Santiago, 13 de Agosto de 2012.
[ PARTE EXPOSITIVA
.1.- Constitucion del arbitraje.

Que por oficio OF N° 13036 NIC Chile comunica al suscrito la designacién como arbitro arbitrador
en el conflicto por asignacion del nombre de dominio “aviso-clasificado.cl”, designacion que
acepté y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

[.2.- Partes del arbitraje.

Son partes en este juicio EBAY INC. (SOCIEDAD COMERCIAL WIRENET CHILE LIMITADA),
domiciliado para estos efectos en calle Océano Antartico N°2669, comuna de Pefialolén, ciudad de
Santiago, correos electronicos dominios@qrupo-e.com, jorge@alamaula.com,
ccops@markmonitor.com, ventas@nameaction.com, como Primer Solicitante; AGUSTIN
EDWARDS E. Y COMPANIA, representado por Estudio Juridico Alessandri y Cia. Ltda., ambos
domiciliados para estos efectos en calle El Regidor N° 66, piso 10, comuna de Las Condes, ciudad
de Santiago, correos electrénicos dominios@alessandri.cl, dominiosalessandri@tecnolex.cl;
efernandez@elmercurio.cl y jia@jia.cl, como Segundo Solicitante; y CONSORCIO PERIODISTICO
DE CHILE S.A. COPESA, representado por Estudio Juridico Beuchat, Barros & Pfenniger, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Europa 2035, comuna de Providencia, ciudad de Santiago,
correo electrénico dominios@bbp.cl, como Tercer Solicitante.

[.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la disputa relativa a la inscripcion del nombre de dominio “aviso-
clasificado.cl”, suscitada entre las partes antes individualizadas.

.4.- Procedimiento.

A fojas 9 y siguientes de autos, se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento
que se acordo regirian la tramitacion de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas
con la asistencia del Segundo y Tercer Solicitantes.

.5.- Periodo de Planteamientos.

.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante

(i) El Primer Solicitante no presento sus alegaciones dentro de plazo.

[.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante.

(i) EI Segundo Solicitante expone que AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA es una persona juridica
dedicada, entre otros, al giro de las publicaciones, siendo una parte relevante de su giro aquella

relacionada con la difusion de avisos econémicos, antecedente que daria cuenta de la vinculacion
existente entre su representada y el nombre de dominio solicitado en autos.



(ii) Sefiala el Segundo Solicitante que no es posible desconocer la titularidad de su representada
sobre registros marcarios y dominios similares al solicitado, por lo que le asistiria un mejor
derecho en relacion a la expresion “AVISO CLASIFICADO”.

(i) A fojas 31 de autos, el Segundo Solicitante expone que ha registrado en Chile un conjunto
importante de marcas que contienen una o mas de las expresiones incluidas dentro del dominio
solicitado, expresiones que utiliza en el mercado para distinguir diversos productos y servicios
relativos al giro que ejerce. Es asi que sefiala ser titular de marcas tales como AVISOS
ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, LOS AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO,
AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO, AVISOS ECONOMICOS LA SEGUNDA, EL MERCURIO SE
ARRIENDA AVISOS ECONOMICOS, AVISOS.MERCURIO.CL, CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO
y CLASIFICADOS PREMIUM DE EL MERCURIO, entre otras que individualiza. Alega el Segundo
Solicitante que los registros citados incluyen una o més de las expresiones contenidas en el
nombre de dominio de autos, expresiones que utiliza para distinguir los productos y servicios que
ofrece en el mercado a través de diversos medios de difusiony, en especial, en Internet.

(iv) Asimismo, sefiala el Segundo Solicitante ser titular de numerosos nombre de dominio que
incluyen una o més de las expresiones contenidas en el nombre de dominio de autos, tales como
“avisoeconomico.cl”, *“avisosecondémicos,cl”, “avisos-economicos.cl” y “clasificadosonline.cl”,
entre otros que cita a fojas 34. Lo anterior seria relevante ya que el Segundo Solicitante tendria un
derecho adquirido a través del tiempo sobre la expresion “AVISO CLASIFICADO” debido a que el
publico consumidor relaciona dichas expresiones a su origen empresarial.

(v) El Segundo Solicitante expone que el nombre de dominio de autos reproduce de forma
practicamente idéntica los registros marcarios de su propiedad, como también los nhombres de
dominio legitimamente inscritos por él y que, por tanto, tanto el Primer Solicitante como el
Segundo carecerian de un mejor derecho que sobrepase el nivel de identidad existente entre las
marcas registradas del Segundo Solicitante y el nombre de dominio de autos.

(vi) Finalmente, sefiala que el criterio “first come, first served” no puede ser aplicado al caso de
autos debido a que se infringe lo prescrito en el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile, viéndose
gravemente vulnerados sus derechos sobre la expresion “AVISO CLASIFICADO”.

[.5.3.- Planteamientos del Tercer Solicitante.

(i) Expone el Tercer Solicitante que CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA — COPESA, es una
empresa periodistica con gran nivel de posicionamiento, cuyas publicaciones gozan de un amplio
nivel de aceptacion por parte de los consumidores, quienes acceden a las mismas tanto en
formato papel, como a través de internet, siendo titular de varias marcas que se encuentran
posicionadas en los mercados relevantes, a través de publicaciones tales como La Tercera, La
Cuartay la revista Que Pasa, entre otras.

(ii) Sefiala que es titular del nombre de dominio ‘avisosclasificados.cl’, registrado desde el 01 de
junio de 1999, el que configuraria su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa por
cuanto el dominio pedido en autos, ‘aviso-clasificado.cl’ consistiria Gnicamente en una variante
minima en relacion al nombre de dominio del que actualmente es legitimo titular.



(iii) A fojas 92 y 93, el Tercer Solicitante cita jurisprudencia tendiente a acreditar que el criterio
aplicado en conflictos en los cuales los nombres de dominio presentan variantes minimas ha sido
asignar a aquel Solicitante que es titular del nombre de dominio registrado con anterioridad.

(iv) Asimismo el Tercer Solicitante alega que la solicitud del Primer Solicitante vulnera el articulo
14 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, citando,
a fojas 94 en adelante, normas relativas a abusos de publicidad y principios de competencia leal y
de ética mercantil, contenidas en el Codigo Chileno de Etica Publicitaria y el Convenio de Paris
respectivamente.

(v) Finalmente, sefiala el Tercer Solicitante tener derechos validamente adquiridos, toda vez que
tiene dentro de su patrimonio industrial el nombre de dominio ‘avisosclasificados.cl’, siendo esta
expresion relevante para la prestacién de servicios a sus clientes y practicamente idéntica al
nombre de dominio objeto de la disputa de autos.

.6 Etapa de respuestas.-

[.6.1 Respuestas del Primer Solicitante.

(i) El Segundo Solicitante no presentd respuestas.
1.6.2 Respuestas del Segundo Solicitante.

() Senala el Segundo Solicitante que la titularidad de nombre de dominio que alega el Tercer
Solicitante resulta ser un antecedente menor frente al mejor derecho que le asistiria, toda vez que
no solo es titular de una cantidad considerable de nombres de dominio que incluyen expresiones
contenidas en el nombre de dominio de autos, sino que ademas es titular de registros de marcas
comerciales que contienen dichas locuciones y que se encuentran actualmente vigente.

(i) Alega también el Segundo Solicitante haber demostrado un uso efectivo y posicionamiento en
el mercado de la frase “AVISO CLASIFICADO”, con alto grado de reconocimiento por parte del
publico general.

(iii) Por ultimo, a fojas 101 y 102, el Segundo Solicitante cita jurisprudencia relativa a nombres de
dominio similares al de autos, en consideracion a que en dichos fallos le fueron asignados los
nombres de dominio tales como “avisoseconomicosclasificados.cl” y
“elavisoclasificadoeconomico.cl”, entre otros de estructura similar, en los cuales COPESA, Tercer
Solicitante de autos, presentd solicitud competitiva.

1.6.3 Respuestas del Tercer Solicitante.

(i) Ratifica el Tercer Solicitante el hecho de ser titular de un nombre de dominio practicamente
idéntico al que es objeto de este arbitraje.

(i) Refuerza también la idea de que el objeto de la litis es el reconocimiento de un derecho
prioritario sobre una expresion especifica, respecto de la cual ya acredito interés a través del
registro del nombre de dominio ‘avisosclasificados.cl’, sefialando también que se generaria



confusiéon  entre los consumidores al concederse a un tercero un nombre de dominio
practicamente idéntico a aquel de su titularidad.

(iii) Por altimo, el Tercer Solicitante sefiala que en el presente caso se rompe el principio “first
come, first served”, puesto que se tiene prelacion o preferencia como consecuencia del hecho de
que ostenta un registro para un nombre de dominio practicamente idéntico a aquel disputado en
autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

I.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, se resuelve el conflicto conforme a las
siguientes consideraciones.

[1.2. En atencién a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la
conviccion para resolver la asignacion del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la
causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 9 de autos.

[1.3. Que conforme a la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de
dominio .CL” (en adelante la “Reglamentacion”), y a lo que se dispone en el contrato suscrito entre
los solicitantes y Nic Chile, la competencia de este tribunal se circunscribe a la resolucion del
conflicto suscitado por las solicitudes competitivas respecto del nombre de dominio “aviso-
clasificado.cl”. Consecuentemente, la competencia de este tribunal, en ningin caso, alcanzara las
materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o especiales.

[l.4. Que, en materia de disputas de asignacion de nombres de dominio .CL, rige de manera
general el principio “first come, first served”.

[1.5. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de
distinguir entre dos nombres de dominio idénticos o confusamente similares, hace necesario
considerar, en la asignacion de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a
usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

I.6. Que, al efecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la Reglamentacion, en la solicitud
de asignacion de un nombre de dominio no deberan contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar
cumplimiento a estas normas.

I1.7. Que, en lo relativo a la demanda de mejor derecho presentada por el Segundo Solicitante,
AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA, este Tribunal considera que, si bien ha acreditado ser el
titular de marcas y nombres de dominio que contienen algunas de las expresiones que componen
el nombre de dominio en disputa, resulta necesario atender al hecho esencial de que las marcas
comerciales de las cuales el Segundo Solicitante es titular se han registrado siempre en asociacion
a un elemento distintivo o housemark, tal como “EL MERCURIO” o “LA SEGUNDA”, creando por
tanto signos susceptibles de registro al tratarse de marcas que, como conjunto, si estdn dotadas
de la distintividad suficiente como para ser identificadas por el pablico consumidor y asociadas a la
procedencia empresarial de AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA.



[1.8. Que el registro de las marcas individualizadas por el Segundo Solicitante es una clara evidencia
de que la expresion “AVISO CLASIFICADO” es de uso comun ya que Unicamente se ha permitido su
registro en asociacion a un complemento denominativo que si resulte ser distintivo. En este
carécter es necesario concluir que se trata de una expresion de libre uso para cualquier agente del
mercado.

[1.9. En virtud de lo expuesto anteriormente, es posible concluir que al Segundo Solicitante no le
asiste un derecho de exclusividad sobre la expresion que constituye el nombre de dominio en
disputa, ‘aviso-clasificado.cl’, por cuanto se trata de una expresién compuesta por palabras de uso
comun que no son susceptibles de apropiacion exclusiva por parte de ningan particular, sin que las
marcas o nombres de dominio registrados por el Segundo Solicitante logren otorgarle un mejor
derecho sobre el dominio en disputa.

[1.10. Que es necesario atender al hecho de que, si bien se ha acreditado por parte del Segundo
Solicitante el uso de la expresion “CLASIFICADOS”, correspondiendo ésta a una seccion
ampliamente difundida de las publicaciones de las que es titular AGUSTIN EDWARDS E. Y
COMPANIA, es necesario considerar que dicho uso siempre va asociado a la marca conocida por
los consumidores “EL MERCURIO”, tal como consta de los ejemplares que fueron oportunamente
acompafados y que constan en autos. Es razonable por tanto concluir que el uso de dicha
housemark tiene como propdsito que los consumidores asocien esta seccion en particular a la
procedencia empresarial del Segundo Solicitante, razén por la cual no se puede apreciar como el
dominio en disputa, compuesto por palabras de uso comun, pudiese generar algun conflicto con
los derechos de los que el Segundo Solicitante es legitimo titular.

[I.L11. En atencién a lo anterior, este Tribunal se ha formado la conviccién de que la demanda
presentada por el Segundo Solicitante de autos debera ser desestimada, por cuanto los
argumentos expuestos no logran configurar un supuesto de mejor derecho en relacion al nombre
de dominio solicitado en autos.

[1.12. En lo relativo a la demanda presentada por el Tercer Solicitante, CONSORCIO PERIODISTICO
DE CHILE S.A. — COPESA este Tribunal ha podido verificar que éste es actualmente titular del
nombre de dominio ‘avisosclasificados.cl’, invocado por éste en su demanda de mejor derecho,
registro que, no obstante guardar similitudes de indole gréfica y fonética en relacion al nombre de
dominio que actualmente se disputa, no es suficiente para atribuirle al Tercer Solicitante un
derecho de uso exclusivo y excluyente sobre una expresion que es de uso comun, calidad que es
claramente ostentada por la expresion “aviso clasificado”.

[1.13. Que, tratandose el nombre de dominio en disputa de un término de uso comudn, ningun
tercero puede invocar tener derechos preferentes y excluyentes, estando su distintividad
determinada por la marca que se asocie al usar esta expresion, la que el publico consumidor no
asocia comunmente a ninguna procedencia empresarial especifica, ya sea del Segundo o el Tercer
Solicitante.

[1.14. Lo anterior lleva a concluir que es razonable sostener que lo procedente en el caso de autos
es atenerse a la aplicacion estricta del principio “first come, first served”, por cuanto ni Segundo ni
Tercer Solicitante han acreditado tener mejor derecho sobre una expresion de uso comun tal
como la que constituye el objeto de disputa en el caso de autos.



[1.15. Que, en mérito a lo anterior, este Tribunal se ha formado la conviccion de que al Primer
Solicitante le asiste un mejor derecho sobre el nombre en dominio en disputa ‘aviso-clasificado.cl’.
1. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en
disputa “aviso-clasificado.cl” al Primer Solicitante de autos, EBAY INC. (SOCIEDAD COMERCIAL
WIRENET CHILE LIMITADA).

Cada parte pagaré 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 por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza dofia Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro
Juez Arbitro.



