ECONOMICOSREGIONALES.CL

Santiago, 16 de Mayo del afio 2011.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.L1.- Compromiso.

Que con fecha 5 de Marzo de 2010 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF12011/2010, denominada “Arbitraje dominio economicosregionales.cl”, en
la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicé al suscrito su designacién como
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relacidon con la inscripcion del
referido nombre de dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y
via e-mail con fecha 5 de marzo de 2010. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente
arbitral.

Que por carta de fecha 15 de Marzo de 2010 dirigida a NIC Chile, atencién dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jur6 desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacién de procedimiento
para el dia miércoles 24 de marzo de 2010, a las 16:00 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucién rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacidon por carta certificada de la misma a las partes, rolan
afs. 7 y 8 de estos autos arbitrales.

[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: EMPRESA PERIODISTICA EL
OBSERVADOR LTDA.; RUT: 79.557.640-1, representada por el abogado Juan Carlos
Gonzélez Barahona (contacto administrativo: Ricardo Barahona A), emails:
remarcas@hotmail.com, jcgbl4@hotmail.com; domiciliados en Paseo Phillips 451,
oficina 1801, Comuna de Santiago; Teléfono: 6992212, quien ha tenido el caracter de
demandado; y AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA, representada por Alessandri
& Compafiia Ltda (AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA), RUT:78.733.740-6,
representada por el abogado Sebastidan Molina Necul, ambos domiciliados en El
Regidor 66, Piso 10, comuna de Las Condes, Santiago, Email: dominios@alessandri.cl,




dominiosalessandri@tecnolex, jia@jia.cl; smolina@alessandri.cl; Teléfono: 7876000,
quien ha tenido el caracter de demandante.

[.3.- Comparendo de conciliacién vy fijacion de procedimiento.

Con fecha 24 de marzo de 2011, siendo las 16:00 horas, se llevd a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del
apoderado del primer solicitante don Juan Carlos Gonzalez Barahona y del apoderado
del segundo solicitante don Sebastidn Molina Necul y del Juez &rbitro don Felipe Barros
Tocornal. Se llamé a las partes a conciliacion sin que se produjera, y se acordo el
procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas
expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la
fecha del referido comparendo de conciliacién. La citada acta de comparendo rola de fs.
14 a fs. 19 del expediente arbitral.

I.4.- Periodo de discusion.

l.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 27 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
gue Agustin Edwards E y Compaiiia, representada por Alessandri & Compafiia Ltda.,
representada por don Sebastian Molina N., todos domiciliados para estos efectos en
calle El Regidor 66, piso 19, Las Condes, Santiago, dedujo en contra de EMPRESA
PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA., con el objeto que la asignacion del nombre
de dominio “economicosregionales.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos
en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes
antecedentes de hecho y de derecho:

- Que Agustin Edwards E. y Compafiia es una persona juridica dedicada entre otros, al
giro de las publicaciones, estando una parte relevante del giro el actora relacionado con
la difusién de avisos econdmicos, publicados en diversos medios de comunicacién, que
incluyen tanto objetos impresos como digitales, periddicos de distribucién nacional
como El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas Noticias, y de distribucion local, como la
Estrella de Anca y El Lider de San Antonio, tanto es en sus versiones impresas como
digitales, y al portal de noticias EMOL, segun puede apreciarse en la imagen abajo
expuesta.

- Que a mayor abundamiento, el actor comercializa y distribuye un nimero relevante de
periodicos de distribucidn, regional y provincial, todos los cuales cuentan con secciones
de avisos econdémicos clasificados.

- Que como resulta posible apreciar, estos antecedentes demuestran claramente la
vinculacién existente entre el demandante, y el contenido de las expresiones incluidas
en el nombre de dominio de autos, pudiendo constatarse fehacientemente que en
efecto existe una conexién entre la informacion que entrega el nombre de dominio
ECONOMICOSREGIONALES.CL y el actor, no existiendo al respecto elemento alguno
gue 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 sin perjuicio del hecho que el actor es actualmente titular de un namero
considerable de nombres de dominio que comprenden tanto la expresion
ECONOMICOS como REGIONALES, es necesario que el sefior arbitro tenga presente
que a la fecha el actor es efectivamente titular del dominio
ECONOMICOSREGIONALES.CL. En efecto, podra apreciar que este nombre de
dominio fue inscrito con anterioridad al nombre de dominio de autos, y es utilizado
actualmente por mi representada para distinguir servicios de la especie.

- Que consecuentemente, como podemos constatar, este nombre de dominio es
practicamente idéntico al nombre de dominio de autos, diferenciandose sélo en el
hecho que el nombre de dominio de mi representada se encuentra acentuado, mientras
gue el nombre de dominio de autos no lo esta, por lo que en definitiva, la identidad
existente entre estos nombres de dominio, sera fuente de toda clase de errores y
confusiones, en el evento que el nombre de dominio sea concedido al primer solicitante,
lo que debe ser evitado por el sefior arbitro, asignando el nombre de dominio al actor.

- Un nombre de dominio, al permitir una adecuada identificacion en la red, constituye
una verdadera “direccion electronica”, mediante la cual los usuarios conciben e
identifican a una determinada empresa, persona, o0 institucion, pudiendo,
consiguientemente, reconocerla al ingresar a la correspondiente pagina.

Que consecuentemente, la asignacién de un nombre de dominio debe velar no
sé6lo por los intereses privados de los solicitantes, sino que ademas, debe velar por un
interés colectivo. como lo es la informacién clara a través de las redes digitales,
principio que no estaria siendo cumplido de asignarse el nombre de dominio al primer
solicitante.

- En otro orden de ideas, el actor sostiene que ha registrado en Chile, un conjunto
importante de marcas, que contienen una o mas de las expresiones incluidas dentro del
dominio solicitado, lo cual nos permitiria a su juicio acreditar fehacientemente que utiliza
dichas expresiones en el mercado, para distinguir diversos productos y servicios
correspondientes al giro que ejerce, a saber: Registro N° 802.487, marca VIA
REGIONAL, registrada con fecha 30 de noviembre de 2007, para distinguir servicios de
las clases 35, 38, y 41; Registro N° 795.763, marca VTA REGIONAL, registrada con
fecha 31 de Agosto de 2007, para distinguir productos de las clases 9 y 16.; Registro N°
790.539, marca SE REMATA DE MEDIOS REGIONALES DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 20 de Junio de 2007, para distinguir productos de la clase 16;
Registro N° 859.047, marca REMATE REGIONAL DE MEDIOS REGIONALES,
registrada con fecha 1 de Septiembre de 2009, para distinguir servicios de clases 35, 36
y 38; Registro N° 850.533, marca SE REMATA DE MEDIOS REGIONALES, registrada
con fecha 26 de Mayo de 2009, para distinguir servicios de clases 35, 36 y 38; Registro
N° 749.306, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de
Febrero de 2006, para distinguir servicios de clases 35 y 41; Registro N° 749.307,
marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de Febrero de
2006, para distinguir productos de la clase 9; Registro N° 733.653, marca MEDIOS
REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 16 de Septiembre de 2005, para



distinguir servicios de la clase 38; Registro N° 733.654, marca MEDIOS REGIONALES
EL MERCURIO, registrada con fecha 16 de Septiembre de 2005, para distinguir
productos de la clase 16; Registro N° 714.642, marca DIARIOS REGIONALES DE EL
MERCURIO, registrada con fecha 12 de Enero de 2005, para distinguir servicios de la
clase 38; Registro N° 714.640, marca DIARIOS REGIONALES DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 12 de Enero de 2005, para distinguir productos de la clase 16;
Registro N° 705.691, marca ZONA REGIONAL, registrada con fecha 14 de Octubre de
2004, para distinguir servicios de la clase 38. Registro N° 686.447, marca PANORAMA
REGIONAL, registrada con fecha 24 de febrero de 2004, para distinguir productos de la
clase 16. Registro N° 646.779, marca ECONOMIA REGIONAL, registrada con fecha 25
de Octubre de 2001, para distinguir productos de la clase 16. Registro N° 815.255,
marca AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, registrada con
fecha 30 de enero de 2008, para distinguir productos en clase 16. 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 N° 819.647,
marca AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, registrada con
fecha 24 de febrero de 2008, para distinguir servicios en clase 38. 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. Registro N° 645.204, marca
AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO, registrada con fecha 14 de octubre de
2002, para distinguir productos en clase 16. Registro NO 600.498, marca AVISOS
ECONOMICOS LA SEGUNDA, registrada con fecha 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. 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. Registro N° 809.188, marca AVISOS.MERCURTO.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. Registro NO 809.050, marca AVISOS.MERCURIO.CL,
registrada con fecha 27 de noviembre de 2007, para distinguir servicios en clase 35.
Registro N° 809.049, marca ECONOMICOS.MERCURIO.CL. registrada con fecha 27
de noviembre de 2007, para distinguir productos en clase 16. Registro NO 809.048,
marca ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de 2007,
para distinguir servicios en clase 35. Registro N° 809.047, marca
ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de 2007, para
distinguir servicios en clase 38. Registro N° 752.186, marca ECONOMICOS ONLINE
DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo de 2006, para distinguir servicios
en clase 38. Registro N° 752.185, marca ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 1 de marzo de 2006, para distinguir servicios en clase 35. Registro
N° 761.200, marca ECONOMICO QNLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 28
de junio de 2006, para distinguir productos en clase 16. Registro N° 752.188, marca
CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo de
2006, para distinguir servicios en clase 35. Registro N° 752.187, marca CLASIFICADOS
ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo de 2006, para distinguir
servicios en clase 38. Registro N° 761.203, marca CLASIFICADOS ONLINE DE EL
MERCURIO. Registrada con fecha 28 de junio de 2006, para distinguir productos en



clase 16. Registro N° 686.432, marca CLASIFICADOS PREMIUM DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 24 de febrero de 2004, para distinguir productos en clase 16.

- Contintda el demandante expresando que el nombre de dominio solicitado en autos, se
encuentra constituido de expresiones que en la especie, son practicamente idénticas a
varios de los signos registrados como marca por el actor, y ampliamente utilizado por
éste

- En este sentido, de acuerdo al derecho comparado, asi como también a a
jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta la
relacion que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos
comparten caracteristicas comunes, por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya
sea de direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de productos y servicios,
en el caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un
nombre de dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los
registros marcarios para el signo pedido como dominio.

- Tales criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21, y 22 del Reglamentos de
NIC Chile, y, por consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante,
ello podria causar graves confusiones entre los consumidores.

- A mayor abundamiento, como podemos apreciar, existe una gran cantidad de
registros de marcas comerciales, inscritas validamente por el actor, y que son
actualmente utilizadas por él, existiendo en definitiva una estrecha relacion entre dicho
nombre de dominio y el demandante; mas aun, el segundo solicitante carece
absolutamente de registros marcarios que contengan una similitud que sobrepase el
nivel de identidad existente entre las marcas del actor y el nombre de dominio de autos,
careciendo en definitiva, de un mejor derecho para obtener la asignacién del nombre de
dominio de autos, como asimismo, de intereses legitimos sobre dicha expresion.

- De esta manera, sefala el actor que el criterio “first come, first served”, no puede ni
debe ser aplicado al caso de autos, por cuanto cede al hecho que la solicitud del primer
solicitante infringio abiertamente lo prescrito por el articulo 14 del reglamento de NIC
Chile. En consecuencia, es evidente que los derechos del demandante sobre la
expresion “ECONOMICOS REGIONALES”, se ven gravemente vulnerados por la
solicitud de este nombre de dominio.

l.4.2.- Resoluciones vy traslado: A fs. 71 de autos figura la resolucién que provee el
escrito de demanda, y por la cual se confirié traslado de la misma por el término de diez
dias habiles; teniéndose por acompafiados los documentos probatorios, con citacién
por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacién por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 72y 73 de
autos.

1.4.3.- Contestacion de la demanda: De fs. 102 a fs. 105 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, don Juan Carlos Gonzélez Barahona, en representacion
de EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA., solicita se le otorgue el




nombre de dominio “economicosregionales.cl”, conforme a los argumentos en que se
funda su contestacion, y que dice relacién, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Que Empresa Periodistica EI Observador Ltda., como su nombre lo indica, es una
institucion especializada en el periodismo regional, enfocAndose precisamente en la V
Regién del pais y sus noticias, dandole un toque altamente regional al matutino, a
diferencia de la mayoria de los diarios de Santiago.

- Que la empresa tiene sus origenes en 1985 en la ciudad de Quillota, y a lo largo de
su historia Empresa Periodistica El Observador ha ido satisfaciendo las necesidades de
sus lectores en forma completa. Uno de los aspectos destacados, es su orientacion a
las informaciones integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos y
buscan en el periédico una orientacién para lograrlo, teniendo un tiraje de miles de
ejemplares, los que se distinguen por su objetividad y calidad de la informacién.

- Cada dia la demandada produce un gran impacto econdémico, atrayendo a miles de
personas y posibilitando el comercio entre ellas en la V Region y principalmente Quillota
y sus alrededores. En sintesis, la demandada es una de las mas importante empresas
periodisticas de la V Regidn, gozando de gran popularidad entre el publico.

- Que el articulo 14 del reglamento para la asignacién de nombres de dominio.cl sefiala
gue es de responsabilidad del solicitante que la inscripcion de un nombre de dominio no
contrarie normas vigentes sobre abuso de publicidad, principios de competencia leal y
ética mercantil, asi como derechos validamente adquiridos por terceros. Pues bien, la
demandada sostiene que sélo ha buscado a través del desarrollo de una actividad
econdmica, por cierto licita, poder ser un canal de actuacién de terceros y que estos
puedan ofertar sus productos o servicios en su diario regional, liberando al usuario de
una preocupacion para entregarle de manera integral una solucion rapida y eficaz a su
requerimiento, resolviendo de paso mdultiples necesidades de los usuarios quienes
reconocen en la denominacién “economicosregionales.cl” cdmo un servicio proveniente
de la demandada y de nadie mas.

- Que en este tipo de litigios rige el principio first come first served cumpliéndose en
autos claramente sus requisitos, mas aun cuando la primera solicitante tiene un interés
legitimo sobre el sitio; tiene derechos sobre el signo pedido y ademas no se encuentra
de mala fe, por ende se hace necesario forzar en su maxima expresion el aforismo
antes sefialado, al punto que el primer solicitante sea el Unico servido.

- Con todo, resulta del todo pertinente sefialar que la demandada utiliza como marca,
desde hace muchos afos la expresion “ECONOMICOS REGIONALES” la que se
encuentra en tramitacion ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo la
solicitud N° 885.807 y 885.806 para la frase de propaganda “ECONOMICOS
REGIONALES EL OBSERVADOR”. Luego, de ser aceptadas estas marcas, con mayor
razon no deberia presentarse problemas para otorgar a la demandada el dominio en
conflicto; conflicto el cual se ha producido por un capricho de la demandante que cree
ver en la denominacion solicitada algin acto de mala fe y de aprovechamiento de
nombre ajeno, lo que escapa a la realidad y al debate juridico de autos.



l.4.4.- Resolucién Por resolucion de fecha 24 de Mayo de 2010 y que rola a fs. 106 de
autos, se proveyo el escrito de la parte demandada, teniéndose por contestada la
demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacién por
correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 107 y a fs. 108 de autos.

[.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 24 de mayo de
2010, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias hébiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “economicosregionales.cl’.- La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta
en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 106 y a fs. 107 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompafid con
citacion, en su escrito de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados
por la contraria:

1. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
802.487, marca VTA REGIONAL, registrada con fecha 30 de Noviembre de 2007, para
distinguir servicios de las clases 35, 38, y 4L Disponible [en linea] http ://webl . inapi
.cl/dpi_web/Cons_Planos_Marcas_Seg bloc2 i s.asp?Nro_Sol=761227 (consulta 6 de
Abril de 2010).

2. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
795.763, marca VIA REGIONAL, registrada con fecha 31 de Agosto de 2007, para
distinguir productos de las clases 9 y 16. Disponible [en linea] http ://webl .inapi
.cl/dpi_web/Cons_Planos_Marcas_Seg bloc2 i s~asp?NroSol=761224 (consulta: 6 de
Abril de 2010).

3. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
790~539, marca SE REMATA DE MEDIOS REGIONALES DE EL MERCURIO,
registrada el 20de Junio de 2007, para distinguir productos de la clase 16. Disponible
[en linea]
ttp://webl.inapi.cl/dpi_web/Cons_Planos_Marcas_Segbloc2_Ls.asp?NroSol=754773
(consulta: 6 de Abril de 2010).

4. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
859.047, marca REMATE REGIONAL DE MEDIOS REGIONALES, de fecha 1 de
Septiembre de 2009, para distinguir servicios de clases 35, 36 y 38. Disponible [en
linea] http :/lwebl
.inapi.cl/dpi_web/Cons_PlanosMarcasSegbloc2_i_s.asp?Nro_Sol=721015 (consulta: 6
de Abril de 2010).

5. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
850.533, marca SE REMATA DE MEDIOS REGIONALES, registrada con fecha 26 de
Mayo de 2009, para distinguir servicios de clases 35, 36 y 38. Disponible [en linea]
http://webl .inapi .cl/dpLweb/Cons~PlanosMarcas_Seg bloc2_Ls.asp?Nro_Sol=721013
(consulta: 6 de Abril de 2010).




6. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
749.306, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de
Febrero de 2006, para distinguir servicios de clases 35 y 41. Disponible [en linea] http
://webl .inapi.cl/dpi_web/Cons_Planos_Marcas_Seg_bloc2 i s.asp?Nro_Sol= 701436
(consulta: 6 de Abril de 2010).

7. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
749.307, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de
Febrero de 2006, para distinguir productos de la clase 9. Disponible [en linea] http
:/lwebl . inapi .cl/dpi_web/Cons_Planos_MarcaS_Seg bloc2 LS~aSP?NrO_S0I70l143S
(consulta: 6 de Abril de 2010).

8. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
733.653, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 16 de
Septiembre de 2005, para distinguir servicios de la clase 38. Disponible [en linea] http
:/lwebl .inapi cl/dp~web/Cons_PlaflOS MarcaS_Seg blOC2J s.aSP?NrO_S0I68S533
(consulta: 6 de Abril de 2010).

9. Impresion de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
733.654, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 16 de
Septiembre de 2005, para distinguir productos de la clase 16. Disponible [en linea] http
:/lwebl .inapi cl/dpi_web/Cons_PlanosMarcas_Seg_bloC2 i S.aSP?NrO_SOI~685532
(consulta: 6 de Abril de 2010).

10. Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
714.642, marca DIARIOS REGIONALES DE EL MERCURIO, registrada con fecha 12
de

Enero de 2005, para distinguir servicios de la clase 38. Disponible [en linea]
http://webl.inapi.cl/dpi_web/COflISYlanOS MarCas _Seg_blOC2J s.asP?NrO_S0165121
8 (consulta: 6 de Abril de 2010).

11. Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
714.640, marca DIARIOS REGIONALES DE EL MERCURIO, registrada con fecha 12
de

Enero de 2005, para distinguir productos de la clase 16. Disponible [en linea]
http://webl.inapi.cl/dpi_web/COnS PlafloS MarCaS Seg bloC2 LS.aSP?Nro_S0I65121
3 (consulta: 6 de Abril de 2010).

12. Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
705.691, marca ZONA REGIONAL, registrada con fecha 14 de Octubre de 2004, para
distinguir servicios de la clase 38. Disponible [en linea] http://webl
.inapi.cl/dpi_web/Cons_Planos_MarCaS_Seg blOC2 i S.aSP?NrO_SOI~641336
(consulta: 6 de Abril de 2010).

13. Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
686.447, marca PANORAMA REGIONAL, registrada con fecha 24 de febrero de 2004,
para distinguir productos de la clase 16. Disponible [en linea]

http ://webl . napi.cl/dpi_web/ConsPlanosMarcas_Seg bloc2J s~asp?Nro_Sol=614345
(consulta: 6 de Abril de 2010).

14. Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
646.779, marca ECONOMIA REGIONAL, registrada con fecha 25 de Octubre de 2001,
Para distinguir productos de la clase 16.Disponible [en linea] http://webl
Jnapi.cl/dpi_web/Cons_Planos_Marcas_Seg_bloc2j s.asp?Nro_Sol= 565121 (consulta:
6 de Abril de 2010).




15. Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del registro N°
815~255, marca AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 30 de enero de 2008, para distinguir productos en clase 16.
Disponible [en linea] http://www~dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i
s~aso?Nro Sol=C28FD (consulta: 6 de Abril de 2010).

16. Impresién de base de datos INAPI, en donde consta la existencia del 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.
Disponible [en linea] http://www.dpLcl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i
s.asp?Nro Sol=C37DB (consulta: 6 de Abril de 2010).

17. Impresién de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
819.647, marca AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 24 de febrero de 2008, para distinguir servicios en clase 38.
Disponible [en linea] http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc .
s.asp?Nro Sol=C37DA (consulta: 6 de Abril de 2010).

18. Impresién de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de 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. Disponible [en linea]
http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=8C5BA
(consulta: 6 de Abril de 2010).

19. Impresién de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
645.204, marca AVISOS ECONOMICOS DE EL MERCURIO, registrada con fecha 14
de octubre de 2002, para distinguir productos en clase 16. Disponible [en linea]
http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=8C5B8
(consulta: 6 de Abril de 2010).

20. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
600.498, marca AVISOS ECONOMICOS LA SEGUNDA, registrada con fecha 30 de
julio de 2001, para distinguir servicios en clase 38. Disponible [en linea]
http://www.dDi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=7CA3B
(consulta: 6 de Abril de 2010).

21. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
600.499, marca AVISOS ECONOMICOS LA SEGUNDA, registrada con fecha 30 de julio
de 2001, para distinguir productos en clase 16. Disponible [en linea]
J~p~/www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=7CA3A
(consulta: 6 de Abril de 2010).

22. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de 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. Disponible [en
linea]

http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc 1 s.asp?Nro Sol=C28F9
(consulta: 6 de Abril de 2010).

23. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
809.188, marca AVISOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de
2007, para distinguir productos en clase 16. Disponible [en
linea]http:/lwww.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro
Sol=C05C3(consulta: 6 de Abril de 2010).

24. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
809.187, marca AVISOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de



2007, para distinguir servicios enclase 38. Disponible [en linea] http://www.dpi.cl/dpi.
web/Cons Planos Marcas Seg bloc 1 s.asp?Nro Sol=C05C2 (consulta: 6 de Abril de
2010).
25. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
809M50, marca AVISOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de
2007, para distinguir servicios en clase 35. Disponible [en
linea]http://www.dpLcl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s~asp?Nro
Sol=CO5CI (consulta: 6 de Abril de 2010).
26. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro NO
809.049, marca ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre
de 2007, para distinguir productos en clase 16. Disponible [en linea]
http://www.dpi.cl/dpiweb/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol~C05CO
(consulta: 6 de Abril de 2010).
27. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
809.048, marca ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre
de 2007, para distinguir servicios en clase 35. Disponible [en linea] http://www.dpi.cl/dpi
web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=CO5BF (consulta: 6 de Abril de
2010).
28. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
809.047, marca ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre
de 2007, para distinguir servicios en clase 38. Disponible [en linea]
http:Jlwww.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=CO5BE
(consulta: 6 de Abril de 2010).
29. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
752.186, marca ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de
marzo de 2006, para distinguir servicios en clase 38. Disponible [en linea]
http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=AE619
(consulta: 6 de Abril de 2010).
30. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
752.185,
marca ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo de
2006, para distinguir servicios en clase 35. Disponible [en linea] htto://www.dpi.cl/dpi
web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=AE618 (consulta: 6 de Abril de
2010).
31. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
761.200, marca ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 28
de junio de 2006, para distinguir productos en clase 16. Disponible [en linea]
http;//www.dpi.ciidpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=AE617
(consulta: 6 de Abril de 2010).
32. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
752.188, marca CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1
de marzo de 2006, para distinguir servicios en clase 35. Disponible [en linea]
http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc 1 s.asp?Nro Sol=AE6IE
(consulta: 6 de Abril de 2010).
33. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
752.187, marca CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1
de marzo de 2006, para distinguir servicios en clase 38. Disponible [en linea]



http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=AE61D
(consulta: 6 de Abril de 2010).

34. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
761.203, marca CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 28
de junio de 2006, para distinguir productos en clase 16. Disponible [en linea]
http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc i s.asp?Nro Sol=AE61C
(consulta: 6 de Abril de 2010).

35. Impresion de base datos de INAPI, en donde consta la existencia de registro N°
686.432, marca CLASIFICADOS PREMIUM DE EL MERCURIO, registrada con fecha
24 de febrero de 2004, para distinguir productos en clase 16. Disponible [en linea]
http://www.dpi.cl/dpi web/Cons Planos Marcas Seg bloc 1 s.asp?Nro Sol=94DAB
(consulta: 6 de Abril de 2010)..

36. Impresion de base de datos NIC Chile, en donde consta inscripcion de dominio
econdmicosregionales.cl, inscrita con fecha 12 de Mayo de 2008. Disponible [en linea]
http:l1/www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?g=micosregionales.ci (consulta : 6 de Abril de 2010).
37. Impresién pagina de Internet http://clasificados.elmercurio.com/ (consulta: 6 de Abril
de 2010).

38. Impresiéon pagina de Internet http://www.mediosregionales.cl/ (consulta: 6 de Abril
de 2010).

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompafid, con
citacion, en sus escritos de fojas 74 y 109 de autos, los siguientes documentos
probatorios no objetados por la contraria: 1.- Escritura publica de constitucion de la
empresa demandada del afio 1985; 2.- Escritura de modificacion de la empresa
demandada del afio 2000; 3.- Ejemplar del segmento ECONOMICOS REGIONALES
del Diario EL OBSERVADOR, de fecha 7 de abril de 2006; 4.- Ejemplar del segmento
ECONOMICOS REGIONALES del Diario EL OBSERVADOR, de fecha 13 de abril de
2007; 5.- Ejemplar del segmento ECONOMICOS REGIONALES del Diario EL
OBSERVADOR, de fecha 25 de abril de 2008;

|.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 12 de Abril de 2011 y atendido el hecho que se
encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a
las partes para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La
referida resolucion rola a fs. 114 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa
de correos que acreditan la notificacién por correo certificado de dicha resolucion a las
partes, rolan afs. 115y afs. 116 de autos.

Il.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad
de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el



mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio
“economicosregionales.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, AGUSTIN EDWARDS E y COMPANIA,
representada por Alessandri & Compafila Ltda. (AGUSTIN EDWARDS E Y
COMPANIA), RUT: 78.733.740-6 ha tenido el caracter de parte demandante y
EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.; RUT: 79.557.640-1, ha tenido el
caracter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus
derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, que: 1° Que Agustin Edwards E. y Compafiia es una persona juridica
dedicada entre otros, al giro de las publicaciones, estando una parte relevante del giro
el actora relacionado con la difusion de avisos econdmicos, publicados en diversos
medios de comunicacién, que incluyen tanto objetos impresos como digitales,
periodicos de distribucion nacional como El Mercurio, La Segunda, Las Ultimas
Noticias, y de distribucién local, como la Estrella de Anca y El Lider de San Antonio,
tanto es en sus versiones impresas como digitales, y al portal de noticias EMOL, segun
puede apreciarse en la imagen abajo expuesta. 2° Que a mayor abundamiento, el actor
comercializa y distribuye un namero relevante de peridédicos de distribucion, regional y
provincial, todos los cuales cuentan con secciones de avisos econdémicos clasificados.
3° Que como resulta posible apreciar, estos antecedentes demuestran claramente la
vinculacién existente entre el demandante, y el contenido de las expresiones incluidas
en el nombre de dominio de autos, pudiendo constatarse fehacientemente que en
efecto existe una conexién entre la informacion que entrega el nombre de dominio
ECONOMICOSREGIONALES.CL y el actor, no existiendo al respecto elemento alguno
gue pudiese ser constitutivo de error o confusion para los miembros del publico usuario
de Internet, o para el resto de los oferentes en el mercado. 4° Que sin perjuicio del
hecho que el actor es actualmente titular de un nimero considerable de nombres de
dominio que comprenden tanto la expresion ECONOMICOS como REGIONALES, es
necesario que el sefior arbitro tenga presente que a la fecha el actor es efectivamente
titular del dominio ECONOMICOSREGIONALES.CL. En efecto, podréa apreciar que este
nombre de dominio fue inscrito con anterioridad al nombre de dominio de autos, y es
utilizado actualmente por mi representada para distinguir servicios de la especie. 5°
Que consecuentemente, este nombre de dominio es practicamente idéntico al nombre
de dominio de autos, diferenciandose sélo en el hecho que el nombre de dominio de mi
representada se encuentra acentuado, mientras que el nombre de dominio de autos no
lo esta, por lo que en definitiva, la identidad existente entre estos nombres de dominio,
sera fuente de toda clase de errores y confusiones, en el evento que el nombre de
dominio sea concedido al primer solicitante, lo que debe ser evitado por el sefior arbitro,
asignando el nombre de dominio al actor. 6° Un nombre de dominio, al permitir una
adecuada identificacion en la red, constituye una verdadera “direcciéon electrénica”,
mediante la cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa,
persona, o institucién, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la
correspondiente pagina. 7° Que consecuentemente, la asignacion de un nombre de



dominio debe velar no sélo por los intereses privados de los solicitantes, sino que
ademds, debe velar por un interés colectivo, como lo es la informacion clara a través de
las redes digitales, principio que no estaria siendo cumplido de asignarse el nombre de
dominio al primer solicitante. 8° Que en otro orden de ideas, el actor sostiene que ha
registrado en Chile, un conjunto importante de marcas, que contienen una o mas de las
expresiones incluidas dentro del dominio solicitado, lo cual nos permitiria a su juicio
acreditar fehacientemente que utiliza dichas expresiones en el mercado, para distinguir
diversos productos y servicios correspondientes al giro que ejerce, a saber: Registro N°
802.487, marca VIA REGIONAL, registrada con fecha 30 de noviembre de 2007, para
distinguir servicios de las clases 35, 38, y 41; Registro N° 795.763, marca VTA
REGIONAL, registrada con fecha 31 de Agosto de 2007, para distinguir productos de
las clases 9 y 16.; Registro N° 790.539, marca SE REMATA DE MEDIOS
REGIONALES DE EL MERCURIO, registrada con fecha 20 de Junio de 2007, para
distinguir productos de la clase 16; Registro N° 859.047, marca REMATE REGIONAL
DE MEDIOS REGIONALES, registrada con fecha 1 de Septiembre de 2009, para
distinguir servicios de clases 35, 36 y 38; Registro N° 850.533, marca SE REMATA DE
MEDIOS REGIONALES, registrada con fecha 26 de Mayo de 2009, para distinguir
servicios de clases 35, 36 y 38; Registro N° 749.306, marca MEDIOS REGIONALES EL
MERCURIO, registrada con fecha 1 de Febrero de 2006, para distinguir servicios de
clases 35 y 41; Registro N° 749.307, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO,
registrada con fecha 1 de Febrero de 2006, para distinguir productos de la clase 9;
Registro N° 733.653, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con
fecha 16 de Septiembre de 2005, para distinguir servicios de la clase 38; Registro N°
733.654, marca MEDIOS REGIONALES EL MERCURIO, registrada con fecha 16 de
Septiembre de 2005, para distinguir productos de la clase 16; Registro N° 714.642,
marca DIARIOS REGIONALES DE EL MERCURIO, registrada con fecha 12 de Enero
de 2005, para distinguir servicios de la clase 38; Registro N° 714.640, marca DIARIOS
REGIONALES DE EL MERCURIO, registrada con fecha 12 de Enero de 2005, para
distinguir productos de la clase 16; Registro N° 705.691, marca ZONA REGIONAL,
registrada con fecha 14 de Octubre de 2004, para distinguir servicios de la clase 38.
Registro N° 686.447, marca PANORAMA REGIONAL, registrada con fecha 24 de
febrero de 2004, para distinguir productos de la clase 16. Registro N° 646.779, marca
ECONOMIA REGIONAL, registrada con fecha 25 de Octubre de 2001, para distinguir
productos de la clase 16. Registro N° 815.255, marca AVISOS ECONOMICOS
CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, registrada con fecha 30 de enero de 2008, para
distinguir productos en clase 16. 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 N° 819.647, marca AVISOS ECONOMICOS
CLASIFICADOS DE EL MERCURIO, registrada con fecha 24 de febrero de 2008, para
distinguir servicios en clase 38. 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. Registro N° 645.204, marca AVISOS ECONOMICOS
DE EL MERCURIO, registrada con fecha 14 de octubre de 2002, para distinguir
productos en clase 16. Registro NO 600.498, marca AVISOS ECONOMICOS LA
SEGUNDA, registrada con fecha 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. 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. Registro N° 809.188, marca
AVISOS.MERCURTO.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. Registro NO 809.050, marca AVISOS.MERCURIO.CL, registrada
con fecha 27 de noviembre de 2007, para distinguir servicios en clase 35. Registro N°
809.049, marca ECONOMICOS.MERCURIO.CL. registrada con fecha 27 de noviembre
de 2007, para distinguir productos en clase 16. Registro NO 809.048, marca
ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de 2007, para
distinguir servicios en clase 35. Registro N° 809.047, marca
ECONOMICOS.MERCURIO.CL, registrada con fecha 27 de noviembre de 2007, para
distinguir servicios en clase 38. Registro N° 752.186, marca ECONOMICOS ONLINE
DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo de 2006, para distinguir servicios
en clase 38. Registro N° 752.185, marca ECONOMICOS ONLINE DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 1 de marzo de 2006, para distinguir servicios en clase 35. Registro
N° 761.200, marca ECONOMICO QNLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 28
de junio de 2006, para distinguir productos en clase 16. Registro N° 752.188, marca
CLASIFICADOS ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo de
2006, para distinguir servicios en clase 35. Registro N° 752.187, marca CLASIFICADOS
ONLINE DE EL MERCURIO, registrada con fecha 1 de marzo de 2006, para distinguir
servicios en clase 38. Registro N° 761.203, marca CLASIFICADOS ONLINE DE EL
MERCURIO. Registrada con fecha 28 de junio de 2006, para distinguir productos en
clase 16. Registro N° 686.432, marca CLASIFICADOS PREMIUM DE EL MERCURIO,
registrada con fecha 24 de febrero de 2004, para distinguir productos en clase 16. 9°
Continta el demandante expresando que el nombre de dominio solicitado en autos, se
encuentra constituido de expresiones que en la especie, son practicamente idénticas a
varios de los signos registrados como marca por el actor, y ampliamente utilizado por
éste. 10° Que en este sentido, de acuerdo al derecho comparado, asi como también a a
jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado claramente en cuenta la
relacion que existe entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos
comparten caracteristicas comunes, por cuanto ambos poseen un rol identificador, ya
sea de direcciones IP, en el caso de nombres de dominio, o de productos y servicios,
en el caso de las marcas comerciales. Por ende, al resolverse la titularidad de un
nombre de dominio, se debe tener en cuenta, precisamente, la titularidad de los
registros marcarios para el signo pedido como dominio. 11° Que tales criterios han sido
recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamentos de NIC Chile, y, por
consiguiente, si se asignara el nombre de dominio al primer solicitante, ello podria
causar graves confusiones entre los consumidores. 12° Que a mayor abundamiento,
existe una gran cantidad de registros de marcas comerciales, inscritas validamente por
el actor, y que son actualmente utilizadas por él, existiendo en definitiva una estrecha
relacion entre dicho nombre de dominio y el demandante; mas aun, el segundo
solicitante carece absolutamente de registros marcarios que contengan una similitud
gue sobrepase el nivel de identidad existente entre las marcas del actor y el nombre de
dominio de autos, careciendo en definitiva, de un mejor derecho para obtener la
asignacion del nombre de dominio de autos, como asimismo, de intereses legitimos
sobre dicha expresion. 13° Que de esta manera, sefiala el actor que el criterio “first
come, first served”, no puede ni debe ser aplicado al caso de autos, por cuanto cede al
hecho que la solicitud del primer solicitante infringié abiertamente lo prescrito por el



articulo 14 del reglamento de NIC Chile. En consecuencia, es evidente que los
derechos del demandante sobre la expresiéon “ECONOMICOS REGIONALES”, se ven
gravemente vulnerados por la solicitud de este nombre de dominio.

CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales
para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: 1° Que Empresa
Periodistica El Observador Ltda., como su nombre lo indica, es una institucion
especializada en el periodismo regional, enfocandose precisamente en la V Region del
pais y sus noticias, dandole un toque altamente regional al matutino, a diferencia de la
mayoria de los diarios de Santiago. 2° Que la empresa tiene sus origenes en 1985 en
la ciudad de Quillota, y a lo largo de su historia Empresa Periodistica El Observador ha
ido satisfaciendo las necesidades de sus lectores en forma completa. Uno de los
aspectos destacados, es su orientacion a las informaciones integrales para quienes
qguieren desarrollar sus propios proyectos y buscan en el periddico una orientacion para
lograrlo, teniendo un tiraje de miles de ejemplares, los que se distinguen por su
objetividad y calidad de la informacién. 3° Que cada dia la demandada produce un gran
impacto econémico, atrayendo a miles de personas y posibilitando el comercio entre
ellas en la V Region y principalmente Quillota y sus alrededores. En sintesis, la
demandada es una de las mas importante empresas periodisticas de la V Region,
gozando de gran popularidad entre el publico. 4° Que el articulo 14 del reglamento para
la asignacién de nombres de dominio.cl sefiala que es de responsabilidad del solicitante
gue la inscripcion de un nombre de dominio no contrarie normas vigentes sobre abuso
de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, asi como derechos
validamente adquiridos por terceros. Pues bien, la demandada sostiene que so6lo ha
buscado a través del desarrollo de una actividad econémica, por cierto licita, poder ser
un canal de actuacion de terceros y que estos puedan ofertar sus productos o servicios
en su diario regional, liberando al usuario de una preocupacion para entregarle de
manera integral una solucién rapida y eficaz a su requerimiento, resolviendo de paso
multiples necesidades de los usuarios quienes reconocen en la denominacion
“economicosregionales.cl” como un servicio proveniente de la demandada y de nadie
mas. 5° Que en este tipo de litigios rige el principio first come first served cumpliéndose
en autos claramente sus requisitos, mas aun cuando la primera solicitante tiene un
interés legitimo sobre el sitio; tiene derechos sobre el signo pedido y ademas no se
encuentra de mala fe, por ende se hace necesario forzar en su maxima expresion el
aforismo antes sefialado, al punto que el primer solicitante sea el Unico servido. 6° Que
con todo, resulta del todo pertinente sefalar que la demandada utiliza como marca,
desde hace muchos afos la expresion “ECONOMICOS REGIONALES” la que se
encuentra en tramitacion ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo la
solicitud N° 885.807 y 885.806 para la frase de propaganda “ECONOMICOS
REGIONALES EL OBSERVADOR”. Luego, de ser aceptadas estas marcas, con mayor
razon no deberia presentarse problemas para otorgar a la demandada el dominio en
conflicto; conflicto el cual se ha producido por un capricho de la demandante que cree
ver en la denominacion solicitada algin acto de mala fe y de aprovechamiento de
nombre ajeno, lo que escapa a la realidad y al debate juridico de autos.

QUINTO: Que la parte demandante ha acompafiado documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este




sentenciador, que el demandante: a) es titular de varias marcas que contienen ya sea la
palabra “ECONOMICOS” o bien la palabra “REGIONALES”, pero en los que los
vocablos identificatorios en la mayoria de ellas estan contenidos sin duda en la
expresion “El Mercurio” incluida en éstas; b) que el actor es titular del nombre de
dominio econémicosregionales.cl.

SEXTO: Que la parte demandada acompafi6 documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detalla en el punto 1.5.3 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador, que: a) la demandada ha sido el primer solicitante del nombre de dominio
en disputa; b) que la demandada es una empresa con mas 20 afios de trayectoria en la
en el mundo periodistico; y ¢) que a lo menos desde el afio 2006 circula el suplemento
ECONOMICOS REGIONALES de propiedad de la demandada; y d) Que la demandada
tiene un legitimo interés en seguir utilizando dicha expresién a través de una pagina
web que pretende desarrollar.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcién del nombre de dominio en disputa por parte del demandado, no
contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que atendida la prueba rendida en autos y lo expuesto precedentemente,
este Sentenciador puede concluir que el actor, aun cuando es titular de registros
marcarios que presentan cierta proximidad con el nombre de dominio cuya asignacion
es materia de autos, esto es, economicosregionales.cl, y aln cuando es titular del
nombre de dominio econdmicosregionales.cl, no puede considerarse que dichos
registros y nombre de dominio constituyan por si solos un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que atendido lo expuesto precedentemente, y en especial, el hecho que: (i)
la parte demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nombre de
dominio “economicosregionales.cl” para actividades legitimas; y (ii) que ninguna de las
partes ha acreditado en este juicio un mejor derecho que su contraparte, este
Sentenciador llega a la conclusion que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el
nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicacion del principio del
“First Come, First Served”.



.  PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “economicosregionales.cl” a EMPRESA
PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA.; RUT: 79.557.640-1;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular vy;

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula
nacional de identidad N°8.924.471-4 y dofia Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de
identidad N°13.771.745-K, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Joanna Rojas Negrete



