Arbitraje por la asignacidén de nombre de dominio “casa-
club.cl”

Rol 17315

En Santiago a 4 de septiembre de 2014, se resuelve 1lo
siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio N° OF17315 de fecha 17 de diciembre de
2012, el Departamento de Ciencias de la Computacién de la
Universidad de Chile (NIC Chile), notificdé al suscrito 1la
designacibén como Arbitro para resolver el conflicto planteado
por la inscripcidén del nombre de dominio “casa-club.cl”;

2. Las partes de dicho conflicto eran: Marta Loreto Salinas
O’ryan; Agustin Edwars E. y Compainia y MGM Networks Latin America.

3. Que con fecha 24 de diciembre de 2012 se acepto la
designacién y se cito a comparendo para el dia 7 de enero de
2013;

4. Que al dia de la citacidén, sdé6lo asistid el segundo
solicitante, y se dejo constancia que se desistid el tercero.
Se realizo el comparendo, se fijaron las bases de
procedimiento, dejadndose constancia de la consignaciédn.

5. Que con fecha 21 de enero de 2013 la segunda solicitante
acompafia solicitud competitiva y consigna el remanente de los
honorarios del arbitro.

6. Que con fecha 6 de marzo de 2013 se dio traslado.



7. Que con fecha 7 de julio de 2014 se cito a oir sentencia.
No habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no
allega ningun antecedente a los autos, que Jjustifique su
derecho; por otra parte, la segunda solicitante si 1lo hace.

9. Que la segunda solicitante expone lo siguiente: Agustina Davis

Komlos, abogada, domiciliada en Santiago, El Regidor 66, piso 10, Las Condes (e-mail

adavis@alessandri.cl), en representacion del segundo solicitante AGUSTIN EDWARDS E. Y

COMPANIA, ya individualizado segiin poderes acompafiados a este expediente, en el conflicto por
el nombre de dominio <casa-club.cl>, a Ud. respetuosamente digo: En la representacion que invisto
vengo en presentar demanda en juicio arbitral en contra MARIA LORETO SALINAS O'RYAN,
cuyos antecedentes constan en estos autos, con el objeto de demostrar el mejor derecho que me
asiste sobre la solicitud de autos y que, en definitiva la asignacion del nombre de dominio <casa
club.cl>, recaiga en mi representado, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que paso a
exponer, y en consideracion a las instrucciones contenidas en el texto de la Reglamentacion para el
funcionamiento del registro de Nombres del Dominio CL.

ANTECEDENTES DE HECHO. El dia 15 de agosto de 2012, MARIA LORETO SALINAS
O’RYAN pidi6 a las oficinas de Nic Chile, el nombre de dominio <casa-club.cl>. Posteriormente,
con fecha 4 de septiembre de 2012, mi representada presento su solicitud competitiva basada en la
existencia previa y uso en el mercado de sus registros marcarios que corresponden a la frase CASA

CLUB. L1. Historia y rubro de AGUSTIN EDWARDS E. Y CIA v de su marca CASA CLUB. El

Mercurio Sociedad Anénima Periodistica es una empresa chilena de medios de comunicacion de
propiedad de Agustin Edwards E. y Compaiiia. El grupo posee diarios matutinos de circulacion
nacional E1 Mercurio de Santiago y Las Ultimas Noticias, el vespertino La Segunda, asi como 21

Diarios Regionales, distribuidos unicamente en otras ciudades importantes del pais, entre los que



destaca El Mercurio de Valparaiso, La Estrella de Valparaiso, La Estrella de Tocopilla, La Estrella
de Iquique, La Estrella del Norte, La Estrella de Arica, La Estrella del Loa, La Estrella del Huasco,
La Estrella de Chiloé, La Estrella de Concepcion, entre otros. Todos estos medios de prensa escrita,
ademas, tienen sus plataformas Web. En dichas paginas se puede apreciar el amplio espectro de
planes y asimismo el posicionamiento que tiene su negocio. Acompaflamos junto a esta
presentacion algunas de las partes mas importantes de dichas paginas, sin perjuicio de la navegacion
que Ud. mismo puede realizar como forma de constatar el negocio de mi representado. Desde 1987
a 1996, la empresa cre6 TV Cable Intercom, el primer cable operador del pais. Luego a fines de
1995, Intercom S.A. junto con la empresa de TV Cable Comunicaciones Cordillera S.A.
(Metropolis) se asociaron y crearon la nueva sociedad Metrépolis-Intercom. Desde fines del 2005
Metropolis-Intercom pasoé a ser propiedad de VTR Banda Ancha S.A. También posee desde 2004 la
emisora Digital FM, y ademas posee las emisoras NRG FM y Positiva FM, asi como imprentas
comerciales y editoriales como EI Mercurio-Aguilar, esta Gltima en conjunto con la division Aguilar
del grupo espafiol PRISA. El 30 de junio de 2006 adquiri6 la empresa Diario El Sur S.A. que edita
los diarios El Sur y el vespertino Cronica, ambos en la ciudad de Concepcion. El Club de Lectores
del Mercurio, agrupa a todos quienes quieran suscribirse para recibir el periodico El Mercurio,
ademas de una serie de beneficios a través de comercios asociados, como restaurantes, farmacias,
tiendas de retail, entre otros. Para suscribirse, los usuarios deben ir a los puntos denominados CASA

CLUB donde pueden encontrar toda la informacion que necesitan, que segun el Portan Web de mi

representado www.clubdelectores.cl se encuentran:
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En los puntos CASA CLUB, se puede encontrar informaciéon de suscripciones, convenios,
descuentos, ofertas de productos, mucha informacion respecto del Club de Lectores del Mercurio.
También se cuenta con una tienda en linea donde se pueden hacer compras de una gran variedad de

productos y servicios, y obtener esta misma informacion en forma virtual. 1.2. Registros marcarios y

nombres de dominio de mi mandante. Mi mandante ha protegido con mucha fuerza su marca

comercial, tanto a través del registro de la misma como marca comercial, como a través de la
inscripcion de varios nombres de dominio, con el celo necesario para posicionar correctamente una

marca, en el mercado en el cual opera. En virtud de lo anterior, mi mandante es titular de los



siguientes registros:1. CASACLUB, Registro No. 923.102, para distinguir productos de clase 16. 2.
CASA CLUB DE LECTORES EL MERCURIO, Registro No. 710.608 para distinguir servicios
de clase 38. 3. EL MERCURIO CASA CLUB DE LECTORES, Registro No. 706.450 para
distinguir servicios de clase 35.

A su vez, mi representado es titular, entre otros, de los siguientes registros:

WWW.CASACLUB.CL

WWW.CASACLUBDELECTORES.CL

WWW.LACASACLUB.CL

Como podemos apreciar, existen derechos de propiedad industrial preexistentes de mi representada
respecto del signo “CASA CLUB”, por lo que pareciera evidente que al existir un nombre de
dominio que también tenga como elemento principal este signo, pero que tiene un titular distinto a

mi representado, se creard confusion y error por parte de los usuarios de Internet, quienes

naturalmente tenderan a asociar el nombre de dominio CASA-CLUB.CL, con mi mandante, en
circunstancias que no existe relacion alguna entre ambos. En este sentido, los consumidores,
tendran la falsa impresion de estar ingresando al sitio Web de CASA CLUB DE LECTORES.

La adicion de un guidn (-) entre las palabras CASA Y CLUB por parte del primer solicitante, no es
suficiente para diferenciarse de todas las marcas y nombres de dominio de los cuales mi
representado es titular. En nada aporta a diferenciarse, puesto que es una modificacion insuficiente
e insignificante, y por tanto es precisamente la expresion CASA CLUB, lo que le da distintividad,
en relacion a otros sitios Web. Por consiguiente, la adicion de un elemento que no es
suficientemente distintivo, no es argumento suficiente para sostener que el primer solicitante tiene
un mejor derecho, con mayor razén si se considera los fundamentos esgrimidos por esta parte.
Consideramos, que el hecho de que mi representado sea titular de la marca CASACLUB en varias
clases y de la variedad de nombres de dominios que tiene registrados, son argumentos sélidos y
suficientes para otorgarle un mejor derecho respecto del nombre de dominio disputado en autos. En
este contexto, para que opere el principio “first come, first serve” resulta imperativo que el primer
solicitante acredite, por medio de antecedentes fidedignos, que efectivamente ostenta mejor derecho
que mi mandante para adquirir el dominio en disputa. La forma de acreditar lo anterior seria a través
del uso del signo en un mercado diferente al que Agustin Edwards E. y Cia. ha protegido y ostenta
derechos exclusivos y excluyentes, tanto en virtud de la Constitucion Politica de 1la Republica como
del a ley de Propiedad Industrial. Esta exclusividad debe ser respetada en el &mbito de Internet, y
principalmente en los procesos de asignacion de nombre de dominio de Nic Chile.

L.3. Ausencia de derechos sobre el nombre de dominio CASA-CLUB.CL del primer solicitante.

La proteccion que mi representado le ha dado al signo CASA CLUB, tanto como marca comercial



como nombres de dominio, contrasta con la situacion del primer solicitante respecto del signo, pues
no tiene derecho alguno sobre estos signos desde el punto de vista del derecho de Propiedad
Industrial; pues si efectuamos una simple busqueda en la base de datos del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial se puede concluir que esa persona no es titular ni de un registro ni de una
solicitud. Ademas en una busqueda de los nombres de dominio inscritos que contengan el elemento
CASA CLUB, no figura ninguno inscrito por la primera solicitante que pueda ser fundamento para
invocar como mejor derecho.

1.4. Similitudes entre marcas y el nombre de dominio. Mejor derecho de mi representado respecto

del nombre de dominio de autos. Que son evidentes las coincidencias graficas y fonéticas entre los
términos en conflicto, pues resulta evidente que la marca registrada de mi representado CASA
CLUB esta integramente contenida en el nombre de dominio disputado en autos. Es de apreciar
que el elemento distintivo en el dominio solicitado es el mismo de la marca de mi representada, por
lo que es innegable que de otorgarse nombre de dominio al primer solicitante, se verian afectados
los intereses de mi representada.

CASA-CL UB.CL (Nombre de dominio disputado) V/SC ASA-CLUB  (Marca registrada por mi

representado y los nombres de dominio, hay otras cuestiones que demuestran que mi representado
tiene mejor derecho sobre éste. Primero el hecho de que la marca este siendo efectivamente
utilizada en el mercado es muy importante, porque demuestra que desde hace ya bastante tiempo mi

representado ha invertido tiempo vy dinero en incorporar la marca al mercado vy de ir posicionandola

en el mercado, principalmente de medios de prensa escrito a través de El Mercurio. En este sentido,
nos encontramos frente a derechos preexistentes respecto del elemento principal del nombre de
dominio en disputa, casa-club.cl que sumada la falta de derechos de propiedad industrial del primer
solicitante, constituye un mejor derecho a favor de mi mandante. Este mejor derecho rompe con el
principio rector de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL, first come, first served, con lo cual corresponde su asignacion al segundo solicitante.

En este sentido, de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, necesariamente, se va a
producir confusion en el publico consumidor, y disminuir las cualidades distintivas de la marca de
propiedad de mi representada que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado posicionar; provocando
necesariamente en un grave detrimento para los consumidores, quienes se veran expuestos a toda
suerte de errores y confusiones, tanto respecto al origen empresarial, como a las cualidades
intrinsecas de los productos y/o servicios ofrecido. Ademas se producira un desvio evidente de

cibernautas que busquen los productos de mi representado.



La pretension sobre el domino en comento, no se funda exclusivamente en el hecho de coincidir en
los registros marcarios y nombres de dominio sobre el término CASA CLUB cuyo titular es mi
representado. También se funda en todos los antecedentes mencionados, que demuestran que no
solo ha habido un registro de la marca, si no que la marca efectivamente se esta usando, y por lo
tanto es conocida por el publico consumidor. Lo anterior naturalmente podria provocar un desvio de
usuarios/consumidores, que buscando acceder a los sitios Web de mi representado, entrarian al del
primer solicitando, viendo frustrada su posibilidad de acceder donde realmente quieren hacerlo.

En este sentido la actividad comercial ejercida por mi mandante se vera entorpecida, sera mas lenta
e inducira al publico consumidor a cometer errores involuntarios y a perder tiempo.

Ademas los antecedentes y registros marcarios proporcionados, dan cuenta de que las actividades
comerciales de mi mandante tienen una antigiiedad importante en el mercado y demuestran que ha
invertido gran esfuerzo y recursos en el posicionamiento de su negocio y su marca CASA CLUB.
En consecuencia, nos parece que el solicitante no puede pretender usar como nombre de dominio
para una plataforma una marca ya registrada y conocida hace muchos afios por los consumidores
del rubro en relaciéon a mi mandante, especialmente si se toma en consideracion que el nombre

CASA CLUB ha sido creado y usado por mi mandante con bastante anterioridad, todo ello reflejado

en derechos ya adquiridos en su patrimonio. L.5. Relacidén entre marcas comerciales y nombres de
dominio. Tanto en el Derecho Comparado, en la normativa nacional vigente, como en la
jurisprudencia existente relativa a nombres de dominio; existe una clara relacion entre marcas
comerciales y nombres de dominio, pues ambos comparten multiples caracteristicas comunes, ya
que poseen un rol identificador y distintivo de productos y/o servicios que una empresa 0 persona
ofrece en el mercado. Por lo tanto, al resolver respecto de la titularidad de un nombre de dominio,
se debe necesariamente considerar la titularidad de los registros marcarios que existen, respecto a
un signo distintivo que se encuentra integramente contenido en el dominio solicitado.

A Fortiori, cabe mencionar y tener presente, segiin la denominada Politica Uniforme de Resolucion
de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), se reconoce como aspecto fundamental para la
resolucion de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto, en
su titulo preliminar, dicha normativa, sefiala que se consideraran como fundamentos para iniciar la
disputa de un nombre de dominio si: “a) El nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos”. Estos criterios han sido recogidos en el Reglamento de Nic Chile, en
los articulos 20, 21 y 22, por lo que si se asignase el nombre al primer solicitante, se estaria en
contravencion a lo preescrito en el Reglamento. En efecto, la asignacion del dominio <casa-club.cl>

al primer solicitante constituiria una causal de error y confusion entre el publico consumidor que



contradice el espiritu de la Normativa Marcaria vigente asi como los criterios determinados por
ICANN reconocidos por la reglamentacion de NIC Chile aplicables en esta materia; se afectaria no
solo los intereses de mi representado, quien podria ver cémo el flujo de consumidores se desvia
ingresando a una plataforma Web que es idéntica a una marca respecto de la cual es titular, sino que
los legitimos intereses de los consumidores. De esta manera, es fundamental que la asignacion del
dominio de autos proteja los intereses de mi representado, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo
largo de afios de trabajo.

1.6 El bien comun de los consumidores. L.os nombres de dominio son una verdadera “direccion

electronica”, que permite la identificacion de personas, agrupaciones y/o empresas en la Internet en
forma facil, rapida, eficaz y eficiente. En este sentido, si alguien quiere identificar en Internet un

determinado producto y/o servicio Entonces, podemos concluir, que los usuarios de Internet que

conocen e identifican a una determinada organizacion, empresa, O persona, mediante una

designacion determinada; posee la legitima expectativa de encontrar en Internet a dicha

organizacion, persona o empresa. La determinacidn del espacio en Internet en el que se encuentra

ubicado un determinado sujeto, es usualmente hecha por los usuarios a través de una asociacidon

cognitiva entre un nombre de dominio, v la designacion que individualiza a una persona,

organizacidn, o empresa, existiendo a este respecto, una suerte de fe publica en que el nombre de
dominio de un determinado sujeto tendria correspondencia con el nombre o actividad que lo
individualiza y distingue en el mercado. Resulta facil entender entonces la importancia de asignar
un nombre de dominio correctamente, lo que en la practica se ha materializado en la creacion del
Reglamento de Atribucion, que permite transparencia, equidad y justicia al momento de asignar un
nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, en el improbable caso que UD. asignase el
nombre de dominio a la primera solicitante, no s6lo se vulneraria la normativa vigente en cuanto a
la asignacion de nombres de dominio .CL, sino que peor aun, se vulneraria la propiedad industrial
de mi mandante sobre la cual tiene derechos exclusivos y excluyentes, lo que en la practica generara
confusiones y errores por parte de os consumidores que buscando a mi mandante en Internet,
encontraran una empresa totalmente ajena a €1, que ofrece otro tipo de productos y/o servicios.

POR TANTO, Sirvase el Sefior Juez Arbitro tener por acompaifiados los documentos referidos, con

citacion.

10. E1 segundo solicitante, en apoyo a su pretensidén
acompafia los siguientes documentos: 1. Impresion de la base de datos del

Instituto Nacional de Propiedad Intelectual www.inapi.cl, donde consta titularidad de mi



representado sobre las marcas antes citadas, antes citada: CASACLUB, Registro No. 923.102,
para distinguir productos de clase 16. CASA CLUB DE LECTORES EL MERCURIO,
Registro No. 710.608 para distinguir servicios de clase 38. EL MERCURIO CASA CLUB DE
LECTORES, Registro No. 706.450 para distinguir servicios de clase 35.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompafio antecedente alguno
que el primer solicitante si 1o hizo. Que el segundo
solicitante da sélidos argumentos juridicos, acompafia marcas
comerciales, registros de dominios, etc. Todos documentos que
no fueron objetados.

12. Que el primer solicitante no da muestras de ningun
interés en el nombre de dominio.

13. Visto lo dispuesto en los articulos 5, 7 y 8 del Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Dominio CL,
resuelvo:

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “casa-club.cl” a la parte vy
Agustin Edwars E. y Compaiia., sin costas.

Notifiquese la resolucidédn por correo electrdnico a las partes
y a NIC Chile.

Resolvié el Juez Arbitro Pablo Cénovas Silva.

Firman como testigos, Mébnica Guzmadn Dodis y Carolina

Arellano.




Juez Arbitro.



