Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio casillasusa.cl
Oficio OF16378

VISTOS:

1.

Que con fecha 22 de febrero de 2012, E-TRADERS ENCOMIENDAS
INTERNACIONALES LIMITADA solicita la inscripcion del nombre de dominio
casillasusa.cl. Posteriormente, con fecha 8 de marzo de 2012, EMPRESA DE
CORREOS DE CHILE, representada en calidad de contacto administrativo por dofia
SILVIA SEPULVEDA SAN MARTIN, solicita igualmente la inscripcion del mismo
dominio casillasusa.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF16378 de fecha 12 de junio de 2012, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 12 de junio de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a
una audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 21 de junio
de 2012, a las 16:45 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada.

Que con fecha 21 de junio de 2012, se efectua el comparendo fijado para ese dia, al
que solamente asiste dona SILVIA SEPULVEDA SAN MARTIN, quien exhibe poder
para representar al Segundo Solicitante, EMPRESA DE CORREQOS DE CHILE v,
asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales
por el arbitro. No asiste el Primer Solicitante, E-TRADERS ENCOMIENDAS
INTERNACIONALES LIMITADA, por lo que se fijan las normas de procedimiento.

Que con fecha 7 de agosto de 2012, se certifica que el Segundo Solicitante,
EMPRESA DE CORREQOS DE CHILE, consigno el saldo de los honorarios arbitrales
correspondientes.

Que con fecha 13 de julio de 2012, dofia SILVIA SEPULVEDA SAN MARTIN en
representacion del Segundo Solicitante, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE,
presenta su demanda de asignacién del dominio casillasusa.cl, argumentando que
el nombre de dominio impugnado vulnera los derechos que le asisten, toda vez que
EMPRESA CORREOS DE CHILE ha inscrito con anterioridad y usa un signo
esencialmente idéntico al pedido en autos. Indica que ha implementado un servicio
especial consistente en la compra de una casilla que contiene una direccion en
Estados Unidos a fin de que los usuarios reciban y envien productos entre ambos
paises. Estas prestaciones se ofrecen y contratan a través de Internet por lo que el
Segundo Solicitante inscribié el dominio casillausa.cl en el mes de octubre del afo
2011.

El Segundo Solicitante agrega que es de toda evidencia que las expresiones
CASILLAUSA y CASILLASUSA son practicamente idénticas grafica vy
fonéticamente, dado que el Primer Solicitante s6lo ha intercalado una letra “S” al



identificador inscrito por él. Ahade que desde un punto de vista conceptual, ambos
términos aluden inequivocamente a una misma idea, a saber CASILLA (S) en USA.

Atendido lo anterior, EMPRESA DE CORREQOS DE CHILE dice que no puede sino
establecerse que los términos son confundibles entre si, lo que sin lugar a dudas
impediria que los usuarios de Internet identifiquen las prestaciones ofrecidas por
una y otra parte, situacion que la normativa vigente trata especialmente de precaver.

Agrega EMPRESA DE CORREOS DE CHILE que poco cabe agregar respecto de
los dafos y consecuencias que acarrearia para el publico consumidor y para el
Segundo Solicitante el hecho de que se permitiera la coexistencia de dos signos
carentes de aptitud diferenciadora, como obviamente ocurre con los dominios
casillausa.cl y casillasusa.cl. Indica que el articulo 14 de la Reglamentacion para
el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL establece que: “Sera
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidon no contrarie 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”.

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE estima que la solicitud de E-TRADERS
ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA constituye una especie de
inscripcion abusiva, por cuanto afecta los derechos vélidamente adquiridos por el
Segundo Solicitante, a la vez que generaria una situacién de confusién en el
mercado, principio fundamental de competencia leal y ética mercantil. Dado que la
norma no describe cuales son los “derechos validamente adquiridos por terceros’,
se debe concluir que ellos pueden emanar de cualquier privilegio intelectual, ya sea
un nombre de dominio, una marca comercial u otros.

Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia es unanime en el sentido que el principio
“first to file system” o “first come, first served’ no es de aplicacion general, sino que
tiene excepciones. Segun nuestra normativa, este principio cede ante aquél
solicitante que sin ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor
derecho sobre el mismo. Lo anterior naturalmente no constituye un principio rector,
sino un criterio de jerarquizacion, una propuesta a la soluciéon de problemas juridicos
en ausencia de otras normas que permitan resolver un conflicto, como claramente
ocurre en el presente caso. Es de toda logica, por lo demas, que si el registro de
nombres de dominio estuviese regido por el citado principio, no tendria sentido
recurrir a los arbitrajes como solucién a los conflictos, en los que el juez debe
ponderar los efectos que un nombre de dominio pudiese generar en perjuicio de
derechos del reclamante e interés de los consumidores.

Por otra parte, el Segundo Solicitante sostiene que de acuerdo al Articulo 22 de la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
es causal de revocacién de un nombre de dominio “el que su inscripcion sea
abusiva’, o que ella haya sido realizada de mala fe. En el presente caso, considera
que nos encontramos ante una inscripcion abusiva, toda vez que el dominio pedido
es enganosamente similar a un nombre por el cual el reclamante ya es reconocido.

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE afirma que especial interés reviste la
inactividad del Primer Solicitante, quien no ha comparecido ante NIC Chile, ni a la



audiencia de fecha 21 de junio de 2012, ademas de no tener en uso el dominio, lo
que le es técnicamente permitido. Expone que las circunstancias citadas permiten
configurar la hipotesis procesal de rebeldia que segun nuestro sistema juridico
vigente tiene un efecto preclusivo y sancién legal, que en el presente caso
consideramos que es el reconocimiento de los derechos e intereses preferentes que
posee el Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante hace presente las consideraciones contenidas en la
sentencia la arbitral dictada por don Cristidn Saieh Mena en el conflicto por la
asignacion del nombre de dominio eldirigible.cl, la cual sefala: “Que razonar en el
sentido anterior no es una pretension infundada de este sentenciador, ya que
nuestra propia legislacion procesal ha consagrado, en diversas instituciones,
concretos y especificos efectos juridicos a la no comparecencia o rebeldia de una
de las partes. A modo meramente ilustrativo cabe mencionar el articulo 201 del
Codigo de Procedimiento Civil que declara la desercion del apelante que no
comparece dentro de plazo; el articulo 435 del mismo Cddigo, que tiene por
reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor
que no tiene titulo ejecutivo, no comparece; y, por ultimo los articulos 693 y 695 del
mismo cuerpo normativo senalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el
obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por
la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendra por
aprobada’. .... “Que, de otra parte, el segundo solicitante ha demostrado un legitimo
interés en la asignacion del nombre de dominio en cuestion a través de las
alegaciones relativas a la proteccion de su marca comercial en el trafico virtual, lo
que si bien es cierto a juicio de este sentenciador no constituye per se una
fundamentacion incontrastable, ya que debe ser sopesada con otros legitimos
intereses y/o derechos que eventualmente sean alegados, cuestion que no ocurrio
en este proceso, para el caso de autos si importa, sino acreditar, a lo menos
presumir fundadamente que la utilizacion del nombre de dominio se realizara con la
intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios’.

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE sefala que por todo lo expuesto que en el
presente caso, se ponderen los hechos conforme a los principios de equidad vy
prudencia y se resuelva en el mismo sentido indicado.

Que por resolucion de fecha 7 de agosto de 2012, se provee el escrito presentado
con fecha 13 de julio de 2012 por dofia SILVIA SEPULVEDA SAN MARTIN, en
representacion del Segundo Solicitante, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE,
dandose traslado al Primer Solicitante, lo que se notifica por correo electrénico.

Que con fecha 7 de agosto de 2012, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de *“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su



prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidn no contrarie 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.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

Que en el presente juicio arbitral, inicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion.

Que el Segundo Solicitante, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE, indica que el
nombre de dominio en conflicto vulnera sus derechos, toda vez que él ha inscrito
con anterioridad y usa un nombre de dominio esencialmente idéntico al pedido en
autos, a saber, casillausa.cl, el cual es utilizado en relacién a un servicio especial
consistente en la compra de una casilla que contiene una direccion en Estados
Unidos, a fin de que los usuarios reciban y envien productos entre ambos paises.
Agrega que estas prestaciones se ofrecen y contratan a través de Internet, por lo
cual procedio a inscribir el dominio casillausa.cl en el mes de octubre del afno
2011.

Que el Segundo Solicitante dice que es evidente que las expresiones CASILLAUSA
y CASILLASUSA son practicamente idénticas grafica y fonéticamente, dado que el
Primer Solicitante sélo ha intercalado una letra “S” al dominio inscrito por él. Ahade
que desde un punto de vista conceptual, ambos términos aluden inequivocamente a
una misma idea, a saber CASILLA (S) en USA. Atendido lo anterior, EMPRESA DE
CORREOQOS DE CHILE afirma que no puede sino establecerse que los términos son
confundibles entre si, lo que sin lugar a dudas impediria que los usuarios de Internet
identifiquen las prestaciones ofrecidas por una y otra parte, situaciébn que la
normativa vigente trata especialmente de precaver.

Que mediante los documentos acompanados por el Segundo Solicitante, y no
objetados por el Primer Solicitante, EMPRESA DE CORREOS DE CHILE ha
acreditado ser asignatario del nombre de dominio casillausa.cl.

Que a través de la restante documentacion acomparada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente que el nombre de dominio casillausa.cl es real
y efectivamente usado en el mercado nacional en relacion a un servicio de casillas
en Estados Unidos.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Que no obstante, el Segundo Solicitante no acredita ser titular de marca alguna que
incluya la expresion “CASILLA USA” para identificar sus servicios.

Que si bien el nombre de dominio en conflicto efectivamente corresponde a una
expresion conformada por una palabra genérica o de uso comun como lo es
“CASILLA”, y la sigla “USA” que se asocia de inmediato a Estados Unidos, al
corresponder al acronimo del nombre de dicho pais en inglés —United States of
America—, el hecho de que el Segundo Solicitante tenga asignado y use en el
mercado el dominio casillausa.cl es necesariamente un antecedente a considerar
en la resolucién de este conflicto.

Que, a juicio de este sentenciador, queda acreditado que el Segundo Solicitante
tiene derechos legitimos sobre la expresion “CASILLA USA”. Asimismo, el dominio
casillasusa.cl en conflicto es confusamente similar al dominio casillausa.cl ya
inscrito por EMPRESA DE CORREOS DE CHILE vy, teniendo en cuenta el
significado del nombre pedido, el cual claramente se refiere a una “casilla en
Estados Unidos”, y la razdn social del Primer Solicitante, E-TRADERS
ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA, a juicio de este sentenciador el
asignarsele el dominio en conflicto al Primer Solicitante necesariamente provocaria
errores y confusiones entre los usuarios de Internet y consumidores en general.

Que, ademés, EMPRESA DE CORREQOS DE CHILE es la principal empresa chilena
dedicada al envio de correspondencia y paquetes tanto dentro de Chile como al
extranjero, de tal forma que este sentenciador considera que E-TRADERS
ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA, una empresa que conforme a su
razon social se dedica también al envio de encomiendas al extranjero, no puede
desconocer la existencia del dominio casillausa.cl del Segundo Solicitante.

Que al no hacer presentacion alguna el Primer Solicitante, ni estar activo su sitio
Web correspondiente al nombre de dominio en conflicto, no puede presumirse que
E-TRADERS ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA tenga derecho o
legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

Que, por el mero hecho de que E-TRADERS ENCOMIENDAS INTERNACIONALES
LIMITADA haya solicitado primero el nombre de dominio casillasusa.cl no es
suficiente ya que, a lo menos, ésta debidé haber hecho valer ese derecho en este
juicio arbitral.

Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por EMPRESA DE
CORREOS DE CHILE, asi como la falta de ellos por parte de E-TRADERS
ENCOMIENDAS INTERNACIONALES LIMITADA, es que este arbitro ha llegado a
la conclusion de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio
solicitado.



SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio casillasusa.cl al Segundo Solicitante, EMPRESA DE
CORREQOS DE CHILE, RUT N¢ 60.503.000-9.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofa Alicia Medel Acufa,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 24 de agosto de 2012.-

Christian Ernst Suarez

ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Alicia Medel Acufa
RUT 16.007.715-8 RUT 5.994.801-6



