En Santiago de Chile, a 5 de febrero del ano dos mil diez, en los autos por conflicto en inscripcion del
nombre de dominio vaza.cl, suscitado entre don ANDRES FERNANDO VALENCIA MELILLANCA,
RUT 12.662.808-9, domiciliado en Raquel 693, Recoleta, Santiago y VIDRIOS LIRQUEN S.A. REP,
SARGENT & KRAHN, (VIDRIOS LIRQUEN S.A.), RUT 90.687.000-2, domiciliado en Av. Andrés Bello
2711, of 1701, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1.

Que conforme consta en autos, con fecha 26 de mayo de 2009, siendo las 18:13:00 GMT,
ANDRES FERNANDO VALENCIA MELILLANCA formulé solicitud de inscripcién de nombre de
dominio vaza.cl, constituyéndose asl en el primer solicitante de éste, y el dia 01 de junio de
2009, siendo las 21:45:40 GMT, VIDRIOS LIRQUEN S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (VIDRIOS
LIRQUEN S.A.), formulé la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de
dominio.

Que con fecha 8 de septiembre de 2009 se recibié de NIC Chile el Oficio N* 11259, por el que
dofia Margarita Valdés Cortés comunica a este arbitro su designacién como Arbitro del conflicto
por la inscripcion del nombre de dominio vaza.cl, suscitado las partes ya individualizadas.

Que con fecha 11 de septiembre de 2009 se acept6 la designacién y se citd a las partes a
audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 25 de septiembre de 2009,
notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrénico y
agregandose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal
como consta a fs 5.

Que con fecha 25 de septiembre del afio 2008 a las 12:30 se realizd la audiencia de conciliacion
ylo fijacion del procedimiento fijada en autos, compareciendo por el segundo solicitante don José
Ignacio Juarez, quien acompafid los poderes con que acreditd la representacién invocada y se
procedid derechamente a la fijacion del procedimiento, en resolucién que fue notificada por
correo electronico a la inasistente,

Que a fojas 22 y sigulentes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya
individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en
disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales
sefiala.

Sefiala que la historia de VIDRIOS LIRQUEN S.A. posee un amplio historial en el mercado del
vidrio y sus aplicaciones desarrollandose en este rubro a través de sus distintas marcas
comerciales y productos que segun sefiala el segundo solicitante le han conferido fama y
notoriedad.

El afio 1933, continda, se funda la compafiia con el claro objetivo de fabricar vidrio plano en la
planta Lirquén. La empresa crece buscando otros conceptos como seguridad, comodidad y
confiabilidad en sus productos. De esta forma, explica que la década de 1980 se realiza un
importante avance al poner en funcionamiento una moderna planta de espejado, lo que derivd en
un aumento considerable de la produccién.

Vidrios Lirquén S.A. sefiala que se constituye como la principal compafia fabricadora de vidrios y
materiales de vidrio para la construccion y la industria automotriz del pais, ademas de expandirse
a la exportacion de los materiales fabricados. El afio 1994 abre la primera planta en el pais de
cristal flotante, la cual abastece actualmente el mercado interno y externo, disponiendo una
capacidad de producciéon equivalente a 100.000 toneladas por afio, obteniendo productos de
planimetria perfecta. Tiene dos plantas, una en Santiago y otra en el sur de Chile. Sefiala que
actualmente el segundo solicitante es parte del holding empresarial britanico Pilkington, el cual,
continia, se ha posicionado como uno de los mayores fabricantes de vidrios a nivel mundial, con
fiiales en los cinco continentes, que actian bajo los estandares de calidad de una empresa



trasnacional de reconocido prestigio, que incluyen Pilkington Brasil Ltda., Mexicali y Vidriera
Argentina S.A. (VASA). Los origenes de ésta Ultima se remontan a 1938 y a partir de ese
momento se comienza posicionar como una de las empresas lideres en su rubro en toda
Latinoamérica. Con una planta continuamente en funcionamiento, no solo abastece el mercado
argentino sino que también exporta parte de si produccion a diversos paises de la zona.

En cuanto a los registros marcarios del demandante, éste sefala que se ha preocupado de
registrar como marca comercial la expresion que la identifica, esto es “VASA”, bajo el Registro N®
728.201 VASA, para distinguir productos en clase 12, 19, 20 Y 21. También cita tres registros de
la marca VASA en Argentina. Sefiala que los productos VASA se reconocen en el mercado por el
posicionamiento que su mandante ha hecho de ellos, constituyéndose, en su opinién en uno de
sus productos mas importantes. Destaca que es una marca utilizada profusamente por su
mandante, por lo que considera que su uso por parte de un tercero causara un grave perjuicio a

su representada.

En relacién con los nombres de dominio, destaca que su mandante es titular de los dominios
vasa.cl y vasa.com.ar, y que la evidente similitud e identidad de los mismos nombres con el
nombre de dominio en disputa constituyen una muestra del mejor derecho de su representada.

Considera que el primer solicitante al solicitar el dominio de autos, da cuenta de su intencion de
aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido que ha obtenido su mandante, desviando
a la audiencia y usuarios de Internet los que al enfrentarse a ese dominio pensaran, en su
opinién, pensaran con toda légica que pertenece a su mandante y que a través de éste se
publicitan y comercializan los famosos productos del rubro del vidrio y estructuras metalicas
VASA, que es como se conoce a la empresa argentina.

Destaca que la contraparte solo se limitd a tomar una expresion virtualmente idéntica a la marca,
y cambiar la letra *S” por “Z", lo cual considera que no puede ser considerado como un elemento
diferenciador suficiente y adecuado, considerando que se mantiene la identidad fonética de la
expresion,

Cita la sentencia de promain.cl, en la cual se considerd la similitud con la marca PROMAIL
similitud suficiente para confusién.

En cuanto al Derecho aplicable al caso que nos ocupa, el actor sefiala que el explosivo desarrolio
y masificacion de la red de interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los
ultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido
relacion con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. Agrega el
demandante que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a
cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, COCA-COLA,
DELL o MCDONALD'S, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De
lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un
instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

Expresa el demandante que en cuanto al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su
relacion con los nombres de dominio, cabe sefialar que en el derecho comparado, y por cierto en
los dltimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pals, se ha efectuado una
inmediata y logica relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En este contexto, continia el actor, cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del afio 2000
entrd en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Nimeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers “ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolucion
de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion.

Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas



Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que
en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias
tales como que el dominio sea idéntico o engafiocsamente similar a una marca comercial, que el
titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el
dominio de mala fe.

Los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los
Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente relevante en este
caso, ya que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estarla produciendo una
dilucién de la reconocida marca "VASA" y evidentemente podria inducir a error a los usuarios.

El segundo solicitante considera que aplicando el criterio de la notoriedad del signo pedido, y
dado que en su opinién su mandante ha sido quien ha conferido fama, notoriedad y prestigio al
dominio vasa.cl, y que éste es idéntico fonéticamente al solicitado en autos, le corresponde la
asignacion del mismo. Por otra parte cita el criterio de mejor derecho por el uso empresarial
legitimo, destacando que Vidrierla Argentina S.A. es titular de la marca comercial VASA
registrada ante el INAPI, la cual en conjunto con su mandante desarrollan negocios relacionados
con vidrios, demostrando que se hace uso de la marca.

De esta forma solicita se aplique el criterio de identidad, en cuanto su mandante hace uso de la
marca en el mercado y en Internet, y destaca nuevamente el origen de la marca.

Por ultimo y después de citar diversas disposiciones del Convenio de Paris que tiene plena
vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye que a la luz de lo expuesto en
la demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, asl como la titularidad
de las marca VASA, la fama y notoriedad de esta marca, asl como también Ia titularidad del
nombre de dominio vasa.cl, considera que tiene el mejor derecho para obtener la asignacion del
nombre de dominio en disputa.

Que, a fojas 31 y siguientes, el primer solicitante presenté sus alegaciones de mejor derecho.
Sefiala que junto con su conyuge Loreto Zamora en el afio 2008 crearon una consultora que se
dedicaria principalmente a los temas de proyectos farmacéuticos, habilitacién de droguerias e
implementacion de sistemas de gestion. Al momento de elegir un nombre consideraron que las
iniciales de sus apellidos paternos VALENCIA-ZAMORA (VAZA) seria un buen distintivo para su
negocio, por lo que comenzaron a utilizarlo, decidiendo registrar el dominio de aulos, el dia 26 de
mayo de 2009. De esta forma el segundo solicitante, sefiala, procedié también a solicitar el
dominio el dia de 1 de junio de 20089,

Sefiala que en la audiencia celebrada ante NIC Chile se habia propuesto un acuerdo, que a su
Juicio, era una buena solucion para amhas partes, y cue consistia en establecer una limitaciéon
del uso del nombre, con el objeto que éste no se prestara para mayores confusiones en el
mercado de vidrios ni en el negocio de las consultorias realizadas a través de Vaza Consultores.

Continua describiendo que el segundo solicitante fundamenta su mejor derecho en el hecho de
tener una marca registrada VASA, que se encuentra registrada, en su opinion, en clases en la
que no es posible confusién alguna para los consumidores con los servicios prestados por el
primer solicitante, y que ademas, observa, no es idéntica.

Sefiala que como primer solicitante se acoge al principio first to file, first served, conforme al cual,
cuando existen varios solicitantes, y todos han dado cumplimiento al procedimiento establecido
por NIC Chile en cuanto al pago de los derechos y respuesta a los requerimientos establecidos,
debera asignarse a quien primero lo solicitd. Prosigue seflalando que el dominio consiste en una
direccién electronica o bien una denominacion por medio de la cual un usuario de INTERNET es
conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio, continua, es un elemento
esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicaciéon ofrece, como
paginas Web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc.



Destaca que se debe tener presente que el articulo 22 de la reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL establece dos causales alternativas
para la revocacion de un nombre de dominio, a saber que la inscripcion sea abusiva, o que ella
haya sido realizada de mala fe.

Sefiala que ninguna de las circunstancias sefialadas, esto es las tres condiciones copulativas
establecidas en el articulo citado, a su entender, no se encuentran presente en esta situacion.

Ademas, considera que no se cumple con lo establecido en la letra a) del articulo citado, ya que
el segundo solicitante no actua arrogandose el uso de un nombre sobre el que tenga derechos,
sino que esta utilizando una denominacidn distinta, que aunque puede pronunciarse en forma
similar, su escritura difiere notablemente, no produciéndose, en su opinidn ningun efecto de
confusion para los consumidores, maxime cuando ambas desarrollan actividades y actian en
nichos de mercado absolutamente distintos, en su opinién.

No cumple, desde su perspectiva en lo establecido en la letra b) del precepto, en cuanto su
mandante tiene intereses legitimos respecto al nombre de dominio ya que desarrolla una intensa
actividad comercial bajo el nombre Vaza Consultores, utiliza activamente el correo electronico
vazaconsultores@gmail.com para interactuar con clientes y se encuentra en etapa de
construccion de su pagina web y de su logo corporativo, segin se desprende de la
documentacion acompafiada.

En cuanto a la letra c) sefiala que se debe tener presente que es un principio general del derecho
que la buena fe se presume, de manera que quien desea o requiera demostrar lo contrario debe
probario, y conforme al mérito de autos, considera que el segundo solicitante no ha aportado
antecedentes que arriben a la conclusiéon de que Vaza Consultores, ha actuado contraviniendo
este principio, por lo que cabe presumir, sefiala que su mandante ha actuado conforme a esta
premisa.

Concluye sefialando que su mandante tiene derecho a la asignacion del dominio, no solo por el
criterio de preferencia temporal, sino que por otros importantes aspectos que acreditan un mejor
derecho, estimando también que la asignacién del dominio al primer solicitante no producira
confusion entre los consumidores.

Que, a fojas 141 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por el segundo solicitante,
ratificando lo argumentado en su demanda de mejor derecho, y precisando que en primer lugar
considera relevante determinar cual de ias partes que intervienen en el tienen mejor derecho, y
en ese sentido, es don Andrés Valencia y Vidrios Lirquen S.A. quienes debieran justificar, y no,
en su opinion, una supuesta empresa cuya existencia no consta en autos, y que la expresion
constitutiva del nombre de dominio de autos se utilice para distinguir los servicios que
supuestamente prestaria

Por ofra parte, sefiala que la primera solicitante sostiene que existen una serie de antecedentes
que darian cuenta del supuesto uso de la expresion constitutiva del dominio en disputa, pero
considera que no consta en autos, comenzando con la existencia de la supuesta empresa, de la
que sefiala no hay evidencia de fechas ni escrituras ni supuesto giro. Hace presente que la
documentacién acompafada, la cual destaca no siempre cuenta con fecha, no da cuenta de! uso
de la expresion en conflicto.

Destaca el reconocimiento de la contraparte de la titularidad de su mandante de la marca VASA,
y recalca el hecho que el primer solicitante no es titular de la marca VAZA.

Agrega que el argumento de uso de la expresion como correo electronico, en un usermname no
podria, en su opinion, ser considerado como un supuesto mejor derecho sobre la creacion de
dicha cuenta.

Reitera el legitimo interés de su mandante sobre el dominio en disputa y argumenta una errénea
concepcion del principio first come first served, ya que considera que es de aplicacion solo



cuando ninguna de las partes puede acreditar mejor derecho, lo cual en el caso de autos
considera que no resulta procedente.

8 Que, a fojas 144 el Tribunal tuvo por evacuado el traslado, y habiéndose vencido todos los
plazos fijados en autos, a fojas 145 se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cual de las partes
solicitantes tiene mejor derecho a la asignacioén del nombre de dominio en disputa, esto es, "vaza.cl”.

SEGUNDO: Que rige la solucion de confiictos de nombres de dominio el principio *first come first
served”, actualizacion tecnologica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre
que las partes estén en igualdad de condiciones. EI Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando
ambos solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna
de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacion habra de tenerse en cuenta que por su
funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio
idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que antes
enunciaramos 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 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
resolucion de conflictos

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la
proliferacion del uso de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su desarrollo como
medio a través del cual 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 tecnolégico 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 en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacion del nombre de
dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus
derechos marcarios considerando que es titular de la marca comercial VASA, la cual alega es
fonéticamente idéntica al dominio de autos, y es ademas titular de los dominios vasa.cl y vasa.com.ar.
Alega que en virtud de la identidad fonética existente entre dichas marcas y nombres de dominio con
dominio de autos la concesion de este Gltimo al primer solicitante crearia una confusién que debiese
ser evitada a través de la asignacion pertinente al segundo solicitante. De esta forma, el segundo
solicitante ha acreditado un legitimo derecho sobre un término que forma parte del signo pedido.

SEXTO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio vaza.c), el primer solicitante
alegd su interés en el uso del dominio en relacion con una consultora de servicios farmacéuticos del
mismo nombre, acreditando su legitimo interés y buena fe al acompafiar documentos que dan cuenta



del uso del signo pedido como nombre de usuario de correos electronicos gmail.com en un contexto
distinto al giro de la segunda solicitante.

SEPTIMO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica
cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacién y comunicacién fluida y eficiente entre los
diversos computadores conectados a la Red Internet, este arbitro debe velar por que no se produzca
un error de comunicaciéon entre los consumidores y publico en general, al momento de buscar en la
web los servicios o productos que se buscan. En este sentido, debe tenerse presente que la similitud
de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por si misma para inducir a
error, considerando que es herramienta de localizacion. Es relevante destacar que si en el mercado se
utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podra ser considerado perjudicial
para el publico consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicare el
mismo criterio. Este es el criterio se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el
uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si
en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se
registre en clases diferentes, menos podra serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de
dominio para servicios absolutamente diferentes. Mas adn, en el caso de autos el nombre de dominio
solicitado no es graficamente idéntico a la marca del segundo solicitante, lo cual permite mayor
distintividad entre ambos dominios.

OCTAVO: Que, el primer solicitante ha probado el uso del termino vaza conforme a lo establecido en el
Reglamento citado, por lo cual no es relevante para este tribunal que cuente o no con personalidad
juridica.

NOVENO: Que, como ha constatado este arbitro, el segundo solicitante no hace uso del dominio
vasa.cl, el cual no se encuentra redireccionado a pagina habilitada alguna, razén por la cual es poco
probable que el publico pueda esperar encontrar productos del segundo solicitante en el dominio de
autos y que se produzca por tanto confusion respecto a su uso,

Con lo 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

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio vaza.cl al primer solicitante,
don ANDRES FERNANDO VALENCIA MELILLANCA, ya individualizado en autos.

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

a continuacion:

1. 16.791.036-K



