Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio avisoseconomicosclasificados.cl
Santiago, 12 de mayo de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® OF09715 de fecha 20 de octubre de 2008 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por oposicion al nombre de
dominio “avisoseconomicosclasificados.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA,
representada por Estudio Alessandri y Compania, en la persona de Alejandra
Espinoza, con domicilio en El Regidor 66, Pisos 9, 10 y 11, Las Condes,
Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 07 de julio de
2008 a las 19:20:26 GMT y CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A.
COPESA, representada por don Andrés Melossi Jiménez, con domicilio en
Europa 2035, Providencia, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio
con fecha 23 de julio de 2008 a las 22:02:20 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 21 de octubre de 2008, la cual rola a
fojas 6 de autos, el suscrito acepté el cargo para el conflicto por el nombre de
dominio avisoseconomicosclasificados.cl, y jur6 desempenarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 28 de octubre de 2008 a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolucidon y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 21 de
octubre de 2008 y a las partes por correo electrénico de la misma fecha y por
carta certificada de fecha 22 de octubre de 2008, segun consta a fojas 6, 7, 8
y 9 de autos.

QUINTO: Que el dia 28 de octubre de 2008, a las 9:15 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de la oponente y en rebeldia del
primer solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 16 de autos.

SEXTO: Que con fecha 28 de octubre de 2008 se notificd por correo
electrénico a las partes lo obrado a fojas 16, segun consta del atestado de fojas
18 de autos.

SEPTIMO: Que con fecha 18 de noviembre de 2008, mediante presentacion
rolante a fojas 19, la parte de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A.
COPESA, expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio
avisoseconomicosclasificados.cl en los términos siguientes: Que Copesa
corresponde a un agente empresarial de especial nivel de notoriedad y fama, la
cual emana del hecho de ser una de las empresas periodisticas con mayor
nivel de posicionamiento. Que sus publicaciones gozan de un amplio nivel de
aceptacion de parte de los consumidores, quienes normalmente acceden a las
mismas no solo formato papel (sic), sino via virtual, a través de Internet. Que
claramente esta tendencia mercantil se ve reforzada con las innumerables
visitas de los consumidores a las publicaciones que se encuentran en Internet.
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Que en esta linea, la parte solicitdé el nombre de dominio en la conviccién de
que sobre dicha expresion tiene un derecho preferente, el cual emana del
siguiente registro de nombre de dominio: Nombre de dominio, AVISOS-
CLASIFICADOS.CL, registrado el 04 de octubre de 2005, actualmente vigente.
Que con este antecedente, queda en evidencia el interés en tutelar una
variante  minima de dicho nombre de dominio. Que dicha expresion
corresponde a un bien inmaterial posicionado y usado mercantiimente, razén
por la cual es claro que la concesion de dicha expresion al primer solicitante
vulnera las normas y principios aplicables a este tipo de conflictos. Que, desde
el punto de vista de la aplicacién de los principios inspiradores de los nombres
de dominio, opera en la especie el denominado principio “first come, first
served”, desde el momento que la parte es titular de una expresion registrada
el 01 de Junio de 1999, en donde el presente conflicto esta referido a una
variante minima, sin alteracion de la anterior. Cita jurisprudencia, recaida en
autos por nombre de dominio “masfacil.cl”’, cita Derecho, conformado por los
articulos 14 del Reglamento de Nic Chile, articulos 4 y 13 del Codigo de Etica
Publicitaria, principios de competencia leal y ética mercantil, derechos
validamente adquiridos, para concluir solicitando le sea asignado el nombre de
dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 18 de noviembre de 2009, rolante a fojas
27, la parte de AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA, presentd sus
planteamientos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa,
manifestando lo siguiente: Que la pretensidén del segundo solicitante carece de
toda base y fundamento juridico, desconociendo el principio basico de “first-
come, first-served”, por el que se rigen las asignaciones de nombres de
dominio en Chile y en el extranjero, no existiendo en la especie argumento
alguno, de hecho o derecho, que permita la correcta preclusién de dicho
principio, debiendo necesariamente ser aplicado. Que como primer solicitante
del dominio disputado en autos, tiene derecho a que se le asigne el nombre de
dominio, a menos que el segundo solicitante logre acreditar alguna causal de
abuso o mala fe que altere dicho principio, las cuales no se configuran en la
especie. Que es una persona juridica dedicada, entre otros, al giro de las
publicaciones, y parte de su giro relevante se encuentra relacionado con la
difusion de avisos econdémicos, publicados en diversos medios de
comunicaciéon, que incluyen tanto objetos impresos como digitales, los que
incluyen a medios de prensa de gran relevancia nacional, como El Mercurio, La
Segunda, Las Ultimas Noticias, tanto es en sus versiones impresas como
digitales, y el portal de noticias Emol. Que con ello se demuestra claramente la
vinculacién existente entre la parte y el contenido de la expresién contenida en
el nombre de dominio de autos, pudiendo constatarse que existe una conexion
entre la informacion que entrega el nombre de dominio
avisoseconomicosclasificados.cl y la parte, no existiendo al respecto elemento
alguno que pudiese ser constitutivo de error o confusién para los miembros del
publico usuario de Internet, o para el resto de los oferentes en el mercado. Que
una de las circunstancias que con mayor certeza pueden establecer la buena fe
de un solicitante, es la vinculacion entre el nombre de dominio solicitado y el
uso que se le pretende entregar, y en la especie se presenta una estrecha
vinculacién, de la misma manera que existiria entre cualquier otro sujeto que
desarrollase alguna actividad similar, pero que le otorga mejor derecho a la
parte por ser el primer solicitante de dicho nombre de dominio. Que lo anterior
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se ve acreditado en el hecho de que la parte ha registrado en Chile un conjunto
importante de marcas que contienen una o mas de las expresiones incluidas
dentro del dominio solicitado, lo cual permite acreditar que utiliza dichas
expresiones en el mercado, para distinguir diversos productos y servicios
correspondientes al giro que ejerce, a saber: a) registro N® 815.255, marca
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIOQO, registrada con
fecha 30 de enero de 2008, para distinguir productos en clase 16; b) registro N°
819.648, marca AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 24 de febrero de 2008, para distinguir servicios en clase
35; ¢) registro N2 819.647, marca AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE
EL MERCURIO, registrada con fecha 24 de febrero de 2008, para distinguir
servicios en clase 38; d) registro N¢ 645.202, marca LOS AVISOS
ECONOMICOS DE EL MERCURIO, registrada con fecha 14 de octubre de
2002, para distinguir productos en clase 16; e) registro N2 645.204, marca
AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, registrada con
fecha 14 de octubre de 2002, para distinguir productos en clase 16; f) registro
N? 600.498, marca AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS LA SEGUNDA,
registrada con fecha 30 de 30 de julio de 2001, para distinguir servicios en
clase 38; @) registro N° 600.499, marca AVISOS ECONOMICOS LA
SEGUNDA, registrada con fecha 30 de julio de 2001, para distinguir productos
en clase 16; h) registro N° 815.253, marca EL MERCURIO SE ARRIENDA
AVISOS ECONOMICOS, registrada con fecha 30 de enero de 2008, para
distinguir productos en clase 16; 1) registro N° 809.188, marca
AVISOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de 2007, para
distinguir productos en clase 16; |) registro N° 809.187, marca
AVISOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de 2007, para
distinguir servicios en clase 38; k) registro N°¢ 809.050, marca
AVISOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de 2007, para
distinguir servicios en clase 35; 1) registro N¢ 809.049, marca
ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de
2007, para distinguir productos en clase 16; m) registro N° 809.048, marca
ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de
2007, para distinguir servicios en clase 35; n) registro N° 809.047, marca
ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de
2007, para distinguir servicios en clase 38; f) registro N° 752.186, marca
ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo
de 2006, para distinguir servicios en clase 38; o) registro N® 752.185, marca
ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo
de 2006, para distinguir servicios en clase 35; p) registro N° 761.200, marca
ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIOQO, registrada con fecha 28 de junio
de 2006, para distinguir productos en clase 16; q) registro N® 752.188, marca
CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo
de 2006, para distinguir servicios en clase 35; r) registro N® 752.187, marca
CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo
de 2006, para distinguir servicios en clase 38; s) registro N° 761.203, marca
CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIOQ, registrada con fecha 28 de junio
de 2006, para distinguir productos en clase 16; t) registro N° 686.432, marca
CLASIFICADOS PREMIUM DE EL MERCURIO, registrada con fecha 24 de
febrero de 2004, para distinguir productos en clase 16. Que el nombre de
dominio solicitado en autos se encuentra constituido de expresiones que, en la
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especie, son practicamente idénticas a varios de los signos registrados como
marca por la parte, y ampliamente utilizado por ésta, lo que denota una fuerte
conexion entre la parte y dichos signos. Que a fortiori, en los registros
transcritos, muchas de las marcas registradas incluyen expresiones tales como
"online”, o que imitan la estructura de grafica de un nombre de dominio,
demostrando en forma categérica la relacion existente entre la parte e Internet,
que forma una parte importante de su giro. Que el vinculo creado por la parte
respecto de la expresion “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS”, sumado
al hecho que es el primer solicitante del nombre de dominio de autos, le otorga
un mejor derecho para adjudicarse dicho nombre de dominio, cuyas
expresiones utiliza para distinguir los productos y servicios que ofrece en el
mercado a través de diversos medios de difusion, y en especial, Internet. Que
junto con poseer un sinnumero de marcas que incluyen las expresiones
envueltas en el nombre de dominio de autos, la parte es titular ademas de
nombres de dominio que incluyen dichos signos, entre los cuales se
encuentran: a.- www.avisoeconomico.cl, inscrito con fecha 7 de enero de 2005;
b) www.avisoeconémico.cl, inscrito con fecha 30 de septiembre de 2007; c)
www.avisoeconomicos.cl, inscrito con fecha 2 de Septiembre de 2007; d)
www.avisoseconomico.cl, inscrito con fecha 16 de diciembre de 2005; e)
www.avisoseconomico.cl, inscrito con fecha 15 de diciembre de 2005; f)
www.avisoseconomicos.cl, inscrito con fecha 28 de septiembre de 2005; Q)
www.avisos-econdémicos.cl, inscrito con fecha 24 de abrii de 2006; h)
www.clasificadoecondmico.cl, inscrito con fecha 24 de septiembre de 2008; i)
www.clasificadoecondmicos.cl, inscrito con fecha 19 de mayo de 2006; j)
www.clasificadosonline.cl, inscrito con fecha 17 de julio de 2008; k)
www.economicos.cl, inscrito con fecha 16 de junio de 2008; )
www.econdmicos.cl, inscrito con fecha 23 de mayo de 2008; m)
www.economicoclasificado.cl, inscrito con fecha 29 de agosto de 2008; n)
www.econdmicoclasificado.cl, inscrito con fecha 29 de agosto de 2008; A)
www.economicosclasificados.cl, inscrito con fecha 9 de noviembre de 2006; 0)
www.econdmicos-clasificados.cl, inscrito con fecha 22 de junio de 2006; p)
www.econdmicosclasificados.cl, inscrito con fecha 19 de mayo de 2006; Q)
www.avisoseconomicosdechile.cl, inscrito con fecha 24 de abril de 2006; r)
www.econdémicosonline.cl, inscrito con fecha 22 de junio de 2006; s)
www.elavisoseconomico.cl, inscrito con fecha 24 de abril de 2006; t)
www.losavisosecondmicos.cl, inscrito con fecha 19 de julio de 2006; u)
www.avisoseconomicosdechile.cl, inscrito con fecha 9 de marzo de 2006; v)
www.avisoseconomicosdechile.cl, inscrito con fecha 9 de marzo de 2006; w)
www.avisosclasificadoschile.cl, inscrito con fecha 22 de mayo de 2007; x)
www.avisoseconomicolasegunda.cl, inscrito con fecha 17 de julio de 2008; y)
www.avisoselmercurio.cl, inscrito con fecha 7 de abrii de 2006; 2)
www.avisosmercurio.cl, inscrito con fecha 17 de julio de 2008 y a.a.)
www.econdmicoschile.cl, inscrito con fecha 24 de abril de 2006. Que un
nombre de dominio, al permitir una adecuada identificacion en la red, constituye
una verdadera “direccion electrénica”, mediante la cual los usuarios conciben a
una determinada empresa, persona, o institucion, pudiendo reconocerla al
ingresar a la correspondiente pagina. Que con esta finalidad, la parte solicito, y
es actualmente titular de innumerables nombres de dominio que contienen
expresiones idénticas a las contenidas en el dominio de autos,
avisoseconomicosclasificados.cl. Que los nombres de dominio constituyen la
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manera mas rapida, amplia y completa a través de la cual la parte informa a los
consumidores respecto de las cualidades y caracteristicas de sus productos y
servicios, encontrandose libremente accesibles para cualquier usuario de
Internet. Que de esta manera, el otorgamiento del nombre de dominio de autos
a la parte, en su calidad de primer solicitante, sélo reconoceria un derecho
adquirido a través del tiempo y sus esfuerzos por relacionar a su origen
empresarial las expresiones “AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS”. Que
lo contrario, esto es, su asignacion al oponente, sélo provocaria errores y
confusiones entre el publico consumidor, que impedirian una correcta
informacion de los usuarios de Internet, hecho que debe ser evitado
concediendo a la parte el nombre de dominio avisoseconomicosclasificados.cl.
Alega buena fe, invocando el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, asi como
mejor derecho, derivado de su calidad de primera solicitante, en mérito de todo
lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 19 de noviembre de 2008, rolante a
fojas 82, se confirio traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue
evacuado por la parte de CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A.,
COPESA, en los términos siguientes: que el conflicto esta trabado respecto a
un nombre de dominio al cual la parte considera que le asisten derechos
preferentes, atendido el hecho que es titular de una expresion altamente
reconocida y reputada, cual es la expresion avisoseconomicosclasificados.
Que es claro que entre AVISOS-CLASIFICADOS y
avisoseconomicosclasificados existe una identidad e igualdad de la cual no es
dable sustraerse, maxime si ambas estaran presentes en el mercado virtual,
con lo cual se creara una confusion natural entre los términos. Que reafirman
estos aciertos los argumentos planteados por el primer solicitante, pues sefiala
que el nombre de su razén social es Agustin Edwards E y Compafria. Hace
hincapié en torno al hecho notorio que representa el posicionamiento mercantil
de la parte, y el riesgo de confusibn que entrafara la existencia de dos
nombres de dominio practicamente iguales, con trasgresion de la norma del
articulo 14 de la Reglamentacion de los Nombres de Dominio por la oponente.
Que el hecho de que la primera solicitante haya constituido una sociedad con la
denominacion Comercial Playa Ancha S.A. es una cuestion de hecho que
excede el analisis de la presente causa, pues lo concreto es que la oponente
pretende usar en Internet una expresién que se confunde e identifica con la
expresion Copesa. Que la confusién aludida podria provocar efectos
mercantiles, dadas las funciones publicitarias de Internet. Concluye la parte
insistiendo en su mejor derecho al nombre de dominio en controversia.
DECIMO: Que por resolucion de fecha 25 de noviembre de 2008, la que rola a
fojas 92 de autos, se recibi6 la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos
sustanciales y pertinentes controvertidos: 1° Derechos e intereses de las partes
en la denominacién "avisoseconomicosclasificados" o en sus partes
componentes. 2° Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan
actualmente o realizaran en el futuro, de la denominacion
"avisoseconomicosclasificados" o de sus partes componentes.

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas.

La parte de Consorcio Periodistico de Chile S.A. Copesa, la documental
consistente en: 1) Print del tarifario que se encuentra en la pagina
www.latercera.cl (fs. 23 y 119); 2) Print de la seccion Feria de las Pulgas en
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CTRL+Z, (fs. 24 y 120); 3) Print de la pagina Laborum.com (fs. 25 y 121), 4)
Impreso de la pagina web www.nic.cl, de registro del nombre de dominio
AVISOS-CLASIFICADOS.CL (fs. 26 y 122).

La parte de Agustin Edwards E y Compania, la documental consistente en: 1)
Impresos de péagina web del Departamento de Propiedad Industrial para
registros marcarios (fs. 34 a 54); 2) Impresos de pagina web de Nic Chile para
nombres de dominio inscritos (fs. 55 a 81); 3) Impresos de pagina web
www.elmercurio.com. 4) Ejemplares de publicaciones en el Diario EI Mercurio
(fs. 110 a 116).

DUODECIMO: Que por resolucién de fecha 9 de enero de 2009, rolante a fojas
124 de autos, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite undécimo de la
parte expositiva, acompafados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto
de impugnaciones, razon por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del
mérito de autos que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacién con
el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Agustin Edwards E vy
Compania, justificé tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor
derecho y buena fe en su inscripcién que se expresa en el principio "First come,
first served", presuncion que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. En forma adicional a ello, comprobé ser
titular de 3 registros marcarios que incluyen la expresion “avisos economicos
clasificados” los cuales fueron solicitados y registrados con fecha anterior a
esta controversia, segun consta de los documentos rolantes a fojas 34, 35y 36.
Comprobd, ademas, ser titular de numerosos nombres de dominio que incluyen
las expresiones “avisos econdmicos” o analogas (fs. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
73,74,75, 76, 78), “clasificados econdmicos” o analogas (fs. 62, 66, 67, 68, 69,
70) y “avisos clasificados” o andlogas (fs. 77). Con la documental rolante de
fojas 95 a 116, comprob6é operar en los mercados virtual y real con las
expresiones “Econdmicos Clasificados” y “Avisos Clasificados”, hecho este
ultimo que goza de fama y notoriedad en el medio nacional.

CUARTO: la oponente, Consorcio Periodistico de Chile S.A. Copesa, comprobéd
con su documental ser titular del dominio “avisos-clasificados.cl” (fs. 26 y 122) y
obrar comercialmente con la expresion “Avisos Clasificados” (fs. 23, 24, 25,
119,120 y 121).

QUINTO: Que, para los solos efectos de esta controversia, este Juzgador
estima que ambas partes concurrieron a los puntos de prueba del auto de fojas
92, comprobando tener derechos sobre la expresion “Avisos clasificados” y
operar comercialmente con ella, pero asiste al demandado la ventaja de tener
derechos marcarios sobre el conjunto de la expresidon en disputa (fojas 34, 35y
36), anteriores a la traba de la litis e inclusive anteriores a las solicitudes de
nombre de dominio motivo de autos, y la presuncion de mejor derecho que
obra a su favor atendida su calidad de primera solicitante.

SEXTO: Que, en mérito de lo antes considerado, se rechazara la demanda, en
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los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Consorcio Periodistico de
Chile S.A. Copesa en contra de Agustin Edwards E y Compafia, y se asigna el
nombre de dominio avisoseconomicosclasificados a favor de Agustin Edwards
E y Compaiiia, sin costas.

Notifiqguese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y por un Notario Publico, en su
calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de
actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrdnico para
fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dofa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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