“FALLO ARBITRAL IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A. con
CHILNET S.A.”

amarillasmercantil.cl
Santiago, 7 de Julio de 2005.
VISTOS:

PRIMERO: Con fecha 8 de Julio de 2003, Impresora y Comercial Publiguias S.A., del
giro de su denominacion, con domicilio en Av. Santa Maria 0792, Providencia,
representada por dofia Carla P. Pacheco Morales (en adelante “Publiguias™), conforme a
los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento para ¢l Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio, presenté ante NIC Chile una solicitud de revocacion y posterior
transferencia a su nombre del nombre de dominic AMARILLASMERCANTIL.CL,
actualmente inscrito a nombre de Chilnet S.A., sociedad comercial del giro de su
denominacién, domiciliada en avenida Las Torrres 1375 C, Huechuraba, Santiago (en
adelante “Chilnet”), con costas.

Fundamentos de hecho de la solicitante:

- Publiguias resalta la importancia de los nombres de dominio como indicadores
comerciales.

- Publiguias argumenta que es la titular de la marca comercial www.amarillas.cl v
de derechos marcarios sobre la expresion amarillas (acompafia fotocopias de
diversos registros marcarios que incluyen la palabra “amarillas”, con y sin
proteccidn al término “amarillas” aisladamente considerado). Entre sus registros
marcarios figura “LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS”, el cual seria famoso
y notorio.

- Publignias alega que existe una identificaciéon de Publiguias por parte del
publico con el término “amarillas”, el cual gozaria de fama, notoriedad y
renombre, producto del uso y publicidad efectuado por la solicitante desde hace
29 afios.

- Publiguias alega mala fe del titular del nombre de dominio en cuestion, dado que
después de 10 afios de existencia, en que nunca se habria identificado con el
término “amarillas” ni contribuido a difundirlo m posicionarlo, ahora si
pretenderia hacerlo, al utilizar la marca www.amarillas.cl de Publiguias en
conjunto con una de sus marcas, lo cual seria confuso para los consumidores y
lesionaria los derechos de propiedad industrial de Publiguias, ademas de inducir
a los consumidores y cibernautas a creer que entre Chilnet y Publiguias hay una
relacion comercial que es inexistente o que se trata de una misma empresa,
beneficidandose de un prestigio que no le pertenece y capitalizando las visitas de
los consumidores que estan buscando los servicios de Publiguias. Sefiala
Publiguias que Chilnet no pudo haber desconocido estos hechos, incurriendo en
una conducta que transgrede los principios del derecho y los valores del fair
use.

Fundamentos de derecho de la solicitante:

El solicitante alega que el nombre de dominio amarillasmercantil.cl seria una
inscripcion abusiva y realizada con mala fe, de acuerdo a lo dispuesto en los articules
20, 21 y 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio de NIC Chile.



El solicitante alega que Chilnet infringe la garantia constitucional que le otorga
el articulo 19 Nrs. 24 y 25 de la CPE sobre la propiedad industrial de sus marcas
comerciales.

Alega el solicitante que Chilnet infringe el Convenio de Paris, articulos 6 bis, 10
y 10 bis, por cuanto éstos protegen a los titulares de marcas famosas y notorias, y
también a las victimas de actos de competencia desleal.

Se acompafian documentos con citacidn.

SEGUNDO: Con Fecha ! de Octubre de 2003 NIC Chile comunica la designacion de
arbitro a don Luis Felipe Claro Swinburn para la resolucién del conflicte suscitado por
la solicitud de revocacion del nombre de dominio amarillasmercantil.cl, cargo que fue
aceptado con fecha 7 de octubre de 2003, citindose a las partes a un comparendo de
conciliacion.

TERCERO: El comparendo tuvo lugar el dia 15 de octubre de 2003, con la asistencia
de Publiguias, representada por la abogado dofia Carla Patricia Pacheco Morales y de
Chilnet, representada por la abogado dofia Karen Eckholt Capurro, audiencia en la cual
no se produjo conciliacion y en consecuencia, se determind que el objeto del arbitraje
seria resolver respecto det mejor derecho en la inscripcién del nombre de dominio
“amarillasmercantil.cl”, cuya inscripcion fue otorgada a Chilnet S.A. Asimismo, se
fjjaron las normas de procedimiento y honorarios arbitrales.

CUARTO: Con fecha 12 de Noviembre de 2003, Publiguias presenta una demanda de
revocacién del nombre de dominio “amarillasmercantil.cl”, actualmente inscrito a
nombre de Chilnet S.A., conforme a los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio, solicitando que se transfiera a su
nombre, con costas, y acompaiia docurnentos con citacion. Indica que previo a este
juicio, existié un juicio arbitral de oposicién entre las mismas partes, el cual en
definitiva asigno la inscripcion del nombre de dominio “amarillasmercantil.cl” a Chilnet
S.A., segin el procedimiento y causales del articulo 14 de la Reglamentacion de NIC
Chile. A continuacién, sefiala en su demanda que Publiguias se dedica al giro de guias
telefénicas o directorios, identificAndose con “LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS”,
y el concepto “AMARILLAS” desde 1974, gracias al uso, continuo trabajo e inversion
publicitaria efectuados con el propdsito de lograr la asociacidon e identificacién del
publico consumidor, alcanzando Publiguias una imagen de sélido prestigio. Por su
parte, Chilnet es un empresa competidora de Publiguias, ya que ambas se desarrollan en
la misma 4rea de negocios. Esta wltima habria desarrollado su producto desde 1991 y
por doce afios bajo el nombre de INDIFAX y posteriormente “GUIAS DE EMPRESAS
DE CHILNET, en el marco de una sana competencia. Desde 1996 Publiguias comenz6
a prestar servicio via Internet, solicitando y obteniendo el nombre de dominio
“AMARILLAS.CL”, asi como el registro marcario correspondiente. Sin embargo, ahora
Chilnet pretende usar la expresion AMARILLAS para identificarse a los ojos de los
consumidores. Al solicitar “amarillasmercantil.cl”, estd intentando mezclar dos marcas
comerciales, a saber la marca famosa y notoria www.amarillas.cl con “mercantil”,
produciendo la dilucién de la primera. Lo anterior se deberia a que Chilnet pretenderia
atraer al piblico consumidor de Publiguias hacia el sitio web de Chilnet, confundirse y
‘aprovechar el prestigio y buena reputacion de Publiguias. Por otra parte, sefiala
Publiguias que Chilnet, a través de su gerente general, solicité ante la Oficina de Marcas
la frase de propaganda “LAS AMARILLAS DE CHILNET”, la cual le fue denegada, y
constituirfa un reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual y exclusividad de
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Publiguias. Alega Publiguias que Chilnet, al usar “amarillasmercantil.cl” esta usando y
mezclando  dos  marcas comerciales de empresas competidoras, a saber
www.amarillas.cl de Publiguias y “mercantil” de Chilnet, lo cual inducird a los
consumidores a creer que se trata de una misma persona, que entre Publiguias o Chilnet
existe una relacion comercial inexistente y ademas, producira la dilucién de la marca
www.amarillas.cl de Publiguias. Sefiala que los fundamentos de derecho de la demanda
de revocacién estdn en los articulos 20, 21 y 22 de la Reglamentacién para el
Funcionammento del Registro de Nombres de Dominio de NIC Chile, sefialando como
causal de revocacion, el que la inscripeién de un nombre de dominio sea abusiva o que
haya sido realizada de mala fe. Analizando los requisitos del referido articulo 22 de
Reglamento, Publiguias detalla una larga lista de marcas de su propiedad que
contendrian la palabra “amarillas”, que serfa el comin denominador y principal
elemento, incluyendo “WWW.AMARILLAS.CL” y “LAS AMARILLAS DE
PUBLIGUIAS”, marcas que contarfan con fama y notoriedad entre los consumidores, y
que se identificarian con Publiguias, 1a cual presta sus servicios en internet a través de
“WWW AMARILLAS.CL”. Los consumidores conocerian ambas marcas, el rubro que
protegen y las identificarian con Publiguias. Al efecto, indica Publiguias que Chilnet
estd intentando mezclar dos marcas comerciales que corresponden a identificadores de
empresas competidoras, con la correspondiente confusién entre los consumidores y la
dilucién de la marca de Publiguias, la cual siempre se habria identificado entre los
consumidores con la expresién “amarillas”. Sefiala Publiguias que Chilnet carece de
derechos o intereses legitimos con respecto al nombre de dominio en disputa, toda vez
que durante sus trece afios de existencia nunca us6é el término “amarillas” con
anterioridad, y que habria cambiado ¢l concepto propio, distintivo, colores y tipografia,
para utilizar el color de Publiguias, letras y logos parecidos de ésta ademas de la
expresién AMARILLAS, tratando de confundirse y obtener provecho de la reputacién
de Publiguias. Por otra parte, Publiguias apoya sus argumentos y derechos marcarios
sobre “amarillas” en la negativa emitida por la Oficina de Marcas a otorgar proteccion a
la solicitud de Chilnet para la marca “LAS AMARILLAS DE CHILNET”, solicitud que
habria sido denegada en virtud de la marca LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS de
propiedad de Publiguias. Segin Publiguias, el hecho de existir una sentencia a favor de
Chilnet sobre el nombre de dominio en disputa, derivada del juicio de oposicidn, no le
otorga un derecho legitimo, ya que segun Publiguias, se trataria de dos juicios distintos
con causas de pedir distintas, a saber, en un juicio de oposicion el arbitro deberia
resolver de acuerdo con el articulo 14 de la Reglamentacién de NIC Chile, y en un
juicio de revocacion el articulo aplicables seria el 22, lo que se traduciria en un estudio
mucho mas profundo del tema v enfocado a los requisitos especificos que establece
dicho articulo. Se pregunta Publiguias qué interés legitimo puede tener Chilnet en
utilizar un nombre de dominio que significa la unidn y mezcla de dos marcas
comerciales a nombre de distintos competidores, en un uso tal, que entorpece y se
miroduce en el dmbito de proteccién de la marca www.amarillas.cl de Publiguias. En
cuanto a la mala f& referida en el articulo 22 de Reglamento, argumenta la demandante
que Chilnet carece de derechos o intereses legitimos sobre el nombre de dominio en
disputa y que existe mala fe, toda vez que si si la buena fe consiste en adquirir la cosa
por medios exentos de vicio, tal condicién no se cumplid, porque Chilnet no pudo sino
saber que la expresidon AMARILLAS era usada por e identificaba a Publiguias, no
obstante lo cual intenta utilizarla mediante la mezcla e integracién con su marca, lo cual
facilmente inducird a los consumidores y cibernautas a creer que enfre Chilnet y
Publiguias existe una relacién comercial inexistente, beneficiandose de un prestigio que
no le pertenece y capitalizando las visitas de los consumidores que buscan en la red a
Publiguias. Sostiene Publiguias que la conducta de Chilnet transgrede los principios




elementales del derecho y los valores implicitos en el sistema de administracién de
nombres de dominio que se fraducen en el fair use. La accién de revocacion se
fundamenta, asimismo, en el dafio que el registro en cuestién le causa a los negocios de
Publiguias. Se indican, entre otras, algunas préacticas efectuadas por Chilnet que a juicio
de Publiguias atentan contra la sana y libre competencia, a saber: solicitud por parte de
Chilnet de los nombres de dominio publiguias.net, lasamarillasdepubliguias.com y
amariitasdepubliguias.com, que son los nombres de fantasia y marcas famosas y
notorias de Publiguias; utilizacién en el sitio de Chilnet de informacién que forma parte
de la base de datos de Publiguias; haber efectuado cambios en los colores, tipos de
letras y logos en su guia comercial y sitio web que se confunden con los de Publiguias,
intento de Chilnet de atraer a los usuarios de intermet a su sitio por medio de la
confusién de esa empresa con los servicios y productos prestados por Publiguias. Por
ultimo, Publiguias cita el Convenio de Paris, articulos 6 bis, 10 y 10 bis, como
fundamento para proteger sus derechos, Acompafia a su demanda documentos con
citacion.

QUINTQ: Con fecha 12 de Noviembre de 2003 y frente a la solicitud de revocacién del
nombre de dominio “amarillasmercantil.c” presentada por Publiguias, Chilnet present6
excepeion de cosa juzgada, como excepeion perentoria, invocando el articulo 310 del
Codigo de Procedimiento Civil, argumentando que entre las mismas partes de este
proceso arbitral de revocacidén, se ventild previamente un juicio arbitral ante el sefior
arbitro don Cristian Saich Mena, cuya materia estuvo constituida por la inscripcién del
dominio “amarillasmercantil.cl” (Oficio N° OF02502 de la Secretaria de NIC Chile), la
cual fue otorgada en definitiva a Chilnet y, que habiendo identidad de personas, de cosa
pedida y de causa de pedir, el arbitro Claro Swinburn carece de jurisdiccion para
pronunciarse respecto de esta materia por existir una sentencia que ya resolvié esta
disputa.

Adicionalmente y en subsidio, Chilnet presentd demanda en contra de Publiguias,
basada en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho para alegar su mejor
derecho para ser la titular del nombre de dominio “amarillasmercantil.cl”, con costas, y
acompafia documentos con citacion:

- Haber presentado ante NIC Chile la solicitud para inscribir el nombre de
dominio “amarillasmercantil.cl” con anterioridad a Publiguias y haber obtenido
la inscripcion pertinente a su favor, de acuerdo al fallo arbitral dictado por el
Juez arbitro don Cristian Saich Mena, en el juicio de oposicion pertinente.

- Ser una empresa comercial dedicada desde 1990 al rubro de los Directorios,
incluyendo el servicio a empresas en el area de internet y, en tal contexto, haber
solicitado el nombre de dominio en disputa, el cwal incluye los términos
“amarillas”, indicativa del rubro Directorios y de “mercantil” por ser una marca
registrada de su propiedad que representa el portal de Internet para
Latinoamérica.

- Contar con una seric de nombres de dominio que incluyen las palabras
“amarillas” y “mercantil” (se incluye listado con tales nombres).

- Ser la palabra “amarillas” un término genérico indicativo del rubro Directorios.

- Desde el punto de vista del derecho marcario, “amarillas” también seria una
expresion genérica, de uso comin ¢ indicativa, que puede ser usada libremente
por cualquier persona. En el caso de la marca “Las Amarillas de Publiguias™, se
ha otorgado proteccion al conjunto y no a los elementos que la componen
aisladamente considerados. Para fundamentar aun mas tal posicion, Chilnet cita
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el proceso en virtud del cual Publigufas obtuve la marca “Las Amarillas de
Publiguias”, indicando que en tal oportunidad la propia Publiguias para obtener
el registro argumenté sobre la posibilidad de inscribir marcas que contengan
vocablos con cardcter genérico, indicativo o descriptivo, sin proteccién a los
referidos elementos aisladamente considerados, como también al hecho de que
Publiguias argumentd que la palabra “amarilia” est4 registrada en la clase 16 por
lo menos en 8 ocasiones por personas distintas de ITT World Directories, titular
de marcas que también contienen la palabra “amarillas”. Es decir, Chilnet alega
que Publiguias estimd como genérico un término que ahora pretende de su
propiedad. Ademas, a modo de ejemplo, indica que al efectuar busquedas del
termino “amarillas” en Internet, el resultado arroja miles de resultados donde el
término es utilizado en diferentes formas.

- Cita a su favor el fallo del 4rbitro don Cristidn Saieh en el juicio de oposicién
que tuvo lugar entre las mismas partes, a saber: en el Considerando Décimo, el
arbifro estim6 que se encontraba acreditado en autos el legitimo interds de
ambos solicitantes de utilizar la denominacién “amarillasmercantil.cl” sin 4nimo
especulativo, es decir, presumiéndose en ambos la buena fe y tener una intencion
comercial genuina en utilizar el nombre de dominio en disputa; ademas, sefiala
el arbitro, que no se acreditd en autos que alguno de los solicitantes intente la
inscripcién del nombre de dominio en cuestién con el fin preponderante de
turbar los negocios de la otra parte o de atraer con fines de lucro a usuarios de
Internet creando confusion con la marea o servicios del otro. En el Considerando
Décimo Cuarto, el arbitro determina que la palabra “amarillas™ “resulta del todo
mdiscutible que se trata de una expresién genérica”. Y, en el Considerando
Décimo Octavo, el arbitro sefiala que las consideraciones de proteccidn a la libre
competencia juegan un rol decisorio en conflictos relacionados a nombres de
dominio y de alcance marcario, tratindose de sujetos que compiten en mercados
iguales o similares, en este caso, rubro de directorios telefénicos, teniendo
presente que las normas de libre competencia tienen por objeto resguardar a los
consumidores, y que, de otorgarse la inscripcién “amarillasmercantil.cl” a
Publiguias, que tiene notoriedad en relacién con el término “amarillas”,
generaria una suerte de barrera de entrada o la constitucién de facto de una
especie de prerrogativa a favor de Publiguias por medio del abuso de su posicidn
respecto del termino genérico “amarillas”, lo que seria contrario a las normas
sobre el derecho a la competencia,

SEXTO: Con Fecha 15 de Junio de 2004 el arbitro provee la demanda presentada por
Publiguias y otorga traslado a Chilnet. Con la misma fecha, el arbitro otorga traslado a
Publiguias respecto de la excepcion de cosa juzgada presentada por Chilnet, asi como de
la demanda presentada en subsidio por Chilnet.

SEPTIMO: Con fecha 14 de Julio de 2004, Publiguias evacia el traslado. Con respecto
a la excepeion de cosa juzgada alega que no se da en la especie porque la causa de pedir
seria distinta en ambos juicios, a saber: el hecho juridico en el cual Publiguias basé su
mejor derecho al nombre de dominio amarillasmercantil.cl en el juicio por oposicién
tuvo como fundamento juridico la infraccion por parte de Chilnet del articulo 14 del
Reglamento de NIC Chile: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcién 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.” Alega Publiguias que al fallar, el arbitro don Cristian Saich
Mena menciond las normas legales sobre competencia leal y legislaciéon marcaria, sin



hacer referencia a otro articulo del Reglamento del NIC. En tanto, en la presente
accion revocatoria, la causa de pedir o el hecho juridico que genera el mejor derecho de
Publiguias al nombre de dominio disputado descansa en los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC Chile, disponiendo el art. 22 que “Sera causal de revocacion de un
nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de
mala fe,” En resumen, indica que en el juicio anterior la causa de pedir fue la
infraccion de Chilnet “de las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo derechos validamente
adquiridos por Publiguias”, en tanto que en el presente juicio de revocacién el hecho
juridico esgrimido es “la inscripcidn abusiva y efectuada de mala fe del nombre de
dominio amarillasmercantil.cl por parte de Chilnet S.A.”

Sefiala Publiguias que los articulos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile se refieren a
hechos absolutamente diferentes, siendo el art. 22 més acotado que el 14. Que el art 22
serfa mas especifico, pues sefiala los puntos a acreditar para considerar una inscripcion
abusiva o de mala fe, consideraciones o puntos que no se encontrarian comprendidos en
el art. 14 En consecuencia, Publiguias sefiala que no existe cosa juzgada, por tratarse
de causas de pedir diferentes. Pide que se rechace la excepcién de cosa juzgada y
procede a evacuar el traslado de la demanda de Chilnet:

- Seiiala Publiguias que se infringe la letra a) del art. 22 del Reglamento:“La
mscripeion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan
las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

- Sefiala Publiguias que tiene a su favor el uso relevante de la expresion
“amarillas”, a través de “las amarillas de Publiguias” y de www.amarillas.cl, y
que los consumidores identifican tal expresién con Publiguias. Tales marcas
serian famosas, notorias y “renombradas”. Como el nombre de dominio
solicitado inclaye la marca “www.amarillas.cl”, se producen confusiones v
engafios en los consumidores. Indica Publiguias que “amarillas” es una
expresidn sinénima de su propio nombre y hace referencia a la teoria del
“secondary meaning” del art. 15.1 del TRIPS.

b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y”

- Sefiala Publiguias que Chilnet no utilizé el término “amarillas” con anterioridad,
término que se hizo famoso por el uso y publicidad que le ha dado Publiguias.

- Seflala que la Oficina de Marcas rechazo la solicitud de Chilnet para la marca
“LAS AMARILLAS DE CHILNET” por su semejanza con “LAS
AMARILLAS DE PUBLIGUIAS”.

- Sefiala que “Chilnet” ha sido conocida como tal y no como “amarillas” por
parte de los consumidores y que su intencién ahora es apropiarse de este dltimo
concepto al ftratar de inscribir no sdélo el nombre de dominio
“amarillasmercantil.cl” sino también “amarillas empresariales.cl”.

c. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”



- Sefiala Publiguias que Chilnet por un lado alega que el término “amarillas™ es
genérico y que todo el mundo tendria derecho a usarla, y, por otro lado, pide
como marca comercial exclusiva la  soliciud de “AMARILLAS
EMPRESARIALES” para la clase 16 ( N°. 616.673).

- Sefiala que “amarillasmercantil.cl” no es mas que la mezcla de “mercantil” con
la marca www. AMARILLAS.cl de Publigutas.

- Chilnet habria cambiado el color que siempre utiliz6 por el amarillo y también el
cuerpo de las letras utilizadas a unas iguales a las de Publiguias, tratando
practicamente de mimetizarse con su trade dress (acompafia documentos).

- Chilnet habria usado sin autorizacién la base de datos de Publiguias para su
aprovechamiento comercial.

- En cuanto a la libre competencia, sefiala Publiguias que en materia de privilegios
mdustriales éstos no constituyen trabas, sino que al contrario, garantizan una
competencia libre y leal. {(art 19 N° 25 CPE)

- Publiguias sefiala que la solicitud del nombre de dominio
“amarillasmercantil.cl” por parte de Chilnet busca beneficiarse con su uso por
medio de la confusion de los consumidores, escudindose en la supuesta
“genericidad” del término.

OCTAVO: Con fecha 14 de julio de 2004, Chilnet evacta el traslado, contestando la
demanda de Publiguias, y al efecto sefiala:

- que no considera como famosa y notoria la marca www.amarillas.cl, y que no se
estaria produciendo dilucion de la misma, ya que lo que se solicita como nombre
de dominio es “amarillasmercantil.cl”.

- En cuanto a Ia mala fe alegada por Publiguias, Chilnet manifiesta que a su juicio
lo que distingue a Publiguias en el rubro de paginas amarillas es parte de su
razon social, es decir la expresion “Publiguias” y no “amarillas” y que no
permitir que otro se identifique con “amarillas” en este rubro comercial es una
actitud monopolica.

- En cuanto a considerarse una “inscripcion abusiva”, Chilnet sefiala tener
derechos o intereses legitimos con respecto al nombre de dominio en cuestién, y
haberlo probado en este juicio como en el previo. Sefiala que Publiguias ha
usado los mismos argumentos en ambos juicios.

- Seflala Chilnet que Publiguias no ha establecido una causa de pedir distinta,
sino sélo el articulo en que se basa, ya que Publignias sefiala que el art. 22
permite “un estudio mucho mas profundo del tema”, con lo cual Chilnet alega
que la propia contraria reconoce que el tema “ya se estudid” y se pregunta si no
estard usando este derecho (la revocacion) como una suerte de Recurso de
Apelacion.

- En cuanto a la mala fe, y a la imputacién de que Chilnet habria usado la base de
datos de Publiguias, sefiala Chilnet que ella cuenta con sus propias bases de
datos y que sus clientes han dado su autorizacién para aparecer en las guias y
sitios web de Chilnet.

- En resumen, sefiala que no se cumplen las condiciones del art. 22 del
Reglamento de NIC Chile; que impedir la inscripcion de nombres de dominio
que contengan la expresién “amarillas” es una grave infraccion a los valores de
la libre competencia; que Chilnet tiene preferencia sobre “amarillasmercantil.cl”
por haberla solicitado primero y por haber determinado un tribunal arbitral que
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tenia mejor derecho; afirma actuar de buena fe, con un interés comercial
legitimo y que corresponde amparar la libre competencia en esta actividad como
en cualquier otra.

NOVENO: Con fecha 2 de Noviembre de 2004, Publiguias hace presente ciertos
argumentos referidos a la marca AMARILLAS EMPRESARIALES y acompafia
documentos, con citacién.

DECIMO: Con fecha 22 de Noviembre de 2004, Chilnet hace presente ciertos
argumentos y acompafia documentos, con citacion.

La causa quedd en estado de ser fallada sin necesidad de citar a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

UNDECIMO: Que habiendo la parte de Chilnet opuesto como excepcidn perentoria la
de cosa juzgada, corresponde primeramente que este sentenciador se pronuncie sobre su
procedencia o mprocedencia. Dispone el art. 177 del Cédigo de Procedimiento Civil
(“CPC) que “la excepcién de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya
obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes segin la ley aproveche el fallo,
siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° Identidad legal
de personas; 2° Identidad de la cosa pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir. Se
entiende por causa de pedir ¢l fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.”
Al efecto, cabe precisar que de acuerdo a lo sostenido por las partes, previamente existio
un juicio de oposicién entre ellas, resuelto por el juez arbitro don Cristian Saieh Mena,
cuya materia consistid en determinar cual de ellas tenia el mejor derecho para obtener la
inscripeidn del nombre de dominio “amarillasmercantil.cl”, resolucién que en definitiva
asignd el referido nombre de dominio a Chilnet. A continuacién, Publigoias inicio el
presente juicio de revocacidn, el cual fue sometido a la decision de este arbitro, y cuyo
objeto es “resolver respecto del mejor derecho en la inscripcion del nombre de dominio
amarillasmercantil.cl”, segin quedd constancia en el acta del comparendo de
conciliacion celebrado el 15 de octubre de 2003. Las partes no han controvertido el
hecho de que en ambos juicios existe identidad legal de personas e identidad de la cosa
pedida; sin embargo Publiguias alega que no existe identidad de la causa de pedir, lo
cual es refutado por Chilnet.

DUODECIMO:  Que, para determinar si existe o no identidad de la causa de pedir,
este sentenciador analizard el alcance de la misma, de conformidad a la normativa
vigente, del Reglamento de NIC Chile, y de la Jurisprudencia pertinente. Cabe citar la
siguiente Jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema:

“Cuando la ley habla de identidad, dicho término no puede tomarse en un
sentido tan absoluto y restringido que importe exigir una igualdad tan completa
entre ambas demandas como si fuere copiada o calcada de otra.” C. Valparaiso,
11 de mayo de 1926. G. 1926, 2° sem., N° 95, p. 427.

- “La causa de pedir se caracteriza por los hechos juridicos en que se apoyan las
peticiones que se proponen en el litigio.” C. Suprema, 27 de octubre 1970. R,
t.67, sec. 1ra., p. 474.



- “Hay cosa juzgada cuando en la segunda demanda se pide lo mismo que se pidid
en la primera, aunque en ésta se indicod en forma indeterminada y en aquélla en
forma concreta”. C. Suprema, 19 de abril 1906. G. 1906, ler sem., N° 110,
p.219. R, 1.3, sec. Ira, p. 337.

- “La causa petendi, definida por la ley como el fundamento inmediato del
derecho deducido en juicio, y que es uno de los elementos constitutivos de la
accion, resulta caracterizada por los hechos juridicos en que ésta se apoya y no
por las diversas normas abstractas de la ley bajo las cuales pueda ser
considerado el hecho.” C. Suprema, 18 de marzo 1966. R., t. 63, sec. 1ra, p.46.

DECIMO TERCERO : Que, habiendo alegado Publiguias que la excepcién de cosa
Juzgada no se da en la especie, porque la causa de pedir en el juicio de oposicién tuvo
como fundamento juridico la infraccidon por parte de Chilnet del articulo 14 del
Reglamento de NIC Chile (el cual dispone que: “Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcién no contraric las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos vélidamente adquiridos por terceros.”), en cambio, en el presente juicio de
revocacion, la causa de pedir o el hecho juridico que genera el mejor derecho de
Publiguias al nombre de dominio disputado descansa en los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC Chile (dispontendo el art. 22 que “Sera causal de revocacién de un
nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de
mala fe.”).

Que, asimismo, Publigufas argumenta que los articulos 14 y 22 del Reglamento de NIC
Chile se refieren a hechos absolutamente diferentes, siendo el art. 22 mas acotado que el
14. Que el art 22 seria mas especifico, pues sefiala los puntos a acreditar para considerar
una inscripcion abusiva o de mala fe, consideraciones o puntos que no se encontrarian
comprendidos en el art. 14

DECIMO CUARTO: Que, corresponde en consecuencia también a este sentenciador,
resolver si los hechos o fundamentos juridicos en que Publiguias basé su demanda en el
juicio de oposicion corresponden a no a la misma causa de pedir del juicio de
revocacion, y si tales aspectos fueron o no tomados en consideracion y resueltos por el
juez &rbitro don Cristian Saieh Mena que resolvid el juicio de oposicion.

DECIMO QUINTO: Que, al analizar el fallo del arbitro don Cristidn Saieh Mena, se
puede deducir que el tema de la buena o mala fe con que pudieron actuar las partes si
fue considerado y resuelto por el sefior arbitro, en diferentes partes del fallo, a saber:

- al detallar los argumentos de Publiguias para fundamentar su mejor derecho al
nombre de dominio en disputa en el juicio de oposicion, el fallo en el punto
sexto letra d) cita aquél en que Publiguias afirma que: “Chilnet S.A. intentd solicitar
proteccién marcaria para la expresion LAS AMARILLAS DE CHILNET, solicitud que fue
rechazada por ¢l Departamento de Propiedad Industrial en virtud de la existencia de la marca
comercial del segundo solicitante "LAS AMARILLAS DE PUBLIGUIAS" ... *que duda cabe
que dicho organismo no otorgé la marca LAS AMARILLAS DE CHILNET solicitada en virtud
que, aun cuando dicha denominacién iba acompafiada del nombre o razén social de la primera
solicitante, se provocarian errores o engafios en el pablico consumidor,”

- Asimismo, el referido fallo en el punto sexto letra f) cita el siguiente argumento

de Publiguias: “Chilnet S.A. lleva aproximadamente 13 afios en el mercado prestando
servicios de publicidad € informacion, esto es, presta los mismos servicios y desarrolla su
actividad econémica en el mismo giro que Publiguias, por lo que mal pudo haber desconocido el
impulso y desarrollo que éste le ha otorgado a la expresién "Las Amarillas”. Lo anterior, nos
lleva legitimamente a concluir que la pretension del primer solicitante es atraer al publico
consumidor a su pagina mediante la utilizacién de una expresién que se ha convertido en famosa
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y notoria precisamente por la accién desplegada por Publiguias, y obtener el prestigio que
significa la identificacién con dicha expresién v que la primera solicitante no contribuyé a
construir. De lo precedentemente sefialado, se puede concluir que Chilnet S.A. no pudo en
ningiin caso desconocer el significado que la expresion "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS"
posee en el mercado chileno dentro del giro desarrollado por las partes en disputa. Teniendo en
cuenta que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido 1a cosa por medios legitimos y
exentos de todo fraude o vicio no vemos como el primer solicitante pudo haber desconocido el
hecho que Publiguias es quien ha utilizado la expresién "LAS AMARILLAS" o "AMARILLAS"
y quién le ha otorgado la fama y notoriedad que dicha expresién goza dentro del publico
consumidor. No cabe duda que ¢l motivo principal por el cual Chilnet S.A. solicité el nombre de
dominio amarillasmercantil.cl, fue atraer al piiblico consumidor a su sitio, produciéndose de
alguna manera una confusion con Publiguias y su buena reputacidn, pudiendo creer los
consumidores que existe una relacién comercial inexistente,

- En el Considerando Décimo, el fallo sefiala: “Que, la determinacién del alcance
subjetivo de las conductas atribuibles a los solicitantes en este juicio serd igualmente de utilidad
al decidir el conflicto, En este aspecto, a juicic de este sentenciador se encuentra
sufictentemente acreditado en autos que ambos solicitantes tienen, en principio, el interés
legitimo de utilizar la denominacién "amarillasmercantil sin un dnimo especulativo, es decir,
respecto de ambos solicitantes se presume buena fe y tienen una intencién comercial genuina
en la utilizacion del nombre de dominio en disputa. En efecto, no se divisa con la contundencia
gue las circunstancias ameritan ni de la prueba rendida en autos que alguno de los solicitantes
pretenda inscribir el nombre de dominio con el propésito transferir la inscripeidn a la otra parte
0 « su competencia, que se haya intentando la referida inscripcion con el proposite de impedir
al titular de la marca del servicio reflejaria en el nombre de dominio en cuestion; que se intente
la inscripeion del DNS con el fin preporderante de furbar los negocios de la otra parte; o que,
Sinalmente, se intente por alguna de las partes atraer con fines de hucro a usuarios de Internet
creando confusion con la marca o servicios del otro.”

- En el Considerando Décimo Primero, el fallo sefiala: “Que, atendida la buena fe
presupuesta a ambas partes,...”

- En el Considerando Décimo Tercero, el fallo sefiala: “..habiendo establecido este
Tribunal que ambas partes acitian de buena fe,”.

- En el Considerando Décimo Séptimo, el fallo sefiala: “Que, establecida de esta forma
las facultades jurisdiccionales de este Sentenciador en materia de competencia leal, preciso es
destacar que serdn objeto de andlisis para la decisién de este conflicto aquellos eventuales o
supuestos actos de los solicitantes que tengan por finalidad generar confusién en el mercado,
aquellos que tiendan de alguna forma tomar provecho de la notoriedad ajena y aquetlos que
constituyan barreras de entrada producto de posiciones de abuso de poder.

- En el Considerando Décimo Noveno, el fallo sefiala; “Que, en este sentido, ... mas
bien es esperable entender que la asignacién de un DNS diverso -"amarillasmercantil™- a la
referida compaiifa (Publignias) por tener notoriedad en relacién con el término "amarillas” ,
generara una suerte de barrera de entrada o la constitucion de facto de una especie de
prerrogativa a favor de Publiguias por medio del abuso de su posicién respecto del término
genérico "amarillas”, lo que desde luego es contrario a las normas sobre derecho de la
competencia.”

DECIMO SEXTO: Que, a la luz de lo considerado y resuelto por el arbitro don Cristian
Saieh Mena en el juicio de oposicidn, resulta indiscutible que los bienes juridicos
protegidos tanto en el articulo 14 como 22 del Reglamento de NIC Chile, si fueron
materia del juicio de oposicién, y que el juez arbitro en diferentes partes del fallo
resolvié que ambos litigantes actuaban de buena fe y que tenian interés legitimo sobre el
nombre. En consecuencia, este sentenciador no tiene competencia para volver a resolver
sobre la misma materia. Refuerza lo anterior el principio formativo del procedimiento
de la preclusion, que, segin Chiovenda, consiste en “la pérdida, extincién o caducidad
de una facultad procesal que se produce por no haberse observado el orden sefialado por
la ley para su ejercicio de la facultad o haberse ejercitado ya una vez véalidamente la
facultad (consumacion procesal propiamente dicha).” En otras palabras, si la buena fe
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ya fue alegada, discutida y resuelta —seglin consta en el fallo del juicio de oposicién- la
facultad para volver sobre lo mismo, ya precluyd.

Que, ademas, habiendo establecido el juez arbitro don Cristian Saich Mena "que ambas
partes actian de buena fe,” de todas maneras corre a favor de ellas —incluida Chilnet- la
presuncién establecida en el articulo 427 del Cédigo de Procedimiento Civil, a saber:
“...se reputaran verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a
virtud de orden de tribunal competente, salvo prucba en contrario. Igual presuncidn
existird a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas

partes.”

DECIMO SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, al analizar lag normas invocadas por
Publiguias como fundamento de su accidn, a saber, el articulo 14 del Reglamento en el
caso del juicio de revocacion y el articulo 22 del Reglamento, en el caso de la
revocacion, este sentenciador es de la opinién que en este caso particular, ambos
articulos citados se complementan en el tema relacionado a la buena o mala fe de los
litigantes, siendo el articulo 14 mas amplio, pero donde la “mala fe” también “infunde”
la norma, o estaria subyacente en las practicas de “contrariar las normas sobre abusos de
publicidad, los principios de 1a competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros.” Dicho de otra forma, la buena fe
(entendida como “la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios
legitimos, exentos de fraude y de todo vicio™), no seria congruente con practicas
“abusivas”, “desleales”, “contrarias a la ética” o “contrarias a derechos validamente
adquiridos por terceros). En consecuencia, estima este arbitro que si bien el articulo 22
del Reglamento se refiere especificamente a inscripciones consideradas abusivas o
realizadas de mala fe, en el articulo 14 también subyacen los aspectos referidos a la
buena o mala fe, y que en el caso que nos preocupa, tales argumentos ya fueron materia
del juicio de oposicidén fallado por el juez arbitro don Cristidn Saieh Mena. En esta
misma lnea, este sentenciador cita la siguiente jurisprudencia:

- “Por causa de pedir se entiende el hecho constitutivo de la accion, esto es, el
hecho juridico que configura el fundamento del derecho que se hace valer en un
Juicio o las razones por las cuales se pretende la declaracién garantizada por la
ley. Por lo tanto, es posible que un mismo hecho pueda caer bajo diversas
normas de la ley, cambiando sélo el punto de vista juridico desde el cual se
considere”. C. Suprema, 6 agosto 1992, R., t. 89, sec lra., p. 109.

- “Hay cosa juzgada cuando confrontando la accidén deducida en ambos pleitos, su
objeto y su fundamento, resulta que es la misma situacidn juridica que se
pretende someter nuevamente a la decisidon judicial, sin que desaparezca esta
igualdad de situacion por no ser unas mismas las expresiones con que el
demandante sustenta su derecho, si sustancialmente tienen el mismo alcance” 1)
C. Suprema, 25 de Julio 1911. R., t 9, sec 1ra., p. 437. 2) C. Talca, 28 octubre
1913. G. 1913, 2° sem., N° 1.072, p. 3102.

DECIMO OCTAVO: Que, al analizar los argumentos de Publiguias en todos los
escritos sustanciales del juicio de revocacién (solicitud de revocacién, demanda de
revocacion, contestacion al traslado, etc.) la opinidn de este sentenciador es que existe
un discurso muy similar a los arguroentos citados en el fallo del arbitro don Cristian
Sahie Mena como fundamentos de la accidn de Publiguias en el juicio de oposicion, lo
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cual contraviene la finalidad de la accién de revocacion y pasa a convertirse en una
suerte de “apelacion”, ya que se desvirtuaria el espiritu del legislador y de la norma.

DECIMO NOVENO: Que, en consideracién a lo anterior, este sentenciador estima que
en la especie si existe identidad en la causa de pedir respecto del juicio de oposicién
ocurrido previamente entre las partes y el presente juicio de revocacion. Que, ademas,
existe en ambos juicios identidad legal de personas e identidad de la cosa pedida,
hechos estos 1iltimos que no fueron controvertidos por las partes durante el proceso.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cédigo de
Procedimiento Civil, articulos 14 y 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, y demés
disposiciones aplicables vigentes,

RESUELVO:

Ha lugar a la excepcion perentoria de cosa juzgada interpuesta por Chilnet S.A.,
domiciliada en Av. Las Torres 1375 C, Huechuraba, Santiago, en contra de la demanda
de revocacion de la inscripcion del nombre de dominio “amarillasmercantil.cl”
interpuesta por Impresora y Comercial Publiguias S.A., domiciliada en Av. Santa Maria
0792, Providencia, Santiago.

Cada parte pagara sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.
Notifiquese a las partes por carta certificada y por correo electrénico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Devuélvase el material probatorio a las partes.

Resolvié don Luis Felipe Claro Swinburn, Juez Arbitro.

Autorizan los testigos dofia Verénica Toro Guerrero y dofia Yolanda Cabero
Cabero

amarillasmercantil.cl
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