En Santiago de Chile, a 28 de abril del afio dos mil diez, en los autos por conflicto en inscripcion del
nombre de dominio elavisoclasificadoeconomico.cl suscitado entre AGUSTIN EDWARDS E Y
COMPANIA, RUT N°® 78.733.740-6, domiciliado en Avda, Santa Maria 5542, Vitacura, Santiago y
CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA COPESA, RUT N° 91.408.000-2, domiciliado en Ay, Vicufia
Mackenna No 1870, Nufioa, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 19 de junio de 2009, siendo las 21:05:35 GMT, AGUSTIN
EDWARDS E Y COMPANIA formuld solicitud de inscripcion de nombre de dominio
elavisoclasificadoeconomico.cl, constituyéndose asi en el primer solicitante de éste y el dia 13 de
julio de 2009, siendo las 14:29:25 GMT, CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA COPESA
formulé solicitud competitiva dando lugar al presente conflicte de nombres de dominio.

2. Que con fecha 23 de septiembre de 2009 recibié de NIC Chile el Oficio N° 11372, por el gue dofa
Margarita Valdés Cortés comunica a este arbitro su designacién cormo Arbitro del conflicte por la
inscripcion del nombre de dominio elavisoclasificadoeconomico.cl, suscitado las partes ya
individualizadas.

3. Que con fecha 29 de septiembre de 2009 se acepté la designacion y se citd a las partes a audiencia
de conciliacion y/o fijacién del procedimiento para el dia 16 de octubre de 2009 en Roger de Flor 2736
oficina 22, comuna de Las Condes, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada ¥
correo electronico y agregandose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal
correspondientes, tal como consta afs 5.

4. Que con fecha 16 de octubre del afio 2009 a las 12:30 se realizé la audiencia de conciliacion ylo
fijacion del procedimiento, compareciendo por el segundo solicitante dofa Francisea Gonzalez Silva v
por el primer solicitante don Sebastian Molina, quienes acompariaren los poderes con que acreditaron
la representacion invocada y se procedit derechamente a la fijacién del procedimiento.

9. Que a fojas 23 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la primera solicitante, ya
individualizada en autos, guien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en
disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales sefiala.
Afirma que el segundo solicitante desconoce la titularidad que su representada tiene sobre registros
de marcas comerciales practicamente idénticas al dominio salicitado, al igual que nombres de dominio
inscritos por su representada. Destaca gue la expresion contenida en el dominio de autos que
representa una parte relevante del giro de su empresa, que se encuentra relacionada con la difusion
de avisos econémicos, publicados en diversos medios de comunicacion, que incluyen tanto objetos
impresos como digitales. Considera que elle demuestra claramente la vinculacién entre su
representada y el contenido de |as expresiones incluidas en el dominio de autos, pudiendo, en su
opinion, constatarse gue existe una conexién entre la informacion que entrega la pagina del dominio
de autos y su representada,

Reitera que su representada es titular de registros marcarios que incluyen expresiones contenidas en
el dominio de autos, con lo que, considera, puede acreditar fehacientemente que su representada
utiliza dichas expresiones en el mercado para distinguir productos y servicios de su giro. Enumera los
registros marcarios relacionados, destacando que el dominio de autos, se encuentra constituido de
expresiones que son practicamente idénticas a varios de los signos registrados como marca por su
mandante y utilizados por éste.

Considera relevante que de los citados registros muchos de ellos incluyen expresiones tales como
"ONLINE" o que imitan la estructura de grafica de un nombre de dominio, o gue considera que
demuestra en forma aun mas categdrica la relacién entre su representada e Internet.

Destaca que el derecho comparado y la jurisprudencia ha considerado la relacian que existe entre
nombres de dominios y marcas comerciales, al tener ambas caracteristicas comunes, por cuanto
ambas poseen un rol identificador, ya sea de direcciones IP en el caso de los dominios, o de



productos y servicios en el caso de marcas comerciales. Considera que al resolverse la titularidad de
un nombre de dominio, se debe tener en cuenta la titularidad de los registros marcarios para el signo
pedido, Continia describiendo que de acuerdo a |la politica uniforme de resolucion de conflictos de
nombres de dominio de ICANN, se reconoce comao aspecto fundamental para la resoclucion de los
conflictos, |a titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestion, y en su titulo preliminar se
considara como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si el dominio
otorgadoe en identico o confusamente similar a una marca de productos o servicios, respecto de la cual
la parte demandante tiene derechos, criterio recogido en los articulos 20, 21 y 22 del reglamento de
NIC Chile.

Alega que su representada es también titular de nombres de dominio que incluyen las expresiones
"AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS®, enumerandolos a continuacion. De ello concluye que un
nombre de dominio al permitir una adecuada identificacion en la red, constituye una verdadera
“direccion electronica’, por la cual los usuarios identifican una determinada empresa en este casa.

Considera que el no otorgamiento del nombre de dominio de autos a su representada en su calidad de
primer solicitante, solo provocaria errores y confusiones entre el plblico,

Destaca que el segundo solicitante carece absolutamente de registros marcarios que contengan una -
similitud que sobrepase el nivel de jdentidad existente entre las marcas de su representada y el
dominio de autos, lo que considera, lo hace carecer de un mejor derecho para cbtener la asignacidn
del dominio y de intereses legitimos sobre dicha expresion,

. Que a fojas 97 y siguientes, el segundo solicitante presentd sus alegaciones de mejor derecho. Cita
un pronunciamiento de de |la Comision Preventiva Central, gque se pronuncia en el sentide de destacar
gue los nombres de dominios son localizadores en la red por lo que los derechos marcarios que se
invoquen deberan ser existentes, serios y concluyentes para ser considerados. Seflala, entonces, que
su mandante es titular de los dominios avisosclasificados.cl desde el afio 1999 y avisos-clasificados.cl
del afio 2008, con lo cual considera que es reconocido en el mercado por esta expresion. Informa que
su representado es un agente empresarial de especial nivel de notoriedad y fama, al ser una empresa
periodistica con mayor nivel de posicionamiento, publicaciones a las cuales acceden sus
consumidores no solo en formato en papel sinc que tambien virtual. Destaca que es ademas titular de
varias marcas posicionadas en los mercados relevantes,

De esta forma considera que la expresion AVISOS CLASIFICADOS es patrimonio esencial de su
representada, por lo cual el dominio de autos es variante sin relevancia de estas expresiones. Cita el
articulo 14, y analiza las normas vigentes scbre abuso de publicidad v Ley de Proteccion al
Consumidor en cuanto considera gque los nombres de dominio constituyen una medalidad de
identificacién en la red, por lo que considera que si Internet corresponde a dicha realidad, deben
respeclarse normas minimas, emanadas de los articulos 4 y 13, en cuanto considera que de existir un
dominioc que claramente cumple funciones publicitarias coincidente con una expresion creada y
posicionada por su mandante en manos de tercer persona, induciria necesariamente al consumidor a
errores o confusiones que deben ser evitados, por lo que considera claro que la solicitud del primer
solicitante claramente contraria las normas de publicidad.

En base al Convenio de Paris articulo 10, numerales 2 y 3 concluye que la confusion debera ser
evitada a través de la concesioén del nombre de dominio a su representada.

Por dlitimo considera gue le expresion AVISO CLASIFICADO ECONOMICO se identifica con un
cumulo de signos que se encuentran en el patrimonio de su mandante, en donde considera que &l
consumidor asocia de manera natural su procedencia. Opina que s una caracteristica del mercado
donde los consumidores no se preocupan de las realidades registrales, sino que se dejan llevar por la
memorizacion de marcas en funcion de su propia publicidad o incluso por su propio origen, situacion
que considera ocurre en autos,

Concluye que su representada es portadora de un alto nivel de posicionamiento con lo cual su
representada es quien tiene mejor derecho sobre |a expresion en conflicto.



7. Que, a fojas 104 el Tribunal dio traslado a las presentaciones del primer y segundo solicitante y a fojas
105 se citd a las partes a oir sentencia,

CONSIDERANDOC:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cual de las partes
solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominic en disputa, esto es,
"glavisoclasificadoeconomico.el’,

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first
served’, actualizacion tecnologica del antiguo aforismo juridico "prior in tempore prior in jure”, siempre
que las partes esten en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio gue rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando
ambos solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna
de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacién habrd de tenerse en cuenta gue por su
funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio
identicos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que antes
enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERDO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un
arbitro arbitrador, que debera, conforme a su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la
prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda
resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccién natural a la
proliferacion del uso de sistemas de informacion y el crecimiento de Internet y su desarrolle como medio
a traves del cual las personas naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales interesados
en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar 2 ellos de forma simple y practicamente
intuitiva. Esto ha llevado a gue areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo
tecnoldgico hoy se encuentren abocadas al estudic de como este fendmeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adguiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es el caso del derecho
marcario, que se acerca a este tema toda vez que la inscripcion de un nombre de dominio puede
preducir efectos no deseados respecto de derechos marcarios constituidos y vigentes, Es asimismo el
caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a fravés de la inscripcién de un
dominio pueda afectar |a libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinada.

QUINTO: Que en el caso de autos la primera solicitante ha alegado que |a asignacion del nombre de
dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus derechos
marcarios, considerando que es titular de numerosas marcas comerciales y nombres de dominio que
incluyen los terminos que forman el dominio de autos, lo cual, alega, lo hace engafiosamente similar a
este. Argumenta ademas que debe considerarse el principio first come, first served.

SEXTC: Que el segundo solicitante también hace valer sus derechos sobre el término en base a dos
nombres de dominios que incorporan parte del dominio de autos, que consideran llevara al publico a
confusion, de forma de considerarse como publicidad engafiosa.

SEPTIMO: Que, habiendo acreditado ambos solicitantes la existencia de un interés legitimo de su parte,
debe asimismo considerarse que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturalera
mnemotecnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacidn y comunicacion fluida y eficiente
entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, este arbitro debe velar por que no se
produzca un error de comunicacion entre los consumidores y plblico en general, al momento de buscar
en la Web los servicios o productos que se buscan. En este sentido, debe tenerse presente que la
similitud de dos nombres de dominios e incluse su identidad fonética, no es causal por si misma para
inducir a error, considerando que es una herramienta de localizacion. Es relevante destacar que si en el
mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios ello podra ser



considerado perjudicial para el plblico consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no
se puede aplicarse el mismo razonamiento, criterio que se utiliza incluso en materia de marcas
comerciales, y que justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases
relevantes. Sin embargo, en el caso de autos, de los argumentos expuestos por las partes, se desprende
que el rubro al que el primer solicitante pretende asociar el nombre de dominio solicitado es similar al
giro que pretende darle el segundo solicitante en estos autos, razén por la cual esta consideracion cobra
especial relevancia,

OCTAVO: Que, la segunda solicitante no acredita en virtud de la documentacién acompafiada registros
marcarios identicos o similares al dominio solicitado. Su argumentacion sélo se funda en la titularidad que
posee sobre nombres de dominio que, si bien son similares al signo pedido, contienen, al igual que &l
dominio en disputa, palabras de uso genérico, por lo que ne constituyen una creacion de la segunda
solicitante que le permita reclamar una posicion excluyente sobre dichas palabras. Por otra parte, en
cuanto a la argumentacion de la segunda solicitante referida a su posicionamiento en el mercado sobre Ia
base de la expresion avisos clasificados, contenida en los sitios de domino de los que es titular y en el
dominio en disputa, cabe hacer presente que, buscados dichos sitios de domino se evidencia gue estos
ne s encuentran activos.

NOVENOQ: Que si bien es cierto el nombre de dominio solicitado comprende palabras de uso generico,
sobre las gue ninguno de los solicitantes se puede atribuir un acto de creacion, el primer solicitante,
ademas de contar con registros marcarios y dominios similares al signo solicitado, tal como fue
acreditado en autos, evidencia en su argumentacion, apoyada en los documentos acompafados, un
posicianamiento en el mercado de |a expresion el aviso clasificado econdmico, del que carecen los otros
dos solicitantes,

DECIMO: Que dado el posicionamiento de la marca EL AVISO CLASIFICADD ECONOMICO en el
mercado logrado por el primer solicitante es evidente que el publico relacionara el dominio disputado en
autos con esta empresa.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio ¢l de NIC Chile,
SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio elavisoclasificadoeconomico.cl
al primer solicitante, AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA, ya individualizado en autos.

Notifiguese |a presente resolucion a los interesados por carta certificada y & NIC Chile por correo
electrénico firmado digitalmente,

lejand oya Bruzzone
A/R/B-I RO ARBITRADOR
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