Santiago, 30 de Abril de 2012.
I PARTE EXPOSITIVA
.1.- Constitucién del arbitraje.

Que por oficio OF N° 12772 NIC Chile comunica al suscrito la designacion como arbitro
arbitrador en el conflicto por asignacién del nombre de dominio “avisosclasificadosgratis.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 CAROLINA ANDREA SERRANO ESPINOZA, RUT N° 13.292.585-2,
domiciliada para estos efectos en calle Las Malvas N° 398-B, comuna de Las Condes, ciudad de
Santiago, correos electrénicos carolina@innovadores.cl y victor@innovadores.cl, como Primer
Solicitante, y AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA, RUT N° 78.733.740-6, 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 electronicos
dominios@alessandri.cl y efernandez@elmercurio.cl, como Segundo Solicitante.

[.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la disputa generada a proposito de la inscripcion del nombre
de dominio *“avisosclasificadosgratis.cl”, suscitado 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 de ambos solicitantes.

.5.- Periodo de Planteamientos.

.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante

El Primer Solicitante no presento alegaciones dentro de plazo.

[.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante

(i) El 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 econdmicos, antecedente que daria cuenta de la
vinculacion existente entre su representada y el nombre de dominio solicitado en autos.

(ii) Senala el Segundo Solicitante que, si bien el nombre de dominio solicitado comprende
palabras de uso genérico, 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 “AVISOS CLASIFICADOS GRATIS”.



(iii) A fojas 32 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 mas 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 difusion y, en especial, en
Internet.

(iv) Asimismo, sefiala el Segundo Solicitante ser titular de numerosos nombre de dominio que
incluyen una o mas de las expresiones contenidas en el nombre de dominio de autos, tales
como “avisoeconomico.cl”, “avisosecondmicos,cl”, “avisos-econémicos.cl” y
“clasificadosonline.cl”, entre otros que cita a fojas 35. Lo anterior seria relevante ya que el
Segundo Solicitante tendria un derecho adquirido a través del tiempo sobre la expresion
“AVISOS CLASIFICADOS GRATIS” 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 nombres de
dominio legitimamente inscritos por él y que, por tanto, el Primer Solicitante careceria 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 expresién “AVISOS CLASIFICADOS
GRATIS”.

.6 Etapa de respuestas.-
[.6.1 Respuesta del Primer Solicitante.

(i) Expone el Primer Solicitante que, mas alla del principio “first come, first served”, se debe
considerar que ha actuado de buena fe respecto de la solicitud del nombre de dominio de autos,
toda vez que habria investigado en el sitio web del Instituto de Propiedad Industrial la existencia
de derechos legalmente constituidos o marcas registradas con el nombre de
“avisosclasificadosgratis.cl”, no encontrandose coincidencias en los registros.

(i) Alega también el Primer Solicitante que las palabras contenidas en el nombre de dominio en
disputa son palabras genéricas, descriptivas y de uso comun, normalmente usadas en el
comercio de los avisos pequefios. Agrega que el nombre de dominio de autos contiene la
palabra “GRATIS”, la cual marcaria una gran diferencia respecto del comercio de los avisos
pagados, como el del Segundo Solicitante.



(i) En el mismo sentido, el Primer Solicitante hace presente que actualmente se encuentra
registrado en Nic Chile el dominio “avisosclasificados.cl” que no es de titularidad del Segundo
Solicitante, como también se encuentran registradas las marcas “AVISOS CLASIFICADOS
TELEFONICOS DE LA 3ra. DE LA HORA” registro N° 398.189 Y “AVISOS CLASIFICADOS
(ECONOMICOS) 3ra DE LA HORA” registro N° 405.253, ambos de titularidad de un tercero.

(iv) Por ultimo, sefiala el Primer Solicitante que su intencidn es utilizar el nombre de dominio de
autos para ofrecer servicios o productos determinados, de manera gratuita y relacionada
especificamente al mundo de las mascotas. Agrega que actualmente posee el sitio web
“singlepets.com”, el cual desea relacionar a “avisosclasificadosgratis.cl” para conectarse con el
mercado chileno.

[I. PARTE CONSIDERATIVA.

[I.L1. 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 ningun caso, alcanzara
las materias que hayan sido expresamente entregadas por la ley a tribunales ordinarios o
especiales.

[1.4. 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.

[1.6. Que, al efecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 14 de la Reglamentacién, 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 vélidamente adquiridos por terceros, siendo de responsabilidad del
solicitante dar cumplimiento a estas normas.

I1.7. Que, en el caso de autos, si bien el Segundo Solicitante 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 puablico
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 “AVISOS CLASIFICADOS” 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 caracter 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, ‘avisosclasificadosgratis’, por cuanto se trata de una expresion compuesta
integramente por palabras de uso comun que no son susceptibles de apropiacion exclusiva por
parte de ningun 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, razon por la cual no se puede
apreciar como el dominio en disputa, compuesto integramente de palabras de uso comdn,
pudiese generar algun conflicto con los derechos de los que el Segundo Solicitante es legitimo
titular.

[1.11. Que resulta necesario atender a los argumentos expuestos por el Primer Solicitante en el
sentido de que se ha constatado la existencia de varios nombres de dominio que contienen la
expresion “AVISOS CLASIFICADOS” y que no corresponden a la titularidad del Segundo
Solicitante. De especial interés resulta constatar que los dominios ‘avisocalificado.cl’ y
‘avisosclasificados.cl’ se encuentran registrados a nombre de CONSORCIO PERIODISTICO DE
CHILE S.A. COPESA, mientras que el nombre de dominio ‘avisosclasificadoschile.cl’ es también de
propiedad de COPESA y el dominio ‘avisosclasificadosdechile.cl’ esta registrado a nombre de
quien es Segundo Solicitante de autos, AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA.

[1.L12. En atencién a lo anterior, y considerando la coexistencia pacifica de los nombres de
dominio de propiedad del Segundo Solicitante con algunos registrados a nombre de terceros, no
es posible configurar un mejor derecho de éste sobre ninguna de las expresiones que
conforman el nombre de dominio en disputa.

[1.13. Que, en mérito a lo anterior, y considerando que al Segundo Solicitante no le asiste un
derecho preferente sobre el nombre de dominio en cuestion, es procedente aplicar en el caso
de autos el principio “first come, first served”, asignando en consecuencia el nombre de dominio
‘avisosclasificadosgratis.cl’ al Primer Solicitante de autos.



[l. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en
disputa ‘avisosclasificadosgratis.cl’ al Primer Solicitante de autos, Sra. Carolina Andrea Serrano
Espinoza.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza dofia Catalina Aldunate, Secretario del Tribunal.

Guillermo Carey Claro
Juez Arbitro.



