Foja 61

Santiago de Chile, a catorce de mayo del afio dosiete

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimeraQuie las Bases de Procedimiento de
fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el artidi6 del Codigo de Procedimiento Civil y
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobiferiaa de las sentencias de 30 de
septiembre de 1920, y habiéndose citado a lasspamé sentencia definitiva, se procede a
dictar la siguiente sentencia en litigio por asa@éa del nombre de dominio
“WIRELESSLAN.CL".

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 13 de octubre de 2006, elddt@mento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chilégsign6 al suscrito Juez Arbitro
Arbitrador para resolver el conflicto por la sdlid de asignacion del nombre de dominio
“WIRELESSLAN.CL”, surgido entre don Luis Alberto I8aada Zamora, domiciliado en
calle Manuel Montt N° 1940 - 404, Providencia, t&ago y Lan Airlines S.A., sociedad del
giro de su nombre, representada en estos autosSip@a & Cia. Abogados, quien
comparecio representada por su Abogado don Rodlega Urrutia, todos domiciliados
para estos efectos en calle Hendaya N° 60, Psmduna de Las Condes, Santiago.

Que por resolucién de fecha 16 de octubre de 20GfusErito acepto el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posiltitd a las partes a comparendo para
fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segonsta a fojas 2 y 3 de autos, él que se
efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 25dtibre de 2006, a las 11.00 horas, con la
asistencia de don Luis Alberto Sakurada Zamoratidsi por su Abogado don Ramon
Arturo Seguel Jara y de don Rodrigo Ledén Urrutiapgado, en representacion de Lan
Airlines S.A. y en la que establecieron las bagprbcedimiento arbitral, segin consta a
fojas 8 y 9 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en &sgmte causa Lan Airlines S.A.,
segundo solicitante y demandante de asignacion dembre de dominio
“WIRELESSLAN.CL” y don Luis Alberto Sakurada Zamgrarimer solicitante y



demandado en estos autos.

Tercero: Enunciacion breve de los fundamentos de head®derecho de la pretension de
Lan Airlines S.A., demandante de asignacion delbrerde dominio ya individualizado:

La parte demandante funda su demanda de asignatgdbnnombre de dominio
“WIRELESSLAN.CL” e invoca los siguientes fundamesito

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandantaj egscrito de demanda de fojas 10, cita

los siguientes antecedentes de hecho para quelhsxeda pretension del primer solicitante

ya individualizado:

A) Sefala que el demandado solicité el nombre deirdo “WIRELESSLAN.CL” y que

dentro del plazo que establece el articulo 10 dgjldnento para el funcionamiento del

Registro de Nombres de Dominio CL, Lan Airlines $.8olicité el mismo nombre de

dominio. Agrega que en la fase de mediacion noogedlacuerdo entre las partes y se

procedio a la designacion del Juez Arbitro por ISidle.

B) Asevera que la Internet en su regulacion y esiétu ha resultado incierta y erratica,

constituyendo un gran desafio para los legisladgr@seces el intentar armonizar esta

nueva realidad con los principios generales dedaer; y que en esta evolucion, uno de los

principios fundamentales del derecho economiccetigme ver con el hecho de que a los

actores comerciales les asiste el derecho a &apit’ su trayectoria comercial.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento juridico, la demandante zaalin descripcién de la Red

Internet y sus caracteristicas mas relevantesigitaotjue este caso sea evaluado
“mas alla de la tentacion de aplicar simplistamegitgrincipio ‘FIRST COME
FIRST SERVED que en muchos casos involucra una profundatincjas, agrega
gue afortunadamente los criterios que se estacampolo para resolver conflictos de
nombres de dominio, “se han ido refinando, de nsanee se ha ido mas alla del
miope criterio inicial first come first serveédpara analizar los conflictos a la luz

de los principios generales del derecho y de la ted mejor derecho”.



B) En fundamento de la legitimidad de la pretenglériLan Airlines S.A., sefala
gue es el creador, usuario y quien ha posicionadGhéle y el resto de América
Latina el signo “LAN”, hecho que califica de puldiy notorio, por lo que ha
protegido su capital intelectual a través de umla gantidad de registros marcarios,
los cuales amparan una amplia variedad de proslycgervicios del Clasificador
Internacional y cita al efecto una variedad de@sgiAN”, en forma aislada y en
combinacion con otros términos como “LAN AMERICATAN ARGENTINA”,
“‘LAN BOLIVIA”, “LAN BOX", “LAN BRASIL", “LAN CARGO” vy “LAN
COLOMBIA™.

C) Afirma que toda empresa tiene derecho a cagataiu trayectoria y debe usar
todos los recursos legales que proporcionan losnardientos juridicos para evitar
la peor lacra que puede afectar a una imagen c@hercque la doctrina
internacional marcaria denomina la confusion yilkacthn marcaria y que el primer
solicitante ha incurrido precisamente en esta cotagdwal concebir el nombre de
dominio en funcién del nombre comercial de la desaate y de sus marcas
comerciales.

Sefala que la expresion “WIRELESSLAN” se asociagirieocamente con el
nombre con que la demandante es conocida porbétplconsumidor, por lo que
la sola confundibilidad de conceptos es antecedsmiieiente como para que el
dominio en cuestion le sea asignado.

En fundamento de su posicién cita el articulo 1¥REglamento Nic Chile, que
sefala. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante gu inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de qdhli, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como &sim, derechos validamente
adquiridos por tercerds

Sefiala que la marca “LAN”, notoria y conocida, datégramente contenida en el

nombre de dominio en disputa y que de concedetseaéprimer solicitante los



consumidores no podran distinguir adecuadamenggdeedencia empresarial de
los productos y servicios que se le ofrecen eneetado.

Concluye solicitando que conforme a “interés legiti marcas y dominios
registrados, presencia comercial, trayectoria yicpmsgsmientos comerciales
consolidados, todos son elementos que perfilan mmamdante como titular de un
“mejor derecho para optar al dominio en cuestiogug en definitiva se le asigne el

nombre de dominio en disputa.

Con fecha 11 de diciembre de 2006 el Tribunal fpmointerpuesta demanda arbitral por el

nombre de dominio en disputa y confirid traslada@mandado Luis Alberto Sakurada

Zamora por el término de quince dias habilea parcontestacion y tuvo por agregados

los documentos probatorios acompafiados, con aitaggiificando a las partes por correo

electronico con igual fecha.

La parte demandada con fecha 3 de enero de 20@uceeh tramite de contestacion de

demanda, en la que solicitd se rechazara la demdmdaan Airlines S.A. e invoco los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

A)

B)

Sefiala que la demanda debe ser rechazada en atangi¢e, contrariamente a lo
gue sefala la actora en su demanda, como critermsiginacion de dominio, se
debe aplicar prioritariamente el principi@rst came first serveéd esto es el del
primero en el tiempo primero en el derecho; y que auando la demandante
invogue marcas comerciales, prima el principioalbuena fe que asiste a la primer
solicitante del dominio.

Sefiala que “WIRELESSLAN”, es una expresion compmuesy abreviada de
términos del idioma ingles, que representan el @aacde redes inaldmbricas de
computacion y que “LAN”, es una sigla que represemh concepto de uso en
telefonia e Internet, que se lee “LOCAL AREA NETWKRy que guarda relacion
con una red de area local con la cual se coneataoomputadoras de un grupo de

trabajo.



C) Por lo sefialado las expresiones “WIRELESS” y “LANY podra dar jamas lugar a
confusion alguna entre los consumidores de bigresvicios, puesto que a todas
luces representan conceptos distintos, y que siemdwesiones tipicamente
computacionales, son genéricas y por lo tanto rexeu registrase como marca
comercial, pero no existe prohibicibn en cuantoua gueda inscribirse como
nombre de dominio.

Por lo sefialado concluye solicitando se rechadet@anda de autos y que se le reconozca
un mejor derecho sobre el dominio “WIRELESSLAN.Ctdn expresa condena en costas.

El Tribunal Arbitral mediante resolucién de feclade enero de 2007 tuvo por contestada
la demanda de autos, notificando a las partes miedi@rreo electronico con igual fecha.
La parte demandante con fecha 18 de enero de 2(¥erpd escrito acompafiando
documentos probatorios, consistentes en dos regide marcas comerciales “LAN”, en las
clases 9 y 42 y copia de solicitud de la marca “WMNL, solicitada por Net Now
Tecnologia y Computacion S.A., solicitud numero .888, que rechazé en primera
instancia la marca solicitada acogiendo la oposi@éesentada por Lan Airlines S.A.,
fundada en le registro 701.768, de su sigla “LAilie distingue productos de la clase 9.
Los documentos fueron agregados al proceso, cacid@it mediante resolucion de fecha 31
de enero de 2007, notificada con igual fecha pdates mediante correo electronico.

Que con fecha 30 de abril de 2007, el Tribunal aités partes a oir sentencia definitiva,
notificandola a las partes con igual fecha mediaate2o electronico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que dierémndamento al fallo:

1° La cuestién controvertida que debe resolvarsmesiste en declarar si procede o no
acoger la demanda de oposicion al nombre de doMIBELESSLAN.CL”, interpuesta

por Lan Airlines S.A. en contra de Luis AlbertdiBada Zamora.

2° Que para efectos de resolver la litis corresp@mdhlizar y ponderar en el caso sub lite, Si
el primer solicitante del dominio de autos Luid&to Saturada Zamora , ha transgredido
mediante su solicitud de inscripcion del nombreldinio en disputa, ya individualizado,

el numero 14 de la Reglamentacion para el funciterm del



Registro de Nombres del Dominio CL, que dispoisera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcidon no contrarie lasmais vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la étioarcantil, como asimismo, derechos

validamente adquiridos por tercefos

3° Que corresponde establecer de conformidad atontl proceso, considerando que la
parte demandante ha fundado su demanda de oposition presunto mejor derecho para
ser titular del nombre de dominio en disputa, pague la cuestion debatida se circunscribe
a determinar si la solicitud de la parte demandamhdraria, segun afirma la demandante,
“derechos validamente adquiridos por tercér@n la especie las marcas comerciales que

invoca en su demanda de fojas 10.

En efecto, la demandante sefiala que es titulaadados registros marcarios que utilizan
la expresion “LAN”, ya de manera individual o bi@sociada a otros términos, como “LAN
AMERICA”, “LAN ARGENTINA”, “LAN CARGO?", entre otras, lo que la legitimaria en
una mejor posicion juridica para ser titular dainboe de dominio “WIRELESSLAN.CL";
y que si se otorga éste al demandado, se har&imenirconfusién a los usuarios de la red

Internet, en cuanto al origen empresarial deltades de los servicios.

4° Que las parte demandada sostiene que debe aesthéa demanda de Lan Airlines S.A.,
fundado en que se debe aplicar el principist’ came first servédy que se encuentra en
una mejor posicion para ser titular del nombre @®idio, ya que este se compone de dos
conceptos: “WIRELESS”, que representa “un concep® redes inaldmbricas de
computacion” y “LAN”, que se lee como: “LOCAL AREANETWORK, y que guarda
relacion con una red de area local con la cuabeeatan las computadoras de un grupo de

trabajo”.

5° Que de conformidad al mérito del proceso, ncsteri antecedentes que permitan
concluir que la solicitud del nombre de dominio RBALESSLAN.CL”, se haya solicitado
con el animo de aprovecharse de la imagen empmeskiLan Airlines S.A., la que es
ampliamente conocida en materia de transporte dajgyas y mercaderias via aérea, a
nivel nacional e internacional, ni con animo deospcharse del prestigio de sus marcas

comerciales, razon por la cual debe considerarsmollaitud del demandado como una



creacion realizada de buena fe, para ser aplicad&l eambito de los servicios de
comunicaciones mediante computadores, segun haaiplen su escrito de contestacion
de demanda. Por lo sefialado, no se puede afirn@tdagsolicitud del demandado sea
constitutiva de una conducta o acto que contraté@ethos validamente adquiridos por

terceros”.

6° Que respecto a la invocacion de un mejor deratdgada por la demandante y que se
fundada en la oposicion presentada por Lan Airlfags, a la solicitud numero 685.674
marca comercial “WILAN” para la clase 9, que fuegida mediante sentencia de primera
instancia con fecha 5 de mayo de 2006, sin entheacar un andlisis de derecho de fondo
respecto de la misma, cabe tener presente que sholbencia no se encuentra firme, ya que
existe recurso de apelacion pendiente ante el fiallde Propiedad Industrial, segun consta
en la pagina Web de consulta del Departamento dpidetad Industrial, y que de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 3 detligo Civil, las sentencias judiciales, por
regla general, sélo producen efectostér alea parté y no producen efectos generales o
“erga omnes razén por la cual este sentenciador no asigwal@ probatorio al citado
instrumento.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte consideratida gonformidad con lo dispuesto en el
articulo 14 de la Reglamentacion para el funcioeatni  del
Registro de Nombres del Dominio CL, resuelvo com®rprudencia y equidad vy al
principio general de derecho de la buena fe, mhla demanda de oposicion del nombre
de dominio “WIRELESSLAN.CL” de fojas 10 interpuesp@r Lan Airlines S.A. y se
ordena en consecuencia asignar el nombre de dorgmiandividualizado al primer
solicitante y demandado de autos Luis Alberto i@alt Zamora, sin condena en costas por
estimar que la demandante ha tenido motivo plaaipéia litigar.

En materia de costas cada parte soportara sussgusteésales y en materia de costas
personales del Tribunal Arbitral estese a lo reéewefojas 2 y 3 de autos.

Notifiqguese a las partes mediante correo electoonyc a la Secretaria de NIC Chile, de
igual forma. Archivese en su oportunidad el eigrad arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del CodigaProcedimiento Civil, se designan



como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamgndealofia Cecilia Alcaine Abrigo,

a efectos autoricen la presente sentencia, quignes conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Francisco José Aguayo Bahamondes
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



