor
derecho para inscribir el dominio termadechillan.cl, toda vez que es titular de numerosas
marcas comerciales, las cuales datan de una fecha anterior a la presente solicitud de
registro de dominio y presentan una similitud incuestionable respecto del nombre de
dominio en disputa. Ademds, su representado es titular de los dominios .CL:
casinotermaschillan.cl, casinotermasdechillan.cl, granhoteltermasdechillan.cl,
guiatermasdechillan.cl,  lastermasdechillan.cl,  termas-chillan.cl,  termaschillan.cl,
termasdchillan.cl, termasdechillan.cl, termasdechillan.cl, termasdechillanlastrancas.cl,
termasdechillanvallelastrancas.cl, termasdelchillan.cl. Agrega que, la existencia de las
marcas registradas en Chile y nombres de dominio asociadas a ella, permiten concluir que
el término Termas de Chilldn se encuentra legalmente protegido en nuestro pais asociado
exclusivamente a los servicios que presta su representado. Que al ser el nombre de
dominio solicitado, termadechillan.cl, cuasi-idéntico a las marcas y nombres de dominios
ya registrados en el mercado nacional, a saber Termas de Chillan, de asignérsele dicho
nombre de dominio al demandado, necesariamente inducird al puablico consumidor
cibernauta a una errénea asociacion, aprovechandose el primer solicitante de un
reconocimiento ajeno construido durante afios por Inversiones Santa Teresa S.A. Sefala
que, el demandando no puede pretender la titularidad de un dominio que se identifica
completamente con marcas de propiedad de su mandante y que corresponden a marcas
conocidas, como son Termas de Chillan y que la improbable concesion del dominio en
disputa al primer solicitante, produciria todo tipo de engafios y errores respecto a la
procedencia de los productos o servicios que se ofrezcan a través del sitio web. Cita
jurisprudencia sobre la materia y se refiere a la denominada Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) que reconoce como un aspecto
fundamental para la resolucion de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad
de los registros marcarios para el signo en cuestion. Ademads, dichos criterios han sido

recogidos por diversos articulos de la Reglamentacion para el funcionamiento del



Registro de Nombres del Dominio CL, especificamente el articulo 22. Agrega que, en
relacién con los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en
nuestro pais, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo sefialado anteriormente en
cuanto a la importancia y estrecha relacion existente entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. De esta forma, sefala que su mandate posee derechos adquiridos con
anterioridad a la solicitud de asignacion de dominio Termadechillan.cl, como lo son
marcas comerciales y registros de nombres de dominio, por lo que le corresponde un
mejor derecho para su asignacion. También se refiere al criterio del Legitimo Interés,
fundamenta que sus mandantes cuentan con un legitimo interés en el nombre de dominio
actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la actualidad es titular
de diversos registros de la marca Termas de Chillan en Chile, asi como también ostenta la
titularidad de los dominios termasdechillan.cl, termadchillan.cl, termas-chillan.cl, entre
otros. Por otra parte se refiere al criterio de la Buena Fe, hace presente que, en el caso de
su mandante, éste principio se puede advertir e inferir de todo lo sefialado
precedentemente, siendo el creador de un signo que ha sido erigido como una marca
nacional de prestigio en nuestro pais. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos, acompafia los siguientes documentos: Copia simple de
impresion de los registros de las marcas citadas en su escrito, entre ellas, Termas de
Chillan; Copia simple de impresion obtenida de la pagina web de NIC Chile
(www.nic.cl), la cual acredita la titularidad del nombre de dominio termasdechillan.cl,
entre otras; Copia simple de impresion de la pagina web www.termaschillan.cl; Articulos
de prensa asociados a Termas de Chillan; Copia simple de fallos por Arbitraje de dominio

"netgociador.cl", “condimentagourmet.cl" y "colocoloescuelas.cl".

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de don Cristidan Claudio Canales Salazar.



Consta a fojas 116 de autos, que don Cristidn Claudio Canales Salazar contest6 la
demanda arbitral de Inversiones Santa Teresa S.A. Sefiala que inscribié el dominio en
disputa por cuanto se encontraba disponible. Sostiene que historicamente Nic ha fallado
en base al principio First Come, First Served. Agrega que el nombre Terma de Chillan
proviene de una fuente natural. 3. El nombre Terma de Chillan o Termas de Chilléan,
proviene de una fuente natural geotérmica de agua caliente mineralizada en el sector,
siendo un lugar de procedencia geografica y de origen. Sefala que Inversiones Santa
Teresa ha usufructuado del nombre pues tenia concesion para explotar dichas termas,
concesion que hace ya varios afos termind. Agrega que hace poco, en Junio de 2014,
INAPI resolvié anular el registro sobre la marca Termas de Chillan a Inversiones Santa
Teresa, conocido en esos afos como Somontur, y cita parte de la resolucion “La
demandada exploté el mencionado predio bajo un titulo de mera tenencia, derivado de la
concesion que le fue otorgada. En este sentido no puede pretender apropiarse de la
marca”. Fundamenta que no corresponde a una empresa de inversiones aduefarse
comercialmente de nombres propios, o nombre de lugares o sectores. También
fundamenta que, en un mercado pueden coexistir varias marcas, con el mismo nombre, en
distintas clases, de distintos duefios, sin trasgredir los derechos de nadie. Explica que con
el dominio termadechillan.cl pretende promover las virtudes del sector, por cuanto
considera que no trasgrede derechos de terceros, mas aun, se pretende el beneficio de la
localidad, que por lo demads, es la verdadera protagonista del avance del sector. Por otra
parte sefiala que, los dominios en internet no son un registro marcario, son una forma de
promocionar e informar de lugares o cosas que sean de interés para la comunidad virtual.
En ella participan empresas, personas y organizaciones. Se refiere al legitimo interés y
cuestiona que Inversiones Santa Teresa no registrd antes el dominio. Agrega que
considera que esta empresa busca acaparar toda forma y medio de comunicacion ligada al
término Termas de Chillan, limitando a la promocién del lugar por terceros, a sabiendas
que desde 2007, las Termas ya no son explotadas por Inversiones Santa Teresa, sino por

un nuevo concesionario. También fundamenta que otro argumento que considerd la



INAPI para anular los registros de marca a Inversiones Santa Teresa sobre la marca
Termas de Chillan fue lo que versa el escrito de los actuales concesionarios: “La
demandada habria intimidado a las empresas demandantes, instdndolas a no usar la
expresion Termas de Chillan”. Sefala que, asi la buena fe no obra, sino més bien el afan
de coartar cualquier modo de promocién del sector y sus servicios, a excepcion de los
propios, en particular sus dos hoteles, en consideraciéon que en el sector existen varios

hoteles mas, cabanas, lodges, hostales, restaurantes, y variados servicios.

1.6.2 Respuesta del Inversiones Santa Teresa S.A. representado por Estudio Carey y
Cia.

Consta a fojas 122 que Inversiones Santa Teresa S.A. evacuo6 traslado a la contestacion de
la demanda. Reitera los argumentos expuestos en su demanda y se refiere al argumento de
la contraparte consistente en la no vulneracion de derechos de terceros, considera que es
improcedente, pues el mismo sefior Canales reconoce la relacion directa entre el concepto
Termas de Chillan y su representado, por lo que si se otorga el nombre de dominio en
disputa al primer solicitante afecta los derechos de su representado y ademas afecta a las
personas que acceden a dicho dominio provocando confusion. Se refiere al argumento de
que no corresponde a una empresa aduenarse comercialmente de nombres propios de
lugares o de sectores, lo cual es una contradiccion, ya que, tampoco deberia otorgarsele
tal expresion. Ademas sefiala que el primer solicitante no acredita cudl es su mejor
derecho, ya que, se avoca a atacar los registros marcarios de su representada y alude a una
sentencia que no se encuentra firme ni ejecutoriada. Agrega que el primer solicitante no
acompaii® documentacioén alguna, sino que la mayoria de los hechos invocados atacan

injustamente una de las numerosas marcas de su representado.

L7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-



A fojas 123 de autos, con fecha 4 de agosto de 2014 no existiendo diligencias pendientes,
se cito a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta

certificada.-

IL PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Cristian Claudio Canales
Salazar con fecha 16 de agosto de 2013 solicit6 el nombre de dominio
“termadechillan.c]”’. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Inversiones
Santa Teresa S.A. representado por el Estudio Carey y Cia., lo solicitdé con fecha 2 de

septiembre de 2013.-

II.2  Que don Cristidn Claudio Canales Salazar fundamentd su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en que inscribid el dominio en disputa por
cuanto se encontraba disponible. Que historicamente Nic ha fallado en base al principio
First Come, First Served. Que el nombre Terma de Chillan proviene de una fuente
natural geotérmica de agua caliente mineralizada en el sector, siendo un lugar de
procedencia geografica y de origen. Sefiala que Inversiones Santa Teresa ha usufructuado
del nombre pues tenia concesion para explotar dichas termas, concesion que hace ya
varios afios termind. Que en Junio de 2014, INAPI resolvid anular el registro sobre la
marca Termas de Chillan a Inversiones Santa Teresa. Agrega que no corresponde a una
empresa de inversiones aduefarse comercialmente de nombres propios, o nombre de
lugares o sectores. También fundamenta que en un mercado pueden coexistir varias
marcas con el mismo nombre, en distintas clases. Explica que con el dominio
termadechillan.cl pretende promover las virtudes del sector, por cuanto considera que no
trasgrede derechos de terceros, mas auin, se pretende el beneficio de la localidad.
Cuestiona que Inversiones Santa Teresa no registré antes el dominio, que pretende
acaparar el término y que desde el 2007, las Termas ya no son explotadas por Inversiones

Santa Teresa, sino por un nuevo concesionario.



I3 Que Inversiones Santa Teresa S.A., fundament6 su mejor derecho en la no
aplicacion del principio First Come, First Served. Que su mejor derecho se funda en la
titularidad de la marca comercial Termas de Chillan, registrada en Chile para distinguir
principalmente servicios para viajeros. Cita el parrafo 14 de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sefala que dentro de los
derechos validamente adquiridos, deben considerarse los derechos de su representado en
virtud de las marcas comerciales de las cuales es titular, las que gozan de fama y
notoriedad. Cita jurisprudencia. Luego se refiere a la Teoria del Mejor Derecho, sefiala
que Termas de Chillan hace referencia al famoso centro de Ski y Spa Resort de la
Cordillera de Los Andes, el cual cuenta con dos Hoteles: Gran Hotel y Pirimahuida. Que
tiene registrada la marca Termas de Chillan desde el afio 1984, y poseen otros registros en
Chile en relacion a la marca Termas de Chillan, los cuales detalla. Fundamente que las
marcas comerciales datan de una fecha anterior a la presente solicitud y presentan una
similitud incuestionable con el mismo. Ademas, es titular de los dominios
termasdchillan.cl, termasdechillan.cl, termasdechillan.cl, entre otras. Que el nombre de
dominio solicitado es cuasi-idéntico a las marcas y nombres de dominios ya registrados.
Que de asignarsele al demandado, necesariamente inducira al publico consumidor a una
erronea asociacion. Se refiere a la denominada Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers), criterios recogidos en la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, articulo 22 y cita
jurisprudencia. También se refiere al criterio del Legitimo Interés y al criterio de la Buena

Fe.

I1.4 Que de acuerdo a la documentacion acompafiada por Inversiones Santa Teresa S.A.,
consta a fojas 55 a 97, tiene registrada en Chile, entre otras, la marca comercial de

denominacién “Termas de Chillan”. Que dicha marca, si bien no es idéntica al nombre de



dominio solicitado, “termadechillan.cl”, si resulta ser cuasi idéntica y a lo menos
engafiosamente similar. En efecto, el nombre de dominio se estructura sobre la base de
tres palabras: “terma” “de” “chillan”, que estas tres palabras estan integramente
contenidas en la marca “Termas de Chillan”, siendo la unica diferencia la letras “s”, que
indica el plural de la palabra “Terma”, pero su contenido y significado es el mismo. De

[IP=2]
S

manera que la omision de la letra no le aporta al nombre de dominio en disputa un
elemento que permita distinguirla de la marca “Termas de Chillan”. En consecuencia, éste
sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa “termadechillan.cl” resulta
ser cuasi idéntico y a lo menos engafiosamente similar a la marca registrada “Termas de
Chillan”, de que es titular el Inversiones Santa Teresa S.A. Lo anterior, sin lugar a dudas,
le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto,

Inversiones Santa Teresa S.A. tiene un derecho validamente adquirido sobre la marca

comercial “Termas de Chillan” elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.

I.5  Que en relacion al argumento del primer solicitante en cuanto a que en Junio de
2014, INAPI resolvié anular el registro sobre la marca Termas de Chillan a Inversiones
Santa Teresa S.A., cabe considerar que la parte no acredité la nulidad de la marca. Que
por el contrario, Inversiones Santa Teresa S.A. acredito ser titular de la marca comercial
“Termas de Chillan”, a fojas 95 (Registro n°763280), fojas 94 (Registro 464548), fojas 93
(Registro 766270), fojas 88 (Registro 756140), fojas 87 (Registro 761181), fojas 81
(Registro 803003), fojas 73 (Registro 935152), fojas 72 (Registro 934430), fojas 71
(Registro 934431), fojas 70 (Registro 934432), fojas 69 (Registro 934433), fojas 56
(Registro 923975) y que dichos documentos no fueron objetados, de manera que

acreditan la existencia de los mismos registros.

1.6 Ademas de lo anterior debe considerarse, y es un hecho de publico conocimiento,
que la marca “Termas de Chillan” es notoria y famosa, de manera que de otorgarsele el

nombre de dominio ‘“termadechillan.cl”, casi idéntica a lo menos engafiosamente
) y



similar a la marca “Termas de Chillan”, a quien no es titular de dicha marca, se produciria
confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos
y servicios que se ofrecen, ya que, los usuarios de internet con toda logica y razon creeran

que se trata de un sitio Web con informacion relativa a Inversiones Santa Teresa S.A.

II.7 A mayor abundamiento debe considerarse que Inversiones Santa Teresa S.A. es
titular de numerosos nombres de dominios, fojas 43 a 54 de autos, entre ellos, termas-
chillan.cl, termaschillan.cl, termasdchillan.cl y termasdechillan.cl. Que dichos dominios,
especialmente el Gltimo de los sefialados, indudablemente resulta ser casi idéntico y a lo
menos engafiosamente similar al nombre de dominio en disputa, por las razones ya
expresadas en el considerando I1.4. En consecuencia, éste sentenciador ha llegado a la
conviccidon que de otorgarse el nombre de dominio termadechillan.cl a un tercero distinto
a Inversiones Santa Teresa S.A. se producira entre los usuarios de Internet una evidente
confusion acerca de quién es el prestador de los servicios que se ofrezcan en dicha pagina

web.

II.8§ Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa
“termadechillan.c]” corresponde al nombre por el cual son conocidos los servicios que
presenta el segundo solicitante, Inversiones Santa Teresa S.A., segin consta a fojas 38 a
42, especificamente el complejo Ski y Spa Resort denominado Termas de Chillan, lo cual

también le otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.9  Finalmente debe considerarse que si bien don Cristian Claudio Canales Salazar,
fundamenta su interés en el nombre de dominio termadechillan.cl en que pretende
promover las virtudes del sector, por cuanto considera que no trasgrede derechos de
terceros, sin embargo, no acredit6 su interés sobre el nombre de dominio en disputa, pues
no acompaid antecedente alguno en sustento de lo sefialado. Ademads, atendido los

antecedentes de la causa, este sentenciador si considera que su solicitud lesiona los

10



derechos de terceros validamente adquiridos, por cuanto inversiones Santa Teresa S.A. ha
acreditado la titularidad de registros marcarios y nombres de dominio cuasi idénticos
como también la prestacion de servicios conocidos bajo la misma denominacion, Termas
de Chillan.

II.10  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la conviccion que el
nombre de dominio “termadechillan.cl” identifica claramente los productos y servicios
ofrecidos por Inversiones Santa Teresa S.A.

111 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “termadechillan.cl” al Inversiones Santa Teresa S.A. representado por Estudio
Carey y Cia.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.
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