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Santiago, 30 de Mayo de 2008. 

 

Juicio arbitral eldiariodeagustin.cl  

Rol 01 - 2008 

 

VISTOS: 

 

Que mediante OF 08526 de Nic Chile, de 02 de Enero de 2008, se designó a la suscrita 

como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio 

eldiariodeagustin.cl  

 

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a 

las partes, mediante resolución de 04 de Enero de 2008, a una audiencia de conciliación 

y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 21 de Enero de 2008, a las 15:30 horas, 

en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo 

que consta en autos. 

 

Que con fecha 21 de Enero de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la 

asistencia de don IGNACIO AGÜERO PIWONKA, como primer solicitante; de doña 

VIVIAN ALEJANDRA TICONA WEISE, abogado, con poder delegado de los mandatarios 

del Estudio Alessandri y Cía., en representación de AGUSTIN EDWARDS E. Y 

COMPAÑIA, como segundo solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto. 

 

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4° , anexo 1, del Procedimiento de 

Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento 

arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente a 

las partes asistentes. 

 

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles 

para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud 

del nombre de dominio. 

 

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante allegaron 

sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, con fecha 8 de Abril de 

2008, se recibió la causa a prueba, y el día 26 de Mayo de 2008, se citó a las partes para 

oír sentencia. 

 

 

Y además teniendo presente: 

1°.   Que a fojas 12, con fecha 7 de Marzo de 2008, don Agustín Agüero Piwonka, como 

primer solicitante, adjuntó al proceso un escrito en el cual expone sus argumentos, para 

obtener que le sea otorgado el dominio en disputa. 

 

2°.  Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes: 
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a) Que como primer solicitante y en su calidad de reconocido director y 

productor de documentales, se encuentra realizando un video documental 

titulado “El diario de Agustín”, el cual es registro de una investigación 

académica realizada por seis estudiantes de último año de la Escuela de 

Periodismo de la Universidad de Chile, realizado en convenio con el Instituto 

de Comunicación e Imagen de dicha casa de estudios, y que cuenta con el 

apoyo de la Fundación Ford. En esta investigación los estudiantes se 

encuentran realizando sus tesis de grado indagando lo que ha sido el rol de 

la prensa escrita en los últimos años del acontecer del país, focalizándose 

principalmente en el diario El Mercurio. 

 

b) Expone además que el citado documental es producido por sí, y por el 

ingeniero comercial Fernando Villagrán, que en su calidad de productor 

asociado de dicho documental, ha inscrito a su nombre en el Registro de 

Marcas Comerciales, como servicio en clase 41, de Actividades Culturales, 

producción de películas y/o videos, el título “El diario de Agustín”, con el 

propósito de poder utilizarlo para el documental que dirige y que ambos 

producen. Esta marca fue otorgada por el plazo de 10 años, contados desde 

el 26 de Octubre de 2007, motivo por el cual el documental se titulará con 

pleno derecho “El diario de Agustín”. En atención a lo anterior, la inscripción 

del nombre  de dominio en disputa eldiariodeagustin.cl, constituyó un 

trámite normal consecuente con que el documental “El diario de Agustín”, 

tenga un dominio para la información y difusión de su existencia acorde con 

su título, señalando además que la utilización del dominio en disputa en nada 

puede afectar la actividad del segundo solicitante, pues sólo existirá como 

informante y difusor de un único film documental. 

 

3°.  Que el primer solicitante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la 

contraria: 

1. Declaración simple de don Fernando Villagrán C., en el cual señala la 

inscripción de la marca comercial “El diario de Agustín”, a su nombre, 

para utilizarla como identificación del video documental mencionado. 

2. Copia simple de registro de marca comercial EL DIARIO DE 

AGUSTIN, N° 770.619, clase 41. 

 

4°.  Que con fecha 7 de Marzo de 2008, doña Viviana Ticona Weise, abogado, en 

representación de AGUSTÍN EDWARDS E. Y COMPAÑÍA, como segundo solicitante y 

demandante, interpone demanda arbitral por asignación del  nombre de dominio 

eldiariodeagustin.cl , en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea 

asignado el nombre de dominio en disputa. 

 

5°.  Sus argumentos  son los siguientes: 

a) Señala que presentó su solicitud competitiva Agustín Edwards E. y Compañía, 

atendida la existencia previa del registro de su marca “AGUSTIN EDWARDS”, 

bajo el N° 737.340 y N° 713.712, señalando que la m arca solicitada tiene como 
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único término distintivo la expresión “AGUSTIN” haciendo referencia, -como 

señaló el primer solicitante en la audiencia de conciliación-, al diario del cual es 

propietario don Agustín Edwards. Hace presente que su mandante posee 

numerosos diarios, registrados hace muchos años como marcas comerciales, 

entre otros: 

- EL MERCURIO, registro N° 645.190 

- EL MERCURIO, registro N° 708.409 

- EL MERCURIO, registro N° 761.268 

- MERCURIO DIRECTO, registro N° 682.714 

- DIARIO EL ENCONTRADOR, registro N° 605.187 

- DIARIA MATINAL DIARIO SE BUSCA, registro N° 626.1 24 

- DIARIOS REGIONALES DE EL MERCURIO, registro N° 71 4.640 

- EL DIARIO AUSTRAL, registro N° 587.433 

- EL DIARIO AUSTRAL, registro N° 609.915 

- EL DIARIO AUSTRAL DE VALDIVIA,  registro N° 587.4 34 

- EL DIARIO AUSTRAL DE OSORNO, registro N° 587.432 

- EL DIARIO LA SEGUNDA, registro N° 607.230 

- EL DIARIO AUSTRAL REGION DE LOS RIOS, registro N° 771.205 

- EL DIARIO AUTRAL REGION DE LOS RIOS, registro N° 771.209 

- EL DIARIO AUSTRAL DE LA REGION DE LOS RIOS, registro N° 771.210 

- EL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS, registro N° 771.21 1 

- EL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS, registro N° 771.21 5 

- EL DIARIO AUSTRAL DE LA REGION DE LOS RIOS, registro N° 771.216 

 

En virtud de lo anterior, hace presente que el nombre de dominio eldiariodeagustin.cl  

inducirá al público a todo tipo de errores o confusiones al pertenecer a un tercero ajeno al 

mismo, pensando que se trata de una página de propiedad del segundo solicitante. 

 

Luego, señala que su mandante tiene registrada su marca “AGUSTIN EDWARDS”, y por 

un error administrativo no se opusieron dentro de plazo a la solicitud de marca “EL 

DIARIO DE AGUSTIN”, sin embargo, han solicitado el rechazo de oficio por las mismas 

razones expuestas en el presente juicio.  

 

A continuación, indica que el segundo solicitante es una persona pública reconocida en 

Chile por su trayectoria, de manera que la concesión del nombre de dominio de autos al 

primer solicitante le causaría un gran perjuicio, puesto que las personas tenderían a 

pensar que se trata de la página web de propiedad del segundo solicitante, y no de un 

tercero no relacional, quien a lo mejor no llegue a darle el uso correspondiente a dicho 

dominio de Internet, afectando su reputación. Hace presente además, que el segundo 

solicitante es dueño del diario El Mercurio, el cual forma parte de la mayor empresa 

periodística de Chile, actualmente compuesta por 15 diarios, de circulación tanto regional 

como nacional. 

 

Luego, el segundo solicitante hace una breve reseña de la evolución del diario El 

Mercurio de Valparaíso, señalando a grandes rasgos que su mandante se vincula a 
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través de éste desde el año 1880, fecha en que don Agustín Edwards Ross adquiere el 

citado periódico, estando la familia Edwards ligada al mismo hasta nuestros días, siendo 

dirigido en la actualidad por don Agustín Edwards Eastman. Es así como se evidencia 

que el nombre Agustín siempre ha ido ligado al segundo solicitante en lo que se refiere a 

publicaciones periódicas no por casualidad, sino porque a través de él, generaciones de 

sucesores en la familia Edwards han mantenido principios y valores ligados a sus 

publicaciones lo cual podría verse afectado si se concede el nombre de dominio al primer 

solicitante. 

 

b) Luego, el segundo solicitante señala que el nombre de dominio constituye una 

verdadera “dirección electrónica” mediante el cual los usuarios conocen e 

identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario 

de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Es 

así como un consumidor si digita eldiariodeagustin.cl, no pretende encontrar 

antecedentes que no dicen ninguna relación con el segundo solicitante. Esta 

relación entre nombres de dominio y marcas comerciales se evidencia tanto en 

derecho comparado como en la jurisprudencia relativa al particular, ya que tanto 

nombres de dominio como marcas comerciales pretenden tener un rol de 

identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de 

Internet, por lo que 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. 

 

c) Luego, señala que en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de 

Nombres de Dominio UDRP, desarrollada por ICANN, se reconoce el criterio de 

la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido, y en su título 

preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de 

disputa de dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente 

similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte 

demandada tiene derechos. Este criterio además ha sido recogido por los 

artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, y por consiguiente, si se 

asignara el nombre de dominio al primer solicitante, ello podría causar graves 

confusiones entre los consumidores, más si se tiene en consideración la 

existencia de un registro marcario que el segundo solicitante pretende impugnar 

a nombre de otra persona. Además, señala que se debe tener presente lo 

dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, que al referirse a las revocaciones de 

los nombres de dominio, señala como condición que el nombre de dominio sea 

idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios o a un 

nombre por el cual el reclamante es reconocido o que el asignatario del nombre 

de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto a éste.  

 

  

6°.  Que el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la 

contraria: 
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1. Copia simple de registro de marca comercial AGUSTIN EDWARDS, N° 

651.212, clase 35, 38, 40, 41. 

2. Copia simple de registro de marca comercial AGUSTIN EDWARDS, N° 

654.237, clase 42. 

3. Copia simple de registro de marca comercial AGUSTIN EDWARDS, N° 

654.238, clase 33. 

 

 

4°.   Que el primer solicitante, haciendo uso del traslado conferido a fojas 27, con fecha 14 

de Marzo de 2008 hace presente a este tribunal,  las siguientes consideraciones: 

a) Solicita que le sea asignado el nombre de dominio en disputa, como natural 

consecuencia de la existencia previa de la marca “El diario de Agustín”, 

otorgada a don Fernando Villagrán Carmona, profesional integrante del 

equipo que realiza el proyecto audiovisual de la misma denominación, que 

dirige el primer solicitante.  

b) Hace presente además que la larga lista de marcas comerciales a que hace 

alusión la demanda del segundo solicitante, dice relación con los numerosos 

órganos de prensa escrita de que es propietario; todas ellas están inscritas 

en relación a medios inscritos, lo que es distinto de la clase 41 dirigida a 

actividad cultural y producción de películas y/o videos, en que fue otorgada 

“El diario de Agustín”. Entonces, resulta impresentable que los demandantes 

señalen que “debido a un error administrativo” no presentaron oposición a la 

solicitud original de la marca comercial, y ahora especulen con la 

presentación de un recurso de nulidad carente de alguna fundamentación 

legal que los demandantes hayan podido exponer.  

c) Señala además que la argumentación del demandante respecto de que el 

nombre de dominio eldiariodeagustin.cl “inducirá al público a todo tipo de 

errores” y que el público “pensará que se trata de una página de propiedad 

de don Agustín” (Edwards) no solo desafía el sentido común de las personas, 

sino también la lógica elemental y las razones legales tenidas en cuenta por 

la autoridad que otorgó dicha marca. El usuario de Internet que acceda al 

dominio eldiariodeagustin.cl lo hará sólo en búsqueda de información de la 

película documental El Diario de Agustín, que se titula así por la existencia de 

la marca comercial inscrita de la misma denominación. Es por este motivo 

que el segundo solicitante no debe temer a este riesgo de error o confusión 

puesto que la denominación “eldiariodeagustin” no le es ajena, al contar con 

la marca “El diario de Agustín” para titular el video documental que realiza el 

primer solicitante, y luego porque nadie pensará que se trata de una página 

propiedad de “don Agustín”, sino la página de la película “El diario de 

Agustín”. 

d) Por otra parte, el primer solicitante, señala que pretender que cada 

denominación que incluya la palabra Agustín necesariamente se refiera a 

“don Agustín Edwards” significa no considerar la existencia de otros miles de 

Agustines existentes en el mundo. En la misma línea, señala que la necesaria 

compatibilidad entre una marca comercial y un nombre de dominio 
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correspondiente, según lo estipulado en el Reglamento de NIC Chile, sólo se 

cumplirá cabalmente otorgándolo a quien lo posee legalmente, y a contrario 

sensu de lo señalado por el segundo solicitante, si el citado dominio se 

otorgara a ellos, vulneraría el espíritu y letra de dicha reglamentación. Señala 

además que la marca “El diario de Agustín” no tiene ninguna relación con la 

marca Agustín Edwards que acompaña el segundo solicitante pues es 

precisamente el apellido Edwards lo que lo distingue de los demás Agustines, 

ni tampoco tiene ninguna relación con las demás marcas presentadas por el 

segundo solicitante referidas a periódicos. La palabra “Agustín” es un nombre 

propio que no hace alusión a la marca “Agustín Edwards” ni a ninguno de los 

diarios nombrados por el demandante. 

 

5°. Que, a fojas 35, y haciendo uso del traslado conferido, el demandante con fecha 18 

de Marzo de 2008 hace presente a este tribunal consideraciones adicionales, que se 

resumen así: 

 

a) En primer lugar, señala que la defensa del primer solicitante radica en la 

existencia de la marca EL DIARIO DE AGUSTIN, la que sin embargo se 

encuentra registrada por un tercero y no por el primer solicitante, por lo cual 

no puede alegar éste que su mejor derecho está amparado en un registro 

marcario cuyo titular es un tercero. Mas aún si tomamos en consideración 

que los argumentos del segundo solicitante se fundan en el hecho que sin 

lugar a dudas el proyecto audiovisual hace referencia a él. Todo esto, basado 

en las propias declaraciones de la contraparte en la audiencia de conciliación 

y en el hecho de que se tomó contacto con El Mercurio para obtener 

información base para hacer el documental. Incluso se intentó entrevistar al 

propio Agustín Edwards quien no accedió a tal entrevista, precisamente por 

el mal uso que se le puede dar a ésta. Ante la aseveración del primer 

solicitante respecto a la existencia de “otros miles de agustines” esta defensa 

se desvirtúa totalmente al conocer la intencionalidad del dominio, su objeto y 

las razones para su elección. 

 

 

6°.  Que, con fecha 4 de Abril de 2008, el primer solicitante adjuntó los siguientes 

documentos, no objetados por la contraria:  

 

1.- Declaración jurada efectuada por don Fernando Villagrán Carmona, extendida ante el 

Notario Titular Sr. Camilo Valenzuela Riveros, con fecha 3 de Abril de 2008, en donde 

declara que le ha sido concedida la marca comercial “El diario de Agustín”, en clase 41, y 

en cuanto a que autoriza para que don Ignacio Agüero Piwonka inscriba el nombre de 

dominio eldiariodeagustin.cl por cuanto el suscrito es coproductor con el señor Agüero 

en la realización del proyecto audiovisual “El Diario de Agustín”. 

2.- Copia simple de registro de marca comercial EL DIARIO DE AGUSTIN, N° 770,619, 

clase 41. 
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7°. Que, a fojas 39, con fecha 8 de Abril de 2008, se recibió la causa a prueba, fijándose 

como hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes los siguientes: 

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio eldiariodeagustin.cl. 

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación 

eldiariodeagustin.cl. 

 

 

8°. Que, a fojas 46, con fecha 23 de Marzo de 2008, el primer solicitante acompañó los 

siguientes documentos, no objetados por la parte contraria: 

1.- Copia autorizada ante notario de Certificado de Registro de marca comercial EL 

DIARIO DE AGUSTIN, N° 770.619, clase 41. 

2.- Memorando N° 1 de fecha 07 de Marzo de 2006, ex pedido por el Instituto de la 

Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde consta la utilización del 

nombre “El diario de Agustín” a contar de esa fecha. 

3.- Carta al Rector de la Universidad de Chile, Sr. Luis Riveros, del Sr. Augusto Varas, 

representante de la Fundación Ford, de Enero de 2006, en la cual consta una donación 

hecha por dicho organismo para la realización del Taller de Memoristas “El diario de 

Agustín”. 

4.- Decreto de la Rectoría de la Universidad de Chile N° 0024818 / 2006, que contrata los 

servicios de la periodista Colomba Orrego Sánchez como transcriptora del Proyecto El 

Diario de Agustín en el programa de Libertad de Expresión del Instituto de la 

Comunicación e Imagen de dicha Universidad. 

 

Además, reitera el siguiente documento, no objetado por la contraria: 

1.- Declaración jurada efectuada por don Fernando Villagrán Carmona, extendida ante el 

Notario Titular Sr. Camilo Valenzuela Riveros, con fecha 3 de Abril de 2008, en donde 

declara que le ha sido concedida la marca comercial “El diario de Agustín”, en clase 41, y 

en cuanto a que autoriza para que don Ignacio Agüero Piwonka inscriba el nombre de 

dominio eldiariodeagustin.cl por cuanto el suscrito es coproductor con el señor Agüero 

en la realización del proyecto audiovisual “El Diario de Agustín”. 

 

9°. Que, a fojas 46, en el mismo escrito antes señalado, el primer solicitante pidió a este 

tribunal fijar día y hora para el otorgamiento de prueba testimonial, lo que se desestimó, 

con arreglo a las bases de procedimiento fijadas a fojas 10 y siguientes de autos, en el 

cual expresamente se señala que se admitirán todos los medios de prueba legales, 

exceptuando la prueba testimonial. 

 

10°. Que, con fecha 26 de Mayo de 2008, este tribunal citó a las partes a oír sentencia. 
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a 

este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes 

en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en 

disputa, eldiariodeagustin.cl  

 

SEGUNDO: Que don IGNACIO AGÜERO PIWONKA , es el primer solicitante del dominio 

en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, 

conocido como “first come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual nos 

señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el 

nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio 

debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es 

procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan 

justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante. 

 

TERCERO: Que la parte demandada y primer solicitante, para los efectos de acreditar un 

legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, el 

encontrarse realizando un proyecto audiovisual, en el cual él es el realizador a cargo, 

fruto de una investigación realizada a nivel universitario, con respecto al rol de la prensa 

escrita en los últimos años en nuestro país, focalizándose en el diario El Mercurio. Para 

revestir a su proyecto de una esfera de protección, es que un tercero, el Sr. Fernando 

Villagrán Carmona, ingeniero comercial y co-realizador del citado proyecto, ha inscrito en 

el Registro de Marcas Comerciales la denominación “El diario de Agustín”, N° 770.619, 

en la clase 41, esto es,  la de actividades culturales, y producción de películas y/o videos. 

Si bien esta marca comercial ha sido registrada por un tercero ajeno al juicio, queda de 

manifiesto -según los antecedentes aportados a este tribunal- que este tercero ha 

manifestado su voluntad expresa en relación a las pretensiones del primer solicitante, 

brindándole apoyo para la inscripción del nombre de dominio eldiariodeagustin.cl. Es 

así como este tribunal estima que dicha marca comercial, ligada al proyecto audiovisual 

del primer solicitante, es el elemento central en el cual sustenta sus pretensiones dicho 

solicitante. 

 

CUARTO:  Que la parte demandante y segundo solicitante, AGUSTÍN EDWARDS E. Y 

COMPAÑÍA,  para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de 

dominio en disputa, ha invocado entre otros, que es el propietario de más de 15 

periódicos de circulación a nivel regional como nacional, encontrándose entre estos el 

diario El Mercurio y El Mercurio de Valparaíso, diarios importantes a nivel nacional, y que 

desde el año 1880 se encuentra ligado a la familia Edwards, mediante la adquisición que 

hiciera de éste don Agustín Edwards Ross, estando ligado a la fecha a la misma familia, 

siendo su actual propietario don Agustín Edwards Eastman. Señala además, que los 

valores y principios difundidos a través de sus publicaciones, se verán afectados si es 

que el nombre de dominio solicitado se le asignase al primer solicitante, ello, porque ha 

sido la familia Edwards, principalmente a través de don Agustín Edwards Ross y su 

sucesión, llegando hasta don Agustín Edwards Eastman, quienes  con esfuerzo han 

dotado a sus publicaciones de una fama y notoriedad tal, que se verán gravemente 
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afectados si el nombre de dominio eldiariodeagustin.cl  -que claramente hace referencia 

al periódico propiedad del segundo solicitante-, es inscrito por una persona que nada 

tiene que ver con ellos.  

Señalan además, que son titulares de diversas marcas comerciales, destacando las que 

llevan por nombre AGUSTIN EDWARDS, acompañadas debidamente a este proceso, 

argumentando que el único término distintivo de la denominación pedida es la expresión 

AGUSTIN, que hace referencia al diario del cual es propietario don Agustín Edwards. Es 

por ello, y ya que la marca AGUSTIN EDWARDS se asocia claramente con el segundo 

solicitante,  que el éste solicitante es titular de un mejor derecho para la obtención del 

nombre de dominio disputado, lo que este tribunal estimará como elemento de base para 

sus pretensiones, con la existencia de las marcas comerciales antes mencionadas, entre 

otros. 

 

QUINTO: Que este tribunal hace presente que ambos solicitantes han allegado a este 

proceso diversos antecedentes que justifican sus pretensiones, teniendo en especial 

consideración que ambos solicitantes han hecho valer sus derechos con respecto al 

nombre de dominio en disputa, teniendo como argumento central ser los titulares de 

diversas marcas comerciales. En este sentido, este tribunal estima que existe una mayor 

correspondencia entre la marca comercial hecha valer por el primer solicitante y el 

nombre de dominio en disputa, que la alegada por el segundo solicitante, toda vez que si 

bien éste argumenta que el elemento central del nombre de dominio pedido es la 

expresión “Agustín”, y que ésta se encuentra relacionada con sus registros “Agustín 

Edwards”, es el primer solicitante quien exhibe una correlación y correspondencia 

idéntica entre su marca comercial y el nombre de dominio en disputa, toda vez que su 

marca comercial “El diario de Agustín”, es idéntica al elemento central del nombre de 

dominio pedido, esto es, eldiariodeagustin .cl  

 

SEXTO: Que, en relación con lo anterior, este tribunal estima que si bien la marca 

comercial alegada por el primer solicitante no le corresponde a él sino que a un tercero, 

este tribunal considera que el primer solicitante ha aportado pruebas suficientes como 

para formar convicción en este juez árbitro, en el sentido de que el titular de la marca 

comercial, no sólo se encuentra en conocimiento del uso de su marca comercial, sino que 

además es el co-realizador del proyecto audiovisual que dirige el primer solicitante, con lo 

cual este tribunal estima que existe una relación estrecha entre el titular de la marca 

comercial y el primer solicitante, debido a que ambos se encuentran realizando un 

proyecto audiovisual en común. Es por este motivo que este tribunal considerará como 

válido el argumento de marca comercial esgrimido para tal efecto, por los motivos 

expuestos anteriormente. 

 

SÉPTIMO: Que este tribunal estima entonces, que es el primer solicitante quien es 

usuario de la expresión “El diario de Agustín”; que el segundo solicitante, al solicitar la 

asignación del nombre de dominio eldiariodeagustin.cl , en contra de las pretensiones 

del primero, actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana 

exclusivamente de la existencia de registros marcarios esgrimidos por ambos solicitantes, 

ni de la mayor correlación entre éstos y el nombre de dominio solicitado, verificada por 
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uno de ellos, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes 

acompañados, y teniendo en especial consideración el uso que el primer solicitante ha 

hecho de la expresión “El diario de Agustín”, que confieren en su conjunto al primer 

solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio eldiariodeagustin.cl , toda vez 

que este último ha demostrado encontrarse de buena fe en su actuar, realizando una 

actividad que no vulnera derechos de ninguna especie. 

 

OCTAVO: Que este tribunal hace presente que el primer solicitante posee derechos 

válidos sobre la denominación en disputa, ya que no sólo posee una marca comercial 

registrada que posee una similitud evidente con respecto al nombre de dominio solicitado, 

sino que además ha demostrado en estos autos estar realizando un proyecto audiovisual, 

con lo cual este árbitro entiende que sus pretensiones están provistas de una seriedad 

tal, que no evidencian bajo ningún ámbito una mala fe por parte del primer solicitante en 

relación a la solicitud del nombre de dominio en disputa. 

 

NOVENO: Que este tribunal estima además que el riesgo de mal uso que avisora la parte 

demandante, se diluye puesto que en autos se ha acreditado fehacientemente que se 

está realizando un uso legítimo de la expresión, toda vez que ésta es el nombre de un 

video documental realizado por el primer solicitante y su equipo de trabajo, con lo cual 

este tribunal, si bien entiende que en dicho documental se verá reflejado en parte la 

historia del periódico de propiedad del segundo solicitante, el documental aludido ha 

surgido fruto de una investigación exhaustiva realizada en el ámbito universitario, por la 

cual el rigor con el cual cuenta esta investigación, es un hecho a considerar para este 

tribunal, quien no vislumbra antecedentes que hagan presumir una mala fe del 

demandando, en el sentido de que hará mal uso de dicho documental, y por ende del 

nombre de dominio eldiariodeagustin.cl . 

 

DÉCIMO: Que este Tribunal estima que en el caso en particular, debe considerarse lo 

señalado en el Artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento de Registro de 

Nombres de Dominio .CL, artículo que si bien está dispuesto para el caso de la 

revocación de un dominio, se encuentra en concordancia con las demás disposiciones 

del Reglamento, y al no existir norma expresa para los conflictos de asignación de 

nombres de dominio, debe aplicarse por analogía al caso en cuestión. Este artículo 

dispone que, entre otras, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias (…) 

servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha 

actuado de mala fe: a.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o 

haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o 

servicios bajo ese nombre”. En estos autos, es el primer solicitante quien se encuentra 

bajo dicha hipótesis, y aún cuando este tribunal reconoce que ambos solicitantes 

encuentran protección a sus argumentaciones bajo las marcas comerciales invocadas, el 

primer solicitante se encuentra efectivamente realizando preparaciones para ofrecer 

bienes y servicios de manera legítima, convicción que se sustenta en base a los 

argumentos esgrimidos por el primer solicitante durante el juicio, y además, en el hecho 

de estar amparada la expresión “El diario de Agustín”, bajo el registro marcario 

acompañado por esta parte.  
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UNDÉCIMO: Que la circunstancia de encontrarse amparado el primer solicitante por el 

principio “first come first served” o principio del primer solicitante, se estimará por este 

juez árbitro como argumento para desechar la demanda de oposición, puesto que de su 

examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre 

de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio 

del fair use, y en último término la protección de la buena fe, como principio rector de 

nuestro ordenamiento jurídico, criterio además recogido por la UDRP, desarrollada por 

ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también 

recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile. 

 

 

DUODÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la 

calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad 

le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este 

procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro 

ha valorado todos los antecedentes hechos valer por primer solicitante para respaldar sus 

pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le 

corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe 

asignársele el nombre de dominio eldiariodeagustin.cl, convicción que no se basa 

solamente en el  criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las 

argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes. 

 

DÉCIMO TERCER: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del 

nombre de dominio eldiariodeagustin.cl  al primer solicitante no vulnera derechos de 

ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el 

sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al 

segundo solicitante en derecho correspondan.  

 

DÉCIMO CUARTO:  Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento 

de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de 

Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y 

a la prudencia y equidad, 

 

SE RESUELVE: 

 

Desestimar  la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar definitivamente el 

nombre de dominio eldiariodeagustin.cl  al primer solicitante , esto es, a don IGNACIO 

AGÜERO PIWONKA, Rut N° 6.064.378 – 4.- 
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Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo 

electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile. 

 

 

 

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo. 

 

 

 

 

Janett Fuentealba Rollat 

Abogado 

Juez Árbitro 

Nic Chile. 

 

 

 

 

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago. 

 

 

 


