En Santiago de Chile a 15 de marzo de 2010.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF0O11412 de fecha 30 de septiembre de 2009 me notificd de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “casasydepartamentos.cl”, designacion que acepté con fecha 5 de
octubre de 2009, y que fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile

por correo electronico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Claudio Eduardo Martinez Merino, Rut 8.549.881-9,
con domicilio en ésta ciudad, Locarno 0919 de la comuna de La Cisterna, correo
glectrénico claudio.martinez@tie.cl; 2) Consorcio Periodistico de Chile S.A.
COPESA, Rut. 91.408.000-2, representada por e Estudio Beuchat, Barros &
Pfenniger y en autos por los abogados don Rodrigo Puchi Zurita y dofia Francisca
Gonzélez Silva, todos con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de

Providencia, correo electronico dominios@bbp.cl.

[.3.- Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“casasydepartamentos.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que afojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta
instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Claudio Eduardo Martinez Merino.

Consta en autos, fojas 29, que don Claudio Eduardo Martinez Merino presentd escrito
de planteamientos de meor derecho sobre e nombre de dominio en disputa,
sefialando gue con fecha 26 de junio de 2009 se procedid al registro en Nic del sitio en
cuestion. Agrega que dicho registro se realiza por la necesidad de obtener un nombre
de facil reconocimiento y que represente € contenido y finalidad del objetivo
comercia de la pagina, la cual se encuentra en fase de desarrollo detenido en éste
momento. Sefidla que la finalidad de esta pagina es dar a conocer los proyectos
inmobiliarios existentes en e mercado, asi como lo redlizan los sitios
portalinmobiliario.com, zonainmobiliaria.cl, ofertainmobiliaria.cl y
zoominmobiliario.com. Agrega que su relacion con el sitio de autos, se basa en sus
conocimientos del mercado inmobiliario, actividad que desarrolla como trabajador
dependiente a méas de 4 afios, comenzando su carrera en la mayor agencia del pais,
MTM Publicidad, la cual presta servicios de marketing inmobiliario a més de 15 afios
en el mercado nacional. Con fecha 16 de abril de 2008 dio inicio de actividades en el
S.1.I. afin de poder redlizar todas las actividades dentro de los marcos legales, fruto de
esto nace zerodesing.cl, sitio por e cual canaliza todo lo referente a marketing
inmobiliario de forma autonoma. Ademas, sefidla que posee € registro de los sitios
apasosdelmetro.cl, apasosdelmetro.com y maratoninmobiliario.cl. Sefidla que € sitio
apasosdelmetro.cl se encuentra en su fase final de desarrollo, la cual sera dedicado ala
difusion de todos los proyectos inmobiliarios cercanos a las estaciones del metro, y €l



segundo sitio maratoninmobiliario.cl se desarrollo en conjunto con distintas empresas
congtructoras e inmobiliarias, las cuaes solicitaron sus servicios de forma auténoma
para desenvolver una campafia de venta inmobiliaria en los dias 20, 21 y 22 de marzo
de 2009. Finalmente cita la aplicacion de la norma “First Come First Serve’, en la
cual dado los hechos queda demostrado €l legitimo interés, buena fe y uso del nombre
de dominio. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
acompaiia Inicio de Actividades en el S.I.1., Acredita dominios en Internet; Impreso
de Diario El Mercurio del dia 20 de marzo de 2009, aviso de Campafia Maratdn

Inmobiliario, la cual posee como pie de pagina de Agencia Zerodesing.cl.

1.5.2 Planteamientos de Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA

Consta a fojas 35 y siguientes que don Rodrigo Puchi Zurita en representacion de
Consorcio Periodistico de Chile S A. COPESA presentd escrito fundamentando su
mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, sefldlando que su representada
corresponde a uno de los conglomerados periodisticos de mayor importancia y
relevancia de nuestro pais. Sus publicaciones gozan de un amplio nivel de aceptacion
de parte de los consumidores quienes acceden normalmente a la misma no sblo
formato papel, sino a través de Internet. Agrega que su representada es titular de
varias marcas relevantes tales como La Tercera, La Cuarta o revistas como Que Pasa
entre otras, y sefidla que su mandante solicité el nombre de dominio por cuanto tiene
los siguientes registros marcarios “Todo Casas y Departamentos’ y € nombre de
dominio todocasasydepartamentos.cl. Sefiala que la expresion solicitada es una
variacion sin relevancia de dichas expresiones que ya se encuentran en el patrimonio
industrial de su mandante, y que va dirigida a mismo nicho de consumidores. Cita €l
articulo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL en cuanto la solicitud del primer solicitante vulnera las normas vigentes
sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, asi
como los derechos vélidamente adquiridos por terceros. En cuanto alas normas sobre



abusos de publicidad, sefiala que el sistema positivo no contempla normas sobre €l
particular, resultando aplicables las normas contenidas en el Codigo Chileno de ética
Publicitaria, aplicables alos miembros de la Corporacion de Derecho Privado sin fines
de lucro, y cita los articulos 4° y 13°, y sefida que la expresiéon Todo Casas y
Departamentos se encuentra en e acervo patrimonial de su mandante y de alli que
seria absolutamente |6gico que una expresion similar termine vulnerando sus marcas,
ademés dada la finalidad perseguida por el primer solicitante, se podria aprovechar de
la reputacion o imagen adquirida por su mandante. En cuanto a principio de
competencia leal y ética mercantil, cita el Convenio de Parisy el Convenio de Viena,
y sefiala que su mandante es un agente empresarial posicionado mercantilmente y de
ali que €l uso que pueda dar terceros de una expresion casasydepartamentos es
claramente un germen de confusion que debe ser evitado. En cuanto a los derechos
validamente adquiridos, sefiala que la Constitucion Politica de la Republica se erige en
torno a la proteccion de los derechos de propiedad de los diversos ciudadanos del
Estado. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
acompaiia los siguientes documentos: Copia del certificado de registro de la marca
Todo Casas y Departamentos, Print obtenido de Nic Chile donde consta el registro de
dominio todocasasydepartamentos.cl

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Claudio Eduardo Martinez Merino.

Consta a fojas 49 que don Claudio Eduardo Martinez Merino evacud respuesta a los
planteamientos de COPESA sefidlando que la disputa en cuestion no es la reputacion
ni e reconocimento de COPESA, tanto es asi que la marca
“TODOCASAS&DPTOS.”, no forma parte de ninguna publicacion del CONSORCIO
en cuestion. Por tanto, asume que su intencion es evitar la libre competencia, por
cuanto COPESA dentro de sus marcas es propietaria de un sitio WEB llamado



ZOOMINMOBILIARIO.COM, el cual presta el mismo servicio que su sitio pretende
entregar. En relacion al registro que la contra parte hace mencion, corrige que la
marca registrada ante el DPI es. “TODOCASAS&DEPTOS.”, Entiendase que la
paabra y € disefio de la marca “NO UTILIZA LA PALABRA
DEPARTAMENTOS’, y si una abreviacion del mismo, y cita la Ley 19.039 en su
articulo 19 his ¢, 20. Ademas, recuerda que €l propio INAPI, establece como
proteccion la palabra como un CONJUNTO y NO cada una de €ellas por separado. Por
otra parte, sefida que la expresion “CASAS Y DEPARTAMENTOS’, no es una
variacion sin relevancia, porque fonéticamente y textualmente no son las mismas
paabras, ya que la marca registrada por COPESA, no utiliza la paabra
“DEPARTAMENTOS’, y la suya no contempla la palabra “TODO”. A laluz de lo
anterior, COPESA segun la Ley 19.039, no posee ninguin derecho preeminente sobre
la expresion “CASAS Y DEPARTAMENTOS’, ya que como lo he mencionado, la
proteccidon de marca pierde su validez cuando no utilizamos € conjunto al cual le fue
otorgado € registro. Por otra parte, para acreditar su mgor derecho, acompafia los
siguientes documentos: Impresion de Registro de marca“TODOCASAS& DEPTOS.”,
obtenido desde INAPI.CL; Impresion de la pagina web www.3md.cl, con todas las
Empresas de COPESA, en donde podemos apreciar que “TODOCASASYDEPTOS’,
no existe como publicacion 6 medio, y sSn embargo S aparece
“ZOOMINMOBILIARIO.COM”, sitio con & cual COPESA divulga todo lo relativo
al mercado inmobiliario.

1.6.2 Respuestade Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA
Consta a fojas 51 que el Consorcio Periodistico de Chile S A. COPESA evacud
respuesta, sefialando que Copesa es titular del registro marcario. Todo Casas y
Departamentos, Reg. N° 590.950 distintiva de productos de la clase 16, del nombre de
dominio todocasasydepartamentos.cl, y agrega que la expresion solicitada es una



variacion sin relevancia de dichas expresiones gue ya se encuentran en €l patrimonio
industrial de su mandante.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-

A fojas 54 de autos, con fecha 6 de enero de 2010, no existiendo diligencias
pendientes, se citd a las partes a oir sentencia, resolucién gue les fue notificada a las
partes por carta certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Claudio Eduardo Martinez
Merino con fecha 26 de junio de 2009 solicitd6 e nombre de dominio
“casasydepartamentos.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que
Consorcio Periodistico de Chile S A. COPESA, lo solicité con fecha 14 de julio de
2009.-

1.2 Que don Claudio Eduardo Martinez Merino fundament6 su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que solicito €l registro por
la necesidad de obtener un nombre de fécil reconocimiento y que represente el
contenido y finalidad del objetivo comercial de la pagina, la cual se encuentra en fase
de desarrollo detenido en éste momento. Sefiala que la finalidad de esta pagina es dar
a conocer los proyectos inmobiliarios existentes en e mercado. Agrega gque su
relacion con el sitio de autos, se basa en sus conocimientos del mercado inmobiliario,
actividad que desarrolla como trabajador dependiente a més de 4 afios. Finalmente cita
la aplicacion de la norma “First Come First Serve”, en la cua dado los hechos queda

demostrado €l legitimo interés, buena fe y uso del nombre de dominio.



1.3  Que Consorcio Periodistico de Chile S A. COPESA, fundamenté su mejor
derecho en que es una empresa corresponde a uno de los conglomerados periodisticos
de mayor importanciay relevancia de nuestro pais. Agrega que solicité el nombre de
dominio por cuanto tiene los siguientes registros marcarios. Todo Casas y
Departamentos y el nombre de dominio todocasasydepartamentos.cl. Sefiala que la
expresion solicitada es una variacion sin relevancia de dichas expresiones que ya se
encuentran en el patrimonio industrial de su mandante, y que va dirigida a mismo
nicho de consumidores. Cita € articulo 14 de la Reglamentacion para €l
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en cuanto la solicitud del
primer solicitante vulnera las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y ética mercantil, asi como los derechos vaidamente
adquiridos por terceros. Sefidla que la expresion Todo Casas y Departamentos se
encuentra en el acervo patrimonial de su mandante y de alli que seria absolutamente
l6gico que una expresion similar termine vulnerando sus marcas, ademés dada la
finalidad perseguida por el primer solicitante, se podria aprovechar de la reputacion o
imagen adquirida por su mandante. En cuanto al principio de competencialeal y ética
mercantil, cita el Convenio de Parisy € Convenio de Viena, y sefidla que su mandante
es un agente empresarial posicionado mercantilmente y de alli que el uso que pueda
dar terceros de una expresion casasydepartamentos es claramente un germen de
confusién que debe ser evitado.

1.4 Que debe considerarse, en primer lugar, que el nombre de dominio en disputa
“casasydepartamentos.cl” ha sido pedido por ambas partes con € mismo objeto, es
decir, promocionar la comercializacion de casas y departamentos, via Internet, de
manera que debe analizarse cudl de las partes es la que de mgor forma se identifica
con e nombre de dominio en disputa, con €l objeto de evitar que los usuarios de
Internet se confundan al ingresar a sitio y con ello se cause perjuicio ala otra parte.



1.5 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por
Consorcio Periodistico de Chile S.A., COPESA, consta que tiene registrada en Chile,
entre otras, la marca “Todo Casas & Deptos’. Que dicha marca no es idéntica al
nombre de dominio solicitado, “casasydepartamentos.cl”, sin embargo, este
sentenciador considera que es engafosamente similar, atendido que el nombre de
dominio solicitado se encuentra contenido en la marca comercial registrada. En
efecto, e nombre de dominio solicitado “casasydepartamentos.cl” y la marca
registrada “Todo Casas & Deptos’ son engafiosamente similares atendido que €l
nombre de dominio esta conformado por dos palabras de uso genérico, contenidas en
la marca registrada, que ademés hacen mencion a los servicios ofrecidos, sin incluir
ninguna palabra que le otorgue una distintividad propia, que permita diferenciarla en
forma claray precisa de la marca registrada. Cabe hacer presente, que las diferencias
entre el nombre de dominio y la marca, que se limitan a que la marca lleva la palabra
“todo”, utilizala “&” enlugar dela“y”, y empleala abreviacion “deptos’ en lugar
de la palabra “departamento”, no le otorgan una distintividad propia al hombre de
dominio, ya que €l concepto es el mismo, los términos genéricos estdn contendido en
la marca. Todo lo anterior, hace concluir a este sentenciador que € nombre de
dominio solicitado es engafiosamente similar a la marca registrada, de manera que es
muy posible que los usuarios de Internet se confundan a cerca de quien es €
proveedor de dichos productosy servicios.

1.6 A mayor abundamiento, debe tenerse en consideracion que el Consorcio
Periodistico de Chile S A. COPESA acreditdé que es titular del nombre de dominio
“todocasasydepartamentos.cl”, dominio que es casi idéntico y en todo caso muy
similar al nombre de dominio solicitado, “casasydepartamentos.cl”, de manera que es
evidente que de otorgarse el nombre de dominio a primer solicitante se producira

confusién entre los usuarios de I nternet.



[1.7 En cuanto al argumento de don Claudio Eduardo Martinez Merino, de solicitar la
aplicacion del principio “First Come First Serve”, debe considerarse que de acuerdo a
los considerandos anteriores ha quedado acreditado que €l segundo solicitante,
Copesa, tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio, atendido que es titular de
una marca registrada engafiosamente similar y de un nombre de dominio
practicamente idéntico, razon por la que no cabe la aplicacion de dicho principio.

1.8 Del mismo modo, debe considerarse que si bien e primer solicitante ha
demostrado tener interés en el nombre de dominio en disputa, el segundo solicitante,
Copesa, tiene mejor derecho sobre el mismo, atendida la titularidad sobre una marca

engafosamente similar y un nombre de dominio casi idéntico al solicitado.

1.9 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que € nombre de
dominio “casasydepartamentos.cl” identifica claramente los productos y servicios
ofrecidos por el Consorcio Periodistico de Chile S.A., Copesa, quien tiene un mejor
derecho sobre el mismo.

[ SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de
dominio en disputa “casasydepartamentos.cl” al Consorcio Periodistico de Chile S.A.,
Copesa, representado por Beuchat, Barros & Pfenniger.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-



Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.

10



