En Santiago de Chile, a 4 de junio de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19291 de fecha 2 de enero de 2014 me notifico de la designacion
como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripciéon del nombre de
dominio “thaischile.cl”, designacion que acepté con fecha 3 de enero 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) Dofia Doris Georgina Avendafio Veliz, Rut. 16.458.060-1,
con domicilio en la ciudad de Rancagua, 3 Oriente casa 77 A El Polo, de la comuna de
Machali, correo electronico fosorio@esrservicios.cl; 2) FGH Inversiones S.A., Rut.
88.126.000-K, representada por Silva & Cia. y en autos por el abogado don Gonzalo
Sanchez Serrano, con domicilio en esta ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las

Condes, correo electronico gsanchez@silva.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “thaischile.cl.”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 25 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 dofia Doris Georgina Avendafio Veliz, a quien le fue

notificada el acta seglin consta a fojas 26 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de dofia Doris Georgina Avendafio Veliz.
Dofia Doris Georgina Avendafio Veliz no presentd planteamientos para argumentar su

mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de FGH Inversiones S.A.

Consta a fojas 43 y siguientes que don Gonzalo Sanchez Serrano en representacion de
FGH Inversiones S.A. present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre
de dominio. Fundamenta que FGH Inversiones S.A. tiene dentro de su patrimonio
diversos registros marcarios de los productos y servicios prestados por ésta los que
destacan “Tais”, conforme del listado de registros de marcas comerciales que acompafa.
Sefiala que es la creadora, usuario y quien ha posicionado en Chile el signo “Tais” tanto
como marca registrada y nombre de dominio “taischile.cl”. Agrega que esta marca tiene
pleno uso en nuestro pais, puesto que existen tiendas que llevan dicho nombre, en el
centro comercial Parque Arauco y en la Avenida Alonso de Cérdova, por lo que alega su
uso real y efectivo. Fundamenta que el nombre de dominio en disputa se estructura
exclusivamente agregando la letra “H” lo cual no provoca distintividad alguna, pues el
nombre de dominio en disputa es fonéticamente idéntico al nombre de dominio de su
representado y de la marca registrada, potencia la confusion en el publico usuario de
Internet. En cuanto a los fundamentos de derecho, se refiere a los criterios aplicables a la
asignacion de nombres de dominio. Hace presente en cuanto a la aplicacion del principio
“First Come First Served”, que debe analizarse el conflicto a la luz de los principios
generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Agrega que el nombre de

dominio thaischile.cl se asocia inequivocamente con la marca y al nombre de dominio de



su mandante (Tais — Taischile.cl) que es conocida por el publico consumidor, por lo que
la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio
en cuestion sea asignado a su mandante. Cita los articulos 14 y 22 del Reglamento NIC
Chile, sefiala que es un hecho “publico y notorio” que la marca de su representada reviste
el caracter de famoso y notorio, y como tal, es reconocido por todo el mercado nacional.
De esta manera, advierte que el nombre de dominio solicitado en autos thaischile.cl, esta
estructurado principalmente en base a la marca comercial y del nombre de dominio de su
representada, que traeria como consecuencia logica, la dilucion marcaria y la confusion
en el mercado. Por cuanto, tal como se sefialara anteriormente la estructura sobre la cual
se forma el nombre de dominio en disputa son casi idénticos y relacionados,
estructurandose en su integridad el nombre de dominio bajo la marca registrada de su
representada. Queda de manifiesto, el uso de la marca en el nombre de dominio en
disputa, aquello vulnerando abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresion,
derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitucion Politica de la Republica, en el
articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente. Para acreditar su mejor derecho, acompaia los
siguientes documentos: Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio taischile.cl, a
nombre de su representada; Certificados emitidos por el INAPI de las marcas registradas
Tais; Impresion del resultado obtenido en Google de “Tais Chile” en donde aparece

resultados de Thaischile.cl lo cual da cuenta la confusion.

1.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuesta de dona Doris Georgina Avendafio Veliz.

Dofia Doris Georgina Avendafio Veliz no evacud respuesta a los argumentos expuestos

por FGH Inversiones S.A. ni objet6 los documentos acompainados.

1.6.2 Respuesta de FGH Inversiones S.A.



FGH Inversiones S.A. no evacud respuesta atendido que dona Doris Georgina Avendaio

Veliz no presentd planteamientos de mejor derecho.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 46 de autos, con fecha 9 de mayo 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.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que dofa Doris Georgina Avendaio
Veliz con fecha 1 de julio de 2013 solicitd el nombre de dominio “thaischile.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que FGH Inversiones S.A.

representada por Silva & Cia., lo solicitd con fecha 19 de julio de 2013.-

II.2  Que dofia Doris Georgina Avendaio Veliz no fundamentd su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentd

los planteamientos expuestos por FGH Inversiones S.A.

I3 Que FGH Inversiones S.A. representado por Silva & Cia. fundamentd su mejor
derecho en los registros marcarios “Tais” de sus productos y servicios, que es la creadora,
usuario y quien ha posicionado en Chile el signo “Tais”, que tiene pleno uso en nuestro
pais, puesto que existen tiendas que llevan dicho nombre, por lo que alega su uso real y
efectivo. Fundamenta la titularidad del nombre de dominio taischile.cl. Agrega que el
nombre de dominio en disputa se estructura exclusivamente agregando la letra “H” lo
cual no provoca distintividad alguna, pues el nombre de dominio en disputa es
fonéticamente idéntico al nombre de dominio de su representado y de la marca registrada,

lo que potencia la confusion en el publico usuario de Internet. En cuanto a los



fundamentos de derecho, hace presente la no aplicacion del principio “First Come First
Served”, atendido los principios generales del derecho y la tesis del "mejor derecho".
Cita los articulos 14 y 22 del Reglamento NIC Chile, sefiala que es un hecho “publico y
notorio” que la marca de su representada reviste el caracter de famoso y notorio, y como
tal, es reconocido por todo el mercado nacional. De esta manera, advierte que el nombre
de dominio solicitado en autos thaischile.cl, esta estructurado principalmente en base a la
marca comercial y del nombre de dominio de su representada, que traeria como

consecuencia logica, la dilucion marcaria y la confusion en el mercado.

I1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por FGH
Inversiones S.A., fojas 28 a 37, es titular en Chile de las marcas registradas “Tais”. Que
las marcas comerciales no son idénticas al nombre de dominio en disputa, “thaischile.cl”,
pero si, a juicio de éste sentenciador, resultan ser enganosamente similares. Lo anterior,
atendido que el nombre de dominio solicitado “thaischile.cl” contiene integramente la
marca “Tais”, pues la letra “h” intercalada no le aporta distintividad alguna, ya que, es
fonéticamente idéntica. Ademads, la expresion agregada “Chile” tampoco le aporta
distintividad al nombre de dominio en disputa, ya que, hace referencia al pais, que es el
mismo de la extension “.cl”. En consecuencia, siendo la Uinica diferencia la incorporacion
de la letra “h” en el nombre de dominio en disputa, es indudable que no es un elemento
que le aporte distintividad al nombre de dominio en disputa y que permita diferenciarlo de
la marca “Tais”. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
solicitado “thaischile.cl” es engafiosamente similar a la marca registrada “Tais”, lo que le

otorga un mejor derecho a FGH Inversiones S.A. sobre el nombre de dominio en disputa.

II.5  Que de acuerdo a la documentacion acompafiada por FGH Inversiones S.A., fojas
27, la marca “Tais”, es efectivamente usada para distinguir los productos y servicios del

segundo solicitante. Lo anteriormente sefialado, también le otorga un mejor derecho a



FGH Inversiones S.A. sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto acredita el uso

real y efectivo de la marca.

II.6  Ademas debe considerarse que, FGH Inversiones S.A. fundamenté ser titular del
nombre de dominio “taischile.cl”, segiin consta a fojas 38 de autos, el cual resulta ser casi
idéntico al nombre de dominio en disputa, y a lo menos engafiosamente similar segiin lo
expresado en el Considerando I1.4. Lo anterior, le otorga, en concepto de éste
sentenciador, un mejor derecho a FGH Inversiones S.A. sobre el nombre de dominio en
disputa, ya que, si se le asigna el nombre de dominio “thaischile.cl” a la primera
solicitante, se producira todo tipo de confusiones entre los usuarios de Internet a cerca de

la procedencia de los productos y servicios ofrecidos en dicha pagina web.

II.7  Del mismo modo, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa
“thaischile.cl” corresponde en gran medida al nombre por el cual son conocidas las
tiendas de FGH Inversiones S.A., denominadas “Tais”, segiin consta a fojas 27 de autos.
II.8  En virtud de todos los considerandos anteriores, he llegado a la conviccion que el
nombre de dominio “thaischile.cl” identifica claramente los productos y servicios
ofrecidos por FGH Inversiones S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “thaischile.cl” a FGH Inversiones S.A. representado por Silva & 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.



