Foja 94

Santiago, trece de octubre del afio dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el niumero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 13 a 15 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo 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 la siguiente sentencia
definitiva en juicio arbitral de asignacion de los nombres de dominio
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL".

|. PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficios de fecha 24 de mayo de 2010, 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 inscripcién de los nombres de
dominio “TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL”, surgido entre don Lucien
Henry Chassin- Trubert Urzua, domiciliado en calle Tucapel N° 345,
Concepcidn, e Inversiones Santa Teresa S.A., domiciliada en Pio X N° 2460,
Oficina 508, comuna de Providencia, representada en estos autos por su
Abogado Rodrigo Albagli Ventura, ambos domiciliados en calle Miraflores N°
130, piso 25, comuna de Santiago.

Que por resolucion de fecha 25 de mayo de 2010 el suscrito acepto el cargo de
Juez Arbitro Arbitrador y juré desempefiarlo en el menor tiempo posible y cité a
las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2y 3 y 5y 6 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez
Arbitro el dia 2 de junio de 2010, segln consta a fojas 13 a 15 de autos, al que
asistieron ambas partes, estableciéndose de comun acuerdo las bases del
procedimiento.

Partes Litigantes: Que son partes litigantes en la presente causa don Lucien
Henry Chassin-Trubert Urzua, primer solicitante de los nombres de dominio CL
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL” e Inversiones Santa Teresa
S.A., segundo solicitante y demandante.

Enunciacion breve de las peticiones o acciones deducidas por el demandante u

opositor de autos Inversiones Santa Teresa S.A.:



1.- Fundamentos de hecho invocados en la demanda:

Que la parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 57 y siguientes,
cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretension
del primer solicitante, ya individualizado y se le asignen los nombres de
dominio en disputa:

Sefiala que en afio 1977 Inversiones Santa Teresa S.A., a través de su
empresa HOTELERA SOMONTUR S.A., postula a la concesion de las
canchas de ski, emplazadas en lo que se conoce como “TERMAS DE
CHILLAN", aprovechando la experiencia acumulada en la concesion anterior,
correspondiente a los aflos 1972 a 1976. Que en el afio 1978, se inicia la
remodelacion del antiguo hotel existente en el lugar, o que dio origen al Salén
“Perigallo”, y otras obras. Que en el afio 1980, se inaugura el primer centro de
ski “TERMAS DE CHILLAN", y se construyen nuevas obras civiles,
consistentes en nuevos caminos y estacionamientos en la base de las pistas.
Que en el afo 1997 se inaugura el GRAN HOTEL TERMAS DE CHILLAN, y
que a partir del afio 2000, se aprecia un aumento considerable de visitantes
extranjeros, principalmente de Brasil, EE.UU., Europa y Argentina.,
consolidandose como uno de los mejores centros de ski de Sudameérica; y
concluye sefialando que asi logré su mision al otorgar y seguir otorgando un
servicio completo de recreacion individual y familiar a nivel nacional e
internacional, todo amparado bajo los nombres de dominios y marcas
comerciales que hasta la fecha se encuentran bajo su titularidad.

2.- Fundamentos de derecho invocados en la demanda:

A) Marcas Comerciales. Afirma la demandante que ha solicitad y registrado
una importante cantidad de marcas comerciales, que ha usado en su giro de
negocios, las que han sido objeto de proteccién a nivel nacional e internacional,
y cita los siguientes registros: “SKY TERMAS DE CHILLAN”, N° 708.085, para
distinguir productos de las clases 25 y 28, “TERMAS DE CHILLAN", N°
803.003, para distinguir servicios de la clase 41, “TERMAS DE CHILLAN", N°
694.269, para distinguir servicios de la clase 41, “COMPLEJO TURISTICO
TERMAS DE CHILLAN” N° 694.268, para distinguir servicios de la clase 43,
“TERMAS DE CHILLAN", N° 694.270, para distinguir servicios de la clase 42,
“TERMAS DE CHILLAN", N° 694.271, para distinguir productos de la clase 32,
“TERMAS DE CHILLAN", N° 551.209, para distinguir servicios de las clases 35
y 38, entre otros. Indica que también es titular de frases de propaganda de la
marca “TERMAS DE CHILLAN", y que es titular de los siguientes nombres de
dominio CL: “VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN",



“TERMASDECHILLAN", “TERMACHILLAN", “CASINOTERMASCHILLAN",
‘LASTERMASDECHILLAN”, entre otros.

Afirma que las marcas comerciales y nombres de dominio CL transcritos,
demuestran las reales intenciones de la demandante, en proteger ampliamente
sendas marcas y nhombres de domino, que contienen el termino “VALLE LAS
TRANCAS TERMAS DE CHILLAN” y “TERMAS DE CHILLAN” , que deja en
evidencia que la existencia de un dominio
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL” no puede dejar de
relacionarse directamente con sus marcas comerciales y nombres de dominio,
y por sobre todo con la fama y notoriedad que posee en el mercado, hecho
indudable e indesmentible entre los consumidores, por lo que la accién del
primer solicitante, de pedir un dominio casi idéntico al de la parte demandante
e incluyendo su famosa marca comercial, y de utilizarlo con el fin de
promocionar los mismos tipos de servicos, y asi atraer clientela nacional y
extranjera a su propio complejo de la zona , confundiendo a los consumidores
respecto del verdadero oferente de los mismos, no puede ser sino un acto
premeditado de aprovechamiento de las reconocidas marcas, dominios,
servicios y trayectoria que la demandante ofrece de manera global.

Que las marcas comerciales y nombres de dominio citados, forman parte de
una altamente renombrada familia de productos o servicios relacionados, que
debe ser protegida, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pude
caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los
servicios, productos o de la informacion que se promueva mediante el nombre
de dominio en disputa.

3.- Marcas Comerciales y relacion don los nombres de dominio. Sefala la
demandante que las arcas comerciales y los hombres de dominio, comparten
un sin numero de aspectos, y que los dominios, ademas de la funcion técnica
gue cumplen, tienen un tol fundamental como identificadores del origen de los
diversos bienes y/o servicios que se ofrecen via Internet, y que por ello debe
aplicarse el principio doctrinal que considera que la relacidon entre nombres de
dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ello la resolucién de conflictos
por asignacion de nombres de dominio, debe ser resuelta, entre otros, en
atencion a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo
pedido como dominio. Que en doctrina el Profesor Renato Jijena, ha
manifestado que el titular de una marca inscrita “también tendria el derecho de

propiedad sobre la marca proyectada en Internet o virtualmente, a pesar de la



“aterritorialidad” de la red, debiendo tener la primera opcion para inscribir el
domino o direccion a su nombre”; y que el Profesor Pablo Ruiz- Tagle sefala
gue “en consecuencia una marca comercial es un derecho de propiedad con
proteccion legal y constitucional que comprende el derecho de usar, gozar y
disponer de ella en la Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no
puede ser vulnerado por su inscripcibn como nombre de dominio por otra
persona destinta a su titular” (Propiedad Intelectual y Contratos” Editorial
Juridica de Chile, Pags. 441- 442).

Que resulta clave tener presente que la demandante es titular de la familia de
marcas “TERMAS DE CHILLAN”, y de una serie de dominios con esa voz,
incluido el dominio “VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN.CL", y en vista
de ello debe aplicarse la denominada Politica Uniforme de Resolucion de
Conflictos de Nombres de Dominio , desarrollada por ICANN, en cuanto
establece para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de registros o
solicitudes de registros marcarios del signo en cuestion, que considera como
fundamentos 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 la cual la parte demandante tiene
derechos”, y sostiene la actora que en este caso, se hace imperativa la
aplicacion del criterio descrito anteriormente, por cuanto de otra manera si se
asigna el nombre de dominio a favor del primer solicitante, esta circunstancia
causara confusion entre los consumidores, quienes al acceder a los nombres
de dominio “TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL", creeran que se trata de la
pagina de Internet de la parte demandante, y no del primer solicitante.

Que a nivel de legislacion interna, la parte demandante cita en apoyo de su
demanda, los articulos 19 N° 25, inciso tercero de la Constitucion Politica, ge
garantiza el derecho de propiedad sobre la propiedad industrial sobre las
patentes de invencidn, marcas comerciales, procesos tecnoldgicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley, y el articulo 584 del
Caodigo Civil, que establece: “Las producciones del talento o del ingenio son
una propiedad de sus autores”, y sostiene que en este caso se debe proteger
el dominio de la demandante respecto de la familia de marcas “TERMAS DE
CHILLAN", de una serie de dominios con esa voz, incluido el dominio
“VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN.CL".

4.- Criterio del Mejor Derecho, Buena fe o Justo motivo.

Sostiene la parte demandante que la familia de marcas “TERMAS DE



CHILLAN", de una serie de dominios con esa voz, incluido el dominio
“VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN.CL”, son casi idénticos a
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL" y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL, por lo que si son asignados al
primer solicitante se va a crear confusion entre los usuarios de Internet. Que el
intento de apropiarse de un identificador dentro de la red, que es idéntico a
una marca comercial ajena debe catalogarse como contraria a la buena fe. Que
la nocion de la buena fe es uno de los pilares basicos que inspiran el derecho
civil, y que la buena fe evoca la idea de rectitud, correccion o lealtad, principio
gue estd consagrado en el articulo 1546 del Cdodigo Civil que sefala:” Los
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a
lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente
de la naturaleza de la obligacion, o que por la ley o la costumbre pertenecen a
ella”; y que el otorgamiento de un nombre de dominio es producto de un
contrato de adhesion en el que una de las partes ha actuado de mala fe,
solicitando como dominio un nombre idéntico a una marca ajena. Que el actuar
de don Lucien Henry Chassin-Trubert Urzua, ha estado y esta totalmente
desprovisto de rectitud, correccion y lealtad con NIC Chile, ya que el
demandado no ha cumplido con el principio establecido en el articulo 14 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL, que sefiala: "Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo
derechos validamente adquiridos por terceros”, quien al solicitar el dominio en
disputa, ha actuado negligentemente, ya que el dominio es casi idéntico a la
famiia de marcas “TERMAS DE CHILLAN", y el dominio
“VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN.CL", y que por ello ha infringido
derechos marcarios validamente adquiridos por la parte demandante.

Que de otorgarse los dominios al primer solicitante, este podria incluso
menoscabar la calidad del gran numero de productos y servicios que ha
logrado desarrollar la demandante durante el transcurso del tiempo, riesgo que
en doctrina se conoce como “Dilucién de marca o Imagen Comercial”, y cita
definiciones del citado término dilucion, figura que actualmente prevee la Ley
N° 20.169, sobre competencia desleal, en su articulo 4 letra a), que sefala: “a)
Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacion ajena, induciendo a
confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o

establecimientos con los de un tercero”, conducta que también reprocha al



primer solicitante de autos.

5.- Principio del dafio efectivo causado al oponente.

Sostiene también el actor, que si se asignan los dominios al primer solicitante,
en la especie un competidor y rival como se ha establecido en autos, lograra
impedir a la parte demandante identificarse con dicha denominacién, causando
dafio y confusién entre los consumidores.

Concluye la demandante en su escrito de demanda, sefialando que se le causa
dafo o perjuicio irreparable, el hecho que exista en la red una pagina Web, que
tenga un nombre de dominio idéntico a que la familia de marcas “TERMAS DE
CHILLAN", de una serie de dominios con esa voz, incluido el dominio
“VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN.CL", y concluye pidiendo que le
asignen los dominios en disputa, con expresa condena en costas a la parte
contraria.

Que la parte demandante acompafié a su escrito de demanda, fotocopia de sus
marcas comerciales, ya individualizadas.

La demanda fue agregada a fojas 57 y siguientes, y proveida a fojas 66, con
fecha 24 de junio de 2010, teniéndola por presentada y confiriendo traslado al
demandado por el termino de 15 dias habiles para su contestacién y tuvo por
acompafados los documentos probatorios, con citacion, resolucion notificada
a las partes, con misma fecha, mediante correo electrénico.

Que con fecha 14 de julio de 2010, don Lucien Henry Chassin — Trubert Urzua,
presento6 escrito de contestacion de la demanda y sefial6 lo que sigue:

A) Que con fecha 13 de agosto de 2004, solicitdé al Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, el registro de las marcas comerciales “VALLE LAS
TRANCAS” y “LAS TRANCAS”, las que le fueron otorgadas mediante registros
nameos 800.740 y 713.127, respectivamente.

B) Que con fecha 19 de diciembre de 2009, solicito a Nic Chile, la
inscripcion de los dominios “TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” vy
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL", lo que lo convirti6 en primer
solicitabte de ambos dominios., y que posteriormente el dia 12 de enero de
2010, Inversiones santa Teresa S.A., procedié a inscribir ambos dominios, y
que al hacerlo, no tuvo con sus marcas comerciales las consideraciones que
hoy demanda para las suyas.

(03] Que la empresa Hotelera Somontur, hasta el dia 31 de diciembre de
2007, fue arrendataria y concesionaria del predio de propiedad de la
Municipalidad de Chillan, conocido como Termas de Chillan, lugar donde se

encuentran las aguas termales. Que desde el afio 2008, el predio municipal se



encuentra arrendado por la sociedad Turismo y Gestion Hotelera Nuble
Limitada, empresa que tiene a su cargo el centro de ski y las aguas termales.
Que para acreditar lo sefialado, el primer solicitante reproduce una informacion
publicada en el sitio Web de la Municipalidad de Chillan, relativo a el predio
denominado “TERMAS DE CHILLAN", y entre otra informacién se indica que
con fecha 31 de diciembre de 2007, concluyo el contrato de arrendamiento y
concesion de dicho predio a Hotelera Somontur S.A.

D) Senala el primer solicitante que los bafios termales, se encuentran ubicados
en el predio Municipal, sector geografico conocido como “TERMAS DE
CHILLAN” desde fines del siglo XIX, y que a contar del 31 de diciembre de
2007, Hotelera Somontur S.A. y / o la empresa Inversiones santa Teresa S.A.,
no cuentan con aguas termales en sus instalaciones, ni con un centro de ski,
gue en un sector aledafio cuentan con un establecimiento hotelero llamado
“Gran Hotel Termas de Chillan”.

E) Que desde el afio 2008, la Sociedad Turismo y Gestion Hotelera Nuble
Limitada, nuevo concesionario y/o arrendatario del predio de la municipalidad
de Chillan, conocido como TERMAS DE CHILLAN, realiz6 un acuerdo con los
empresarios de la Camara de Turismo de Valle Las Trancas, de la cual sefiala
ser socio, acuerdo que permite que los empresarios de la camara ofrezcan en
el mercado paquetes turisticos que incluyen alojamiento en Valle Las Trancas,
bafios termales y ticket para utilizar los andariveles del centro de ski.

F)Afirma el primer solicitante que los nombres de dominio solicitados
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL"”, ante NIC Chile han sido
realizados de buena fe, ya que tienen por objeto presentar su oferta turistica y
servicios que ofrecen en el sector. Indica que en el lugar, se puede observar
gue la “sefaletica” caminera normada por la Direccion de Vialidad, indican la
distancia en kilometros a “TERMAS DE CHILLAN", y que la denominacion
aparece en los mapas oficiales de la republica de Chile, en los que aparece
localidad de Termas de Chillan.

Indica que publicitar un lugar turistico es un derecho de todos, y que la
informacion que se suministre no sera engafiosa, y que desde hace mas de
diez afos trabaja asociativamente resaltando en su publicidad nacional e
internacional que Valle Las Trancas es una localidad ubicada a 5 kilbmetros del
centro de ski Chillan y de las aguas termales de Termas de Chillan.
Seguidamente, el primer solicitante reproduce un intercambio de correos

electronicos del mes de abril de 2010, enviados por don Enrique



Weisselberger, a causa de los nombres de dominio
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL".

Concluye el primer solicitante que en definitiva se le asignen los nombres de
dominio en disputa.

Que como medios de prueba, el primer solicitante acompafié a su escrito de
contestacion de demanda catalogo correspondiente al afio 2010, que
promociona la oferta de servicios de varios operadores de la camara de
Turismo Valle Las Trancas, y que referencian también al centro de ski Termas
de Chillan.

Que mediante resolucion de fecha 19 de julio de 2010, se dicté resolucion
teniendo por contestada la demanda de asignacion de los nombres de dominio
individualizados, por don Lucien Henry Chassin — Trubert Urzua, y por
acompafiaos los documentos, con citacion, notificando con igual fecha a las
partes.

Que mediante resolucion de fecha 6 de agosto de 2010, se recibid la causa a
prueba, por el término de 10 dias habiles, y se fijo el siguiente punto de prueba:
Uso de los nombres de dominio “TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL" y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL", que hubieren  hecho
aplicacion las partes, la que fue notificada con igual fecha mediante correo
electronico.

Que la parte demandante a fojas 86, con fecha 19 de agosto de 2010,
presento escrito reiterando los argumentos de su demanda, solicitd se tuvieran
por a la vista los registros de marcas comerciales acompafados a la demanda
y acompafio copia de sentencia de fecha 16 de agosto de 2010, dictada por la
Juez Arbitro dofia Alejandra Moya Bruzzone, que asigna el nombre de dominio
“skienchillan.cl”, a Hotelera Somontur S.A, y desestima la solicitud de don
Lucien Henry Chassin — Trubert Urzua. Que con fecha 20 de agosto de 2010,
se dicto resolucion proveyendo escrito de fojas 86, notificando a las partes con
igual fecha mediante correo electronico.

Que con fecha 3 de septiembre de 2010, el Tribunal de conformidad a lo
establecido por el articulo 432 del Cédigo de Procedimiento Civil, cité a las
partes a oir sentencia definitiva, notificando a las partes con igual fecha por
correo electrénico.

Il. PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia que debe resolverse en este juicio arbitral consiste en



determinar a quien de los litigantes corresponde asignar los nombres de
dominio en litigio “termasdechillanlastrancas.cl” y
“termasdechillanvallelastrancas.cl”, esto es, a Lucien Henry Chassin-Trubert
Urzua, primer solicitante, o a Inversiones Santa Teresa S.A., segundo
solicitante y demandante.

Segundo: Que la parte demandante Inversiones Santa Teresa S.A., ha
invocado que es titular de un mejor derecho para la asignacion de los nombres
de dominio en disputa, atendido a que es titular de una familia de marcas
comerciales, que califica de afamadas, que comprenden las expresiones
“TERMAS DE CHILLAN", tales como “SKY TERMAS DE CHILLAN", N°
708.085, para distinguir productos de las clases 25 y 28, “TERMAS DE
CHILLAN", N° 803.003, para distinguir servicios de la clase 41, “TERMAS DE
CHILLAN", N° 694.269, para distinguir servicios de la clase 41, “COMPLEJO
TURISTICO TERMAS DE CHILLAN” N° 694.268, para distinguir servicios de la
clase 43, “TERMAS DE CHILLAN", N° 694.270, para distinguir servicios de la
clase 42, “TERMAS DE CHILLAN", N° 694.271, para distinguir productos de la
clase 32, “TERMAS DE CHILLAN", N° 551.209, para distinguir servicios de las
clases 35 y 38, entre otros. Indica asimismo que también es titular de frases de
propaganda de la marca “TERMAS DE CHILLAN?", y titular de los nombres de
dominio CL: “VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN”,
“TERMASDECHILLAN", “TERMACHILLAN", “CASINOTERMASCHILLAN",
‘LASTERMASDECHILLAN”, entre otros.

Tercero: Sefala la actora que sus marcas comerciales y nombres de dominio,
han sido utilizadas en relacién al centro de ski “Termas de Chillan”, el que tuvo
en arrendamiento y concesion desde el afio 1977, a través de la empresa
relacionada Sociedad Hotelera de Montaia y Turismo Ltda., mas tarde
SOMONTUR S.A.,, y que la solicitud de los nombres de dominio
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL”, incluyen su marca comercial
“TERMAS DE CHILLAN”" y su nombre de dominio
“VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN”, por lo que en el caso de autos,
existe mala fe de parte de don Lucien Henry Chassin-Trubert Urzua, y que de
asignarsele los referidos nombres de dominio, se causara confusion a los
usuarios de la red de Internet, y dafio a la actora, quien podra ser victima de
dilucion a sus marcas comerciales, y de competencia desleal, atendido a que el
primer solicitante es una empresa rival que compite con los servicios de la

parte demandante.



Cuarto: Que el primer solicitante en su escrito de contestacion de demanda
controvierte los argumentos en que la demandante funda su pretensién; y, por
el contrario sostiene que ha solicitado la inscripcion de los nombres de dominio
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL", de buena fe, con el objeto de
promocionar servicos turisticos vinculados al sector denominado “TERMAS DE
CHILLAN", que cuenta con un centro de ski y con aguas termales. Sefiala que
la expresion “TERMAS DE CHILLAN”", es el nombre de un lugar, que asi figura
en los mapas fisicos de Chile, y en la Region VIII en que se encuentra ubicado,
por lo que todas las personas tienen derecho a utilizar dichas expresiones.
Afirma también que actualmente el arrendatario y concesionario del centro de
ski y las aguas termales es una sociedad denominada Sociedad Turismo y
Gestion Hotelera Nuble Limitada, y no la parte demandante a quien se le
vencié su contrato en afio 2008. Que con la actual concesionaria del centro de
ski “TERMAS DE CHILLAN", la Sociedad Turismo y Gestion Hotelera Nuble
Limitada, tienen varias empresas de la localidad de “LAS TRANCAS”, suscrito
un contrato de colaboracién que comprende a varios empresarios del “VALLE
LAS TRANCAS”, distante a cinco kilometros del centro de Ski “TERMAS DE
CHILLAN?", para la utilizacion del centro de ski, a valores preferentes.

Quinto: Que en consecuencia, atendido los argumentos y documentos
probatorios presentados por las partes en conflicto en sus escritos de demanda
y contestacion, corresponde analizar sus posiciones y luego ponderar a quien
corresponde asignar los nombres de domino en disputa.

Sexto: Que prima facie, la parte demandante Inversiones Santa Teresa S.A.,
es titular de varias marcas comerciales que contemplan la expresion “TERMAS
DE CHILLAN", para distinguir productos y servicios determinados, y que dichas
expresiones se refieren al conocido lugar del mismo nombre en la VIII Regién
del pais, que corresponde a un lugar de montafia conocido por su centro de
deporte invernal y aguas termales.

Séptimo: Que, segun informacion disponible en Internet, el centro de esqui
“TERMAS DE CHILLAN", se encuentra emplazado a 1.650 metros sobre el
nivel del mar, cuenta con 28 pistas, 11 andariveles, 35 kilbmetros preparados y
10.000 hectareas para la practica del esqui, en la Cordillera de Los Andes, VIII
Region del pais. Que en este centro de esqui se encuentra la pista mas larga
de Sudameérica, llamada “Las Tres Marias”, que cuenta con un total de 13
kilbmetros. Ademas el centro termal tiene nueve piscinas de aguas termales de

azufre y hierro disponibles todo el afio. Que las bellas atracciones naturales de



este lugar, son visitadas tanto en invierno Como en verano gracias a que posee
una gran cantidad de bosques. Que las termas de Chillan poseen aguas
calientes, con temperaturas promedio de 60 grados Celsius, y son
recomendadas para aliviar dolencias de la artritis, las afecciones de la piel y las
enfermedades respiratorias. Que desde la antigiiedad los indigenas conocian
las facultades curativas de estas termas y en el afio 1954 el Ministerio de Salud
de Chile las declaro a las “TERMAS DE CHILLAN", como “fuentes curativas”.
Octavo: Que en consecuencia, y como es de publico conocimiento, existen
varias empresas operadoras en diversos servicios turisticos, que se desarrollan
en torno al centro de ski y aguas termales, denominado “TERMAS DE
CHILLAN", en la VIII Regién del pais, y que las referidas expresiones son
utilizadas para denominar dicho lugar, por lo que no pueden ser consideradas
de uso exclusivo y excluyente para un sélo titular en el ambito de los nombres
de dominio CL, para su aplicaciéon en Internet, atendido a que se trata del
nombre de un lugar geografico, tipico y caracteristico de la VIII Region, entre
otras aplicaciones 0 usos especificos.

Noveno: Que lo razonado en el motivo anterior, en cuanto a la posibilidad de
un uso colectivo de las expresiones o denominaciones “‘“TERMAS DE
CHILLAN", “VALLE LAS TRANCAS” y “LAS TRANCAS?", no puede ser aplicado
pura y simplemente, en el ambito de las marcas comerciales y su proteccién
legal y especialmente jurisdiccional, en que el titular de un signo susceptible de
representacion grafica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales, tiene derechos de propiedad
exclusivos y excluyentes, para el uso de la misma, en lo que refiere a su
cobertura especifica, en el contexto de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad
Industrial.

Décimo: Que la denominacion “TERMAS DE CHILLAN”, que corresponden en
su primer sentido, al nombre de un lugar geogréfico especifico de nuestro pais,
de antigua data, puede ser usado como nombre de dominio CL en Internet, por
distintos titulares, que como en el caso de autos se vinculan en sus actividades
a dicho lugar, en la medida que se le adicionen otras palabras, denominaciones
0 signos distintivos, que permitan identificarlos adecuadamente unos de otros
en la red de Internet, de manera tal que no existan riesgos de confusion para
los usuarios, con la finalidad que el sistema o red indicado opere con niveles de
seguridad adecuados.

Décimo primero: Que de conformidad a lo sefialado, no se observan

obstaculos para que el primer solicitante don Lucien Henry Chassin-Trubert



Urzua pueda ser titular y wusuario de los nombres de dominio
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL”, maxime si se considera que
se trata de una persona que oficia como operador turistico del lugar
denominado “VALLE LAS TRANCAS” o “LAS TRANCAS”, aledafio a las
“TERMAS DE CHILLAN", en la VIl Region del pais, a lo menos en esta sede
de discusion juridica.

Décimo segundo: Que asimismo, no existen evidencias o pruebas en estos
autos, que permitan concluir que el primer solicitante a pedido la inscripcion de
los nombres de dominio “TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” vy
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL", de mala fe o con animo y
finalidad de ejecutar actos que tengan por objeto causar dilucion de las marcas
comerciales de la parte demandante, 0 que vaya a ejecutar actos de
competencia desleal o contrarias a los buenos usos y practicas de la
competencia mercantil. En efecto, no se puede dejar de sefialar y considerar,
para resolver esta litis, que en nuestro sistema juridico privado la buena fe se
presume, y corresponde por lo tanto probar a quien alega la situacion contraria
a dicha presuncién.

Décimo tercero: Que, corresponde también tener presente y atender a la
naturaleza de las marcas comerciales en que la demandante funda su
demanda de oposicion, esto es, que por tratarse de marcas comerciales que
comprenden una denominacién geogréfica especifica, en la especie, “TERMAS
DE CHILLAN", denominaciéon que visiblemente no obedece a una creacion de
su titular, ya que como se ha dicho anteriormente, es el nombre de un lugar
tipico de nuestras bellezas escénicas naturales, que se conoce desde fines del
siglo XIX, cabe concluir que sin perjuicio de su proteccién legal a nivel de
propiedad industrial, dicha denominacién puede ser utilizada y es utilizada en
concreto, por distintos actores y personas, incluso en otros ambitos distintos al
marcario y a sus coberturas especificas de productos y servicios que amparan
a su titular, por lo que en opinién de éste sentenciador no se puede impedir que
dichas voces “toponimicas” puedan ser también legitimamente utilizadas por
terceros, teniendo eso si como limites las coberturas especificas protegidas por
las citadas marcas comerciales, con el objeto de no lesionar el derecho de
propiedad de su titular, y que dicho uso en concreto, tampoco implique
introducir confusion, error o engafio a los consumidores y usuarios, en cuanto
al origen o procedencia de dichos productos y servicios amparados en el trafico

econdmico.



Décimo cuarto: Que de conformidad a lo sefialado en el caso sub - lite, como
se ha dicho, no se divisan obsticulos legales para otorgar la inscripcion o
registro de los nombres de dominio “TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL"y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CL”, al primer solicitante don
Lucien Henry Chassin-Trubert Urzua, quien debera utilizarlos en la red de
Internet en su giro de negocios, sin lesionar los legitimos derechos de la parte
demandante, en lo que refiere a la titularidad de sus marcas comerciales y sus
especificas coberturas, de eventuales terceros interesados, y de buena fe,
segun ordena el articulo 22 de la Reglamentacién para el funcionamiento de
Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile.

Décimo quinto: Que finalmente, y en el mismo orden de ideas sefaladas en
los motivos anteriores, no escapa al analisis de este sentenciador que la parte
demandante Inversiones Santa Teresa S.A., tiene inscrito como nombre de
dominio CL las expresiones “VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN.CL",
con fecha 8 de julio de 2009 ante NIC Chile, no obstante que su lugar de
operaciones en el ambito de los servicios hoteleros y de hospedaje que ofrece
en el mercado, se ubican aledafio a las “TERMAS DE CHILLAN”, segun
explica en el titulo “Los Hechos” en su demanda de fojas 57 y siguientes,
cuestion que en todo caso, no parece reprochable, ni resulta contradictorio con

lo sefialado en los motivos anteriores.

[ll. PARTE RESOLUTIVA:

Que en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a lo
ya sefialado y a principio de prudencia y equidad, rechazar la demanda de
asignacion de los nombres de dominio
“TERMASDECHILLANLASTRANCAS.CL” y
“TERMASDECHILLANVALLELASTRANCAS.CI”, interpuesta por Inversiones
Santa Teresa S.A. en contra de don Lucien Henry Chassin-Trubert Urzua, y se
le asignan los nombres de dominio sefialados a éste ultimo, sin condena en
costas, atendido a que la parte demandante vencida, en opinibn de este

sentenciador, ha litigado con motivos o fundamentos plausibles.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2, 3,5y 6 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC



Chile, mediante correo electronico.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cdodigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofa Alejandra Loyola Ojeda y doiia Cecilia Alcaine
Abrigo, quienes autorizan la presente sentencia firmando conjuntamente con el

Juez Arbitro.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo



