Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro
Foja 38

Santiago, doce de diciembre del afio dos mil diez

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 6 y siguiente de autos y lo dispuesto por el articulo 170
del Cddigo 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 del nombre de dominio
“TERMASDELCHILLAN.CL”

I. PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 6 de septiembre de 2011, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito
Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre
de dominio “TERMASDELCHILLAN.CL", surgido entre don Stuart Blackall
Shea-Simonds, direccion postal Casilla 1213 correo de Chillan, direcciéon
electronica stuart@ppcclicks.cl, e Inversiones Santa Teresa S.A., domiciliada
en Panamericana Norte 3651, ciudad de Chillan, representada en estos autos
por su apoderado don Enrique Weisselberger Brilovich, domiciliado en calle
Miraflores N° 130, piso 25, comuna de Santiago.

Que por resolucion de fecha 12 de septiembre de 2011 el suscrito acept6 el
cargo de Juez Arbitro Arbitrador y juré desempefarlo en el menor tiempo
posible y cité a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento
arbitral segun consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectud en la Oficina del
Juez Arbitro el dia 21 de septiembre de 2011, segin consta a fojas 6 y
siguiente de autos, al que asistio solo la parte Inversiones Santa Teresa S.A. y
se establecieron las bases del procedimiento, las que fueron notificadas con
igual fecha a la parte de don Stuart Blackall Shea-Simonds, mediante correo
electrénico.

Partes Litigantes: Que son partes litigantes en la presente causa don Stuart
Blackall Shea-Simonds, primer solicitante del nombre de dominio CL
“TERMASDELCHILLAN.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:
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Que la demandante, en su escrito de demanda de fojas 27 y siguientes, cita los
siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretension del primer
solicitante, ya individualizado, y se le asigne el nombre 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 afilos 1972 a 1976. Que en el afio 1978, se inicia la
remodelacion del antiguo hotel existente en el lugar, lo 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
gue a partir del afio 2000, se aprecia un aumento considerable de visitantes
extranjeros, consolidandose como uno de los mejores centros de ski de
Sudamérica; 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 solicitado y registrado
una importante cantidad de marcas comerciales, que ha usado en su giro de
negocios, las que han sido objeto de proteccion 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?", entre otras y que es titular de los siguientes
nombres de dominio CL: ‘“TERMACHILLAN", “TEMASCHILLAN"
“VALLELASTRANCASTERMASDECHILLAN", “TERMASDECHILLAN?",
“CASINOTERMASCHILLAN", “LASTERMASDECHILLAN?,
“GUIATERMASDECHILLAN", entre otros.
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Afirma que las marcas comerciales y nombres de dominio CL indicados,
demuestran las reales intenciones de la demandante, en proteger ampliamente
sendas marcas y nombres de domino, que contienen el termino “TERMAS DE
CHILLAN", por lo que el nombre de dominio en disputa 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 accion 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 marcas comerciales y los nombres 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 relacion entre nombres de
dominio y marcas comerciales es estrecha, y por ello la resolucion de conflictos
por asignaciéon 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 opcioén para inscribir el
domino o direccibn a su nombre”; y que el Profesor Pablo Ruiz - Tagle
sostiene en la materia que “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
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dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripcion 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 “TERMASDECHILLAN.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 resolucion 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 causard confusion entre los consumidores,
quienes al acceder al nombre de dominio “TERMASDELCHILLAN.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 demandante cita en apoyo de su
demanda, los articulos 19 N° 25, inciso tercero de la Constitucion Politica, que
garantiza el derecho de propiedad sobre la propiedad industrial sobre las
patentes de invencién, 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", y de una serie de dominios con esa voz, incluido el dominio
“TERMASDECHILLAN.CL".
4.- Criterio del Mejor Derecho, Buena fe o Justo motivo.
Sostiene la demandante que a familia de marcas “TERMAS DE CHILLAN", y
de una serie de nombres de dominio con esa Vvoz, incluido
“TERMASDECHILLAN.CL", son casi idénticos a “TERMASDELCHILLAN.CL",
por lo que si es asignado 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 nocién de la buena fe es uno de los pilares
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basicos que inspiran el derecho civil, y que la buena fe evoca la idea de
rectitud, correccién o lealtad, principio que esta consagrado en el articulo 1546
del Cdédigo 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 la solicitud de don Stuart Blackall Shea-Simonds, 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”, y que ha infringido derechos marcarios validamente adquiridos
por la demandante.
Que de otorgarse el dominio 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”, figura
que actualmente prevee la Ley N° 20.169, sobre competencia desleal, en su
articulo 4 letra a), que sefiala: “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 reprocha al primer solicitante de autos.
Concluye la demandante en su escrito de demanda, sefialando que se le causa
dafio o perjuicio irreparable, el hecho que exista en la red una pagina Web, que
tenga un nombre de dominio idéntico a que contempla la familia de marcas
comerciales “TERMAS DE CHILLAN", y de una serie de nombres de dominio
con esa voz, incluido el dominio “TERMASDECHILLAN.CL”, y concluye
pidiendo que le asignen los dominios en disputa, con expresa condena en
costas a la parte contraria.
Que la parte demandante acompafo a su escrito de demanda, fotocopia de sus
marcas comerciales de la base de datos del INAPI, copia de la pagina Web
TERMASCHILLAN.CL, mapa de turismo que incluye la marca comercial
TERMAS DE CHILLAN, afiche y variada publicidad impresa.

La demanda fue proveida a fojas 36, con fecha 26 de octubre de 2011,
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teniéndola por presentada y confiriendo traslado al demandado por el término
de 15 dias habiles para su contestacion y tuvo por acompafados los
documentos probatorios, con citacion, resolucién notificada a las partes, con
misma fecha, mediante correo electronico.
Que con fecha 28 de noviembre de 2011, se dictd resolucion teniendo por
contestada la demanda en rebeldia del demandado y se cit6 a las partes a oir
sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes.
II. 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 el nombre de dominio
en litigio “TERMASDELCHILLAN.CL”", esto es, si a don Stuart Blackall Shea-
Simonds, primer solicitante, o a Inversiones Santa Teresa S.A., segundo
solicitante y demandante.
Segundo: Que la parte demandante Inversiones Santa Teresa S.A., invoca que
es titular de un mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio en
disputa, y fundamenta 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: “TERMASDECHILLAN”, “TERMACHILLAN",
“CASINOTERMASCHILLAN", “LASTERMASDECHILLAN”, entre otros.
Tercero: Que la demandante sefiala que sus marcas comerciales y nombres
de dominio, han sido utilizados en relacion 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 Montafia y Turismo Ltda., mas
tarde SOMONTUR S.A., y que la solicitud del nombre de dominio
“TERMASDELCHILLAN.CL”, incluyen su marca comercial “TERMAS DE
CHILLAN" y su nombre de dominio “TERMASDECHILLAN", por lo que en el
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caso de autos, existe mala fe en la solicitud de don Stuart Blackall Shea-
Simonds, la que transgrede el articulo 14 del Reglamento para el
funcionamiento de los nombres de Dominio CL de NIC Chile, y que de
asignarsele el ya referido nombre de dominio, se causara dafio a la
demandante ya que se desconocerian sus derechos previamente adquiridos,
causando de este modo ademas confusion a los usuarios de la red de Internet,
quienes podrian creer que el dominio en disputa pertenece también a la parte
demandante.
Cuarto: Que, en el presente caso se encuentra acreditada la relacion juridica
existente entre la parte demandante Inversiones Santa Teresa S.A. y la
denominacion TERMAS DE CHILLAN, por la titularidad de marcas comerciales
gque comprenden la citada expresion, la que presenta una similitud
determinante con el nombre de dominio “TERMASDELCHILLAN", razén por la
cual ante la falta de antecedentes aportados por el primer solicitante don
Stuart Blackall Shea-Simonds, en cuanto a la fundamentacion de su solicitud,
no es posible concluir sino que corresponde acoger la pretensiéon de
Inversiones Santa Teresa S.A., ya que sOlo esta parte presentd antecedentes
en el proceso para asignarle el dominio en disputa.
[ll. PARTE RESOLUTIVA:
Que en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de prudencia y equidad y de legitimacion procesal, resuelvo acoger la
demanda de asignaciéon del nombre de dominio “TERMASDELCHILLAN.CL”",
presentada por Inversiones Santa Teresa S.A., en contra de don Stuart Blackall
Shea-Simonds, y se le asigna el nombre de dominio individualizado, sin

condena en costas.

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

fojas 2y siguiente de autos.

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

Chile, mediante correo electrénico.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
Rios, quienes autorizan la presente sentencia firmando conjuntamente con el

Juez Arbitro.
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Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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