EMOLRESTAURANTES.CL

Santiago, 27 de Enero de 2012.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.L1.- Compromiso.

Que con fecha 13 de Junio de 2011, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF14387, denominada “Arbitraje dominio emolrestaurantes.cl”, en la cual, y
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relaciébn con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 17 de Junio de 2011 dirigida a NIC Chile, atencion dofia
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefiarlo 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 conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 24 de Junio del afio 2011, a las 18:00 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
gue acreditan la notificacién por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7
a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: Ideas Geniales S.A., RUT N°
96.927.910-K, domiciliada en Malaga 115m of. 1305, comuna de Las Condes, ciudad
de Santiago, Teléfono: 2075608, e-mail: info@ige.cl , quien para efectos de este
procedimiento tendra el caracter de demandado y Agustin Edwards E. y Compafiia,
Representada por Alessandri & Compafia Limitada (Agustin Edwards E vy
Compaiiia) RUT N° 78.733.740-6, con domicilio para estos efectos en Avenida Santa
Maria 5542m comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Teléfono: 7876000, e-mail:
dominios@alessandri.cl , dominiosweb@mercurio.cl , efernandez@mercurio.cl ,
smolina@alessandri.cl quien para efectos de este procedimiento tendra el caracter de
demandante.
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.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de procedimiento.

Con fecha 24 de Junio del afio 2011, siendo las 18:10 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de
ambas partes, por una y como demandado Ideas Geniales S.A., representada por don
Javier Rojas Moraga, y como demandante Agustin Edwards E. y Compaiia,
representado por don Sebastian Molina de Alessandri y Cia., del actuario don Diego
Vera Santa Maria y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo,
se acordo el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectud llamado a
conciliacion, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a
las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del
referido comparendo de conciliacion, nombrandose ademés actuario al abogado sefior
Diego Vera Santa Maria. La citada acta de comparendo rola de fs. 14 a fs. 19 del
expediente arbitral.

.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 33 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Agustin Edwards E y Cia dedujo en contra de Ideas Geniales S.A. representada por
don Javier Rojas Moraga, con el objeto que la asignacion del nombre de dominio
“emolrestaurantes.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se
funda la demanda, y que dice relacién, entre otros, con los siguientes antecedentes de
hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio.CL y normas de derecho:

- La actora sefala que basa su solicitud en el mejor derecho del que se encuentra
premunida, atendido que el nombre de dominio solicitado reproduce sus marcas
comerciales registradas en Chile respecto de la expresion EMOL, como asimismo, los
nombres de dominio de los cuales es titular, y que incluyen dicha expresion. A su vez,
agrega gque la demandante actualmente opera un servicios distinguido bajo la expresion
‘EMOL RESTAURANTES” a través de la pagina http://restaurantes.emol.com. En
efecto, a través de la pagina “‘EMOL RESTAURANTES” se distingue un portal
destinado a entregar informacién referente a restaurantes y otros establecimientos de
este tipo, que, desde su fundacion, ha adquirido un alto grado de distintividad,
convirtiéndose en una de las paginas mas visitadas al momento de buscar
informaciones sobre restaurantes. Consecuentemente, no sélo la expresiéon “EMOL” se
encuentra intimamente vinculada a la actora, sino que la expresion “EMOL
RESTAURANTES” también lo esta, en cuanto se trata de un signo actualmente
utilizado para distinguir uno de los servicios prestados a través del portal EMOL.

- Agrega luego que la demandante es actualmente titular de una solicitud de marca
comercial para la expresion “Emol Restaurante”, N° de solicitud 954715, actualmente en
tramite, para la clase 43, sefialando que existe una intima y exclusiva vinculacion con la
expresion solicitada como nombre de dominio, debiendo ser, en definitiva aceptada a
registro, en razén del mejor derecho de la actora.
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- Sin perjuicio de lo sefalado en el apartado anterior, es necesario tener en
consideracion que la marca comercial EMOL, goza de fama y notoriedad tanto en Chile
como en el extranjero. En efecto, la marca EMOL tuvo su origen a mediados de la
década de 1990, cuando la actora cred este portal electronico como un servicio de
informacion economica y de actualidad para empresas. A partir de 1999, y como
respuesta a la competencia de sitios web dedicados a la entrega de informacién de
actualidad, EMOL se transformé en un portal informativo alimentado por los contenidos
de las ediciones en Internet de El Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda, ademas
de noticias de ultima hora. En la actualidad EMOL es un portal independiente de
informacion en la red, que ha adquirido un alto grado de fama y notoriedad en nuestro
pais, estando en el lugar no. 13 de las paginas mas visitadas de Chile.

- Luego agrega la demandante que a través de los afios transcurridos desde su
fundacion, ha logrado posicionar la expresion EMOL, convirtiéndola en un signo
plenamente distintivo de los servicios que ofrece, ineludiblemente ligada a ella en
cuanto a su origen empresarial. Esto puede ser apreciado a través de los numerosos
registros marcarios inscritos a su nombre en nuestro pais, respecto de la expresion
EMOL, pudiendo citar, a modo de ejemplo, los siguientes: 1.- Marca EMOL, solicitud n°
514474, registro n° 616731 para la clase 16; 2.- Marca EMOL, n° de solicitud 514475,
n° de registro 653339, para las clases 35, 36, 38, 39 y 42; 3.- Marca ACCESO EMOL,
n° de solicitud 514476, n°® de Registro 605782, para la clase 16; 4.- Marca ACCESO
EMOL, n° de solicitud 618990, n° de registro 690804, para las clases 37 y 42; 5.-
Marca EMOL TV, M° de solicitud 831598, n° de Registro 857783, para la clase 16; 6.-
Marca EMOL-TV, n° de solicitud 831599, n° de registro 850532, para la clase 38; 7.-
Marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, n° de solicitud 831600, n°® de registro 859309,
para la clase 16; 8.- Marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, n° de solicitud 831601, n°
de registro 861979, para la clase 38; 9.- Marca EMOLSEGUROS, n° de solicitud
890614, En Tramite, para la clase 36; 10.- Marca EMOL, n° de solicitud 943704, En
Tramite, para la clase 41; 11.- Marca VIVEDESCUENTOS DE EMOL, n° de solicitud
953560, En_Tramite, para la clase 35; 12.- Marca EMOL RESTAURANTE, n° de
solicitud 954715, En Tramite, para la clase 43.

- A continuacion, la actora agrega que de los registros antes citados, su marca se
encuentra ampliamente reconocida en nuestro mercado, siendo un signo distintivo
altamente renombrado, ligado al demandante. Concordantemente, el vinculo creado por
la actora respecto a la expresion EMOL, le otorga un mejor derecho para adjudicarse
todos los nombres de dominio que contengan un signo o expresion esencialmente
idéntico al que la distingue, especialmente el signo de autos, que en la practica
constituye una expresion idéntica. De esta manera, es fundamental que la asignacion
del dominio de autos proteja los intereses del demandante, adquiridos luego de arduos
esfuerzos a lo largo de afios de trabajo, antecedente que debe ser considerado al
momento de dictar la sentencia en la presente controversia, sefialando que a su juicio,
se encuentra suficientemente acreditado que mi mandante posee todos los derechos
que concede la ley 19.039, respecto de la expresiéon “EMOL”, estando plenamente
reconocida como marca en nuestro pais.



- En este sentido, de acuerdo al derecho comparado, asi como también a la
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.

- En todo caso, hay que tener presente que el Reglamento de NIC Chile, sefiala como
condicion para los mismos, que el nombre de dominio sea idéntico 0 engafiosamente
similar a una marca de productos o servicios, o a un nombre por el cual el reclamante
es reconocido. Este hecho debe ser tomado en consideracion al resolverse el mejor
derecho, respecto al nombre de dominio emolrestaurantes.cl.

- La actora agrega que la distintividad que posee la expresién “EMOL”, no se restringe
s6lo al campo de las marcas comerciales, existiendo registros de dominios inscritos
ella, entre los cuales podemos mencionar a los siguientes: emol.cl inscrito por primera
vez con fecha 9 de septiembre de 1997; emol.com inscrito por primera vez con fecha
14 de enero de 1999; emolpropiedades.cl inscrito por primera vez con fecha 12 de
septiembre de 2007; emolseguros.cl inscrito por primera vez con fecha 29 de
diciembre de 2009; emoltv.cl inscrito por primera vez con fecha 2 de abril de 2008;
emolrestaurante.cl inscrito por primera vez con fecha 10 de mayo de 2011. De esto,
expresa la demandante que se aprecia, en el &mbito de las redes digitales, la expresiéon
EMOL se encuentra completamente ligada a ella, existiendo una estrecha y exclusiva
relacion entre dicha expresion y los productos, servicios e informacién ofrecidos por el
demandante a través de Internet. En este sentido, 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, o institucién, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la
correspondiente pagina.

- Luego, el demandante sefiala que el otorgamiento del nombre de dominio de autos al
primer solicitante, sélo produciria desmedro a los nombres de dominio ya utilizados por
la actora, por cuanto provocaria todo tipo de errores y confusiones, que impedirian una
correcta informacion de los usuarios de Internet; hecho que debe ser evitado
concediendo al segundo solicitante el nombre de dominio emolrestaurantes.cl.

- A continuacion, el demandante expresa que es necesario tener en consideracion que
el nombre de dominio solicitado en autos es practicamente idéntico a la marca
comercial EMOL RESTAURANTE. Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, el
nombre de dominio solicitado en autos se encuentra constituido por el signo
EMOLRESTAURANTES, que en la especie, es practicamente idéntico a la marca
comercial EMOL, de su propiedad, como a los dominios inscritos por ella. Ambas
expresiones poseen una fisonomia que, tanto desde un punto de vista grafico como
fonético, es practicamente idéntica. De esta manera, la Unica diferencia que existe entre
ambas expresiones es la adicion del primer solicitante de la expresion
RESTAURANTES, hecho que resulta insuficiente para diferenciar el nombre de dominio



de autos, de las marcas y nombres de dominio registradas por el demandante,
considerando que se trata de una seccion absolutamente genérica, que nada agrega al
dominio, que le permita diferenciarse de la marca de la actora. Agrega luego que de
esta manera, considerando el alto grado de distintividad que posee la expresion EMOL,
en razon de su fama y notoriedad en el mercado, como asimismo, debido a que se trata
de una expresion completamente arbitraria, cualquier uso que se haga de dicha
expresion, necesariamente sera vinculado al origen empresarial de la actora, lo que
provocara toda clase de errores y confusiones entre el publico consumidor. Asimismo,
sefala que es necesario tener presente que la expresion “RESTAURANTES” resulta
ser una expresion genérica e indicativa, lo que necesariamente aumenta el grado de
confusién que puede existir entre los consumidores, quienes se veran inclinados a
pensar que se trata de un dominio destinado a prestar asistencia, informacion y
servicios respecto de los productos que la actora comercializa.

- A continuacién agrega que la solicitud de inscripcion del nombre de dominio por el
primer solicitante EMOLRESTAURANTES.CL es absoluta y completamente abusiva,
hecho que puede ser claramente constatado en el articulo 22 del reglamento de NIC
Chile, literales a) y b).

- Luego sefala que el nombre de dominio de autos ha sido solicitado de mala fe por el
primer solicitante. Agrega que la buena fe, como principio juridico, forma parte del
ndcleo inspirador de todo nuestro ordenamiento juridico, y, en consecuencia, también
del reglamento de NIC Chile, constituyendo un estandar de conducta mediante el cual
se le exige al primer solicitante que al momento de pedir la inscripcion de un
determinado nombre de dominio, o haga con correccidén a las normas y principios de
justicia y equidad. Explica el demandante que en este sentido, la mala fe a la que se
refiere el articulo 22 del Reglamento, es, a contrario sensu, la contravencion a las ideas
de rectitud, correccién y lealtad que deben existir en las solicitudes e inscripciones de
nombres de dominio. Luego expresa que el primer solicitante conocia al momento de
solicitar la inscripcion, sobre la existencia del actora, y de las marcas EMOL registradas
por ella, gracias a la notoriedad que posee en la industria de 4 neumaticos, que el
primer solicitante comercializa, pudiendo incluso apreciar que éste ha consignado las
etiquetas registradas por mi el demandante. En segundo lugar, agrega que el primer
solicitante conocia, al momento de la solicitud, la existencia de las marcas registradas a
nombre de la actora, las cuales no s6lo se encontraban publicamente disponibles en la
base datos del Departamento de Propiedad Industrial, sino que ademas, por la fama y
notoriedad que posee el demandante. Expresa a continuacion el demandante, que
todas estas razones dejan claramente manifiesto, como el primer solicitante no so6lo ha
actuado en forma abusiva al solicitar el presente nombre de dominio, sino que, a fortiori,
ha actuado de mala fe, contraviniendo todo aquello que es resguardado y protegido por
nuestro ordenamiento juridico, razén por la cual es que tenemos la firme conviccion que
su solicitud debe ser absolutamente rechazada, siendo concedida en cambio al
demandante, que si se encuentra legitimado para utilizar el nombre de dominio
EMOLRESTAURANTES.CL.



- Por ultimo, la actora concluye que, de acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca
‘EMOL” se asocia claramente al demandante, y se puede apreciar que es la titular del
mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa.

1.4.2.- Traslado v trAmite evacuado en rebeldia: A fs. 68 de autos figura la resolucion
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el término de diez dias habiles y se tuvo por acompafados los documentos con citacion
de la contraria. EI comprobante de la notificacion por correo electrénico a las partes de
dicha resolucion rola a fs. 69 de autos. Por resolucion de fecha 03 de Agosto de 2011,
se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera
conferido a fs. 68 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las partes,
rolan a fs. 72 y 73 de autos.

I.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucién dictada con fecha 03 de Agosto de
2011, recibio la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fijj6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “emolrestaurantes.cl”.- La interlocutoria
de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun comprobantes que
rolan a fs. 72 y a fs. 73 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompafié, con
citacion, en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1.-
Impresion de la base de datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 653339, correspondiente a
la marca EMOL, registrada por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de julio de
2011). 2.- Impresion de la base de datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 616731,
correspondiente a la marca EMOL, registrada por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta:
7 de julio de 2011). 3.- Impresién de la base de datos en linea del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia de la solicitud No.
954715, correspondiente a la marca EMOL RESTAURANTE, registrada por Agustin
Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de julio de 2011); 4.- Impresion de la base de datos en
linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la
existencia del registro No. 857783, correspondiente a la marca EMOL TV, registrada
por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de julio de 2011); 5.- Impresion de la base
de datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da
cuenta de la existencia del registro No. 861979, correspondiente a la marca EL
MERCURIO EMOL.ONLINE, registrada por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de
julio de 2011); 6.- Impresién de la base de datos en linea del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No.
859309, correspondiente a la marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, registrada por
Agustin Edwards. E. y Cia.(consulta: 7 de julio de 2011); 7.- Impresion de la base
de datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da




cuenta de la existencia del registro No. 690.804, correspondiente a la marca ACCESO
EMOL, registrada por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de julio de 2011); 8.-
Impresion de la base de datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No. 605.782, correspondiente a
la marca ACCESO EMOL, registrada por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de
julio de 2011); 9.- Impresion de la base de datos en linea del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia del registro No.
850.532, correspondiente a la marca EMOL-TV, registrada por Agustin Edwards. E. y
Cia. (consulta: 7 de julio de 2011); 10.- Impresion de la base de datos en linea del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia
de la solicitud No. 953.560, correspondiente a la marca VIVEDESCUENTOS DE EMOL,
registrada por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de julio de 2011); 11.- Impresion
de la base de datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, www.inapi.cl,
que da cuenta de la existencia de la solicitud No. 943.704, correspondiente a la marca
EMOL, registrada por Agustin Edwards. E. y Cia. (consulta: 7 de julio de 2011); 12.-
Impresion de la base de datos en linea del Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
www.inapi.cl, que da cuenta de la existencia de la solicitud No. 890.614,
correspondiente a la marca EMOLSEGUROS, registrada por Agustin Edwards. E. y Cia
(consulta: 7 de julio de 2011); 13.- Impresion de base de datos WHOIS, que da cuenta
de la titularidad del actor sobre el nombre de dominio emol.com. (consulta: 7 de julio de
2011); 14.- Impresion de base de datos NIC Chile, en donde consta la existencia de las
inscripciones hechas por el actor para el dominio emol.cl. (consulta: 7 de julio de 2011);
15.- Impresion de base de datos NIC Chile, en donde consta la existencia de las
inscripciones hechas por el actor para el dominio emolrestaurante.cl. (consulta: 7 de
julio de 2011); 16.- Impresion de base de datos NIC Chile, en donde consta la
existencia de las inscripciones hechas por el actor para el dominio emoltv.cl. (consulta:
7 de julio de 2011); 17.- Impresion de base de datos NIC Chile, en donde consta la
existencia de la inscripcion hechas por el actor para el dominio emolseguros.cl.
(consulta: 7 de julio de 2011); 18.- Impresion de base de datos NIC Chile, en donde
consta la existencia de la inscripcibn hechas por el actor para el dominio
emolpropiedades.cl. (consulta: 7 de julio de 2011); 19.- Impresion de pagina web
identificada bajo el dominio www.emol.com, en donde consta uso hecho por el actor de
la expresion EMOL; 20.- Impresiéon de pagina web identificada bajo el dominio
http://restaurantes.emol.com, en donde consta uso hecho por el actor de la expresion
EMOL RESTAURANTES; 21.- Impresion de motor de busqueda Google, en donde
consta los resultados a la busqueda de la expresion “EMOL”. (consulta: 7 de julio de
2011); 22.- Impresién de enciclopedia digital Wikipedia, en donde consta el uso de la
marca EMOL por parte del actor (consulta: 7 de julio de 2011).

.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindié prueba
documental.




|.6.- Observaciones a la prueba: A fojas 74, s6lo la parte demandante formulo
observaciones a la prueba, sefialando que: i) segun consta en los documentos
acompafiados en presentacion de fecha 8 de julio, la actora ha logrado acreditar ser la
legitima creadora de la expresion “EMOL”, representativa de la expresion “EL
MERCURIO ON LINE”, la que es una denominacién altamente distintiva; ii) Segun
consta en los documentos acompafiados en presentacion de fecha 8 de julio de 2011,
no objetados por la contraparte, la actora ha competentemente acreditado ser titular de
un conjunto de registros marcarios que corresponden o contienen la expresién “EMOL”,
lo que le da la exclusividad de uso sobre dicha denominacion, circunstancia que se ve
reforzada por el articulo 19 bis D de la Ley 19.039, lo que le otorga un mejor derecho
para adjudicarse todos los nhombres de dominio que contengan un signo o expresion
esencialmente idéntico al que la distingue, especialmente el signo de autos, que en la
practica constituye una expresion idéntica; iii) Segun consta en los documentos
acompafados en presentacion de fecha 8 de julio de 2011, no objetados por la
contraparte, la actora ha logrado acreditar la fama y notoriedad de la marca comercial
EMOL y méas aun, la fama y notoriedad de la expresion EMOLRESTAURANTES, y
agrega que en la actualidad opera un servicio distinguido bajo la expresion “EMOL
RESTAURANTES” a través de la pagina http://restaurantes.emol.com; iv) Segun consta
en el expediente, la contraparte se ha mantenido en rebeldia a lo largo de todo este
procedimiento, lo que demuestra a su juicio que el primer solicitante no posee
prerrogativa o interés legitimo alguno que le otorgue un mejor derecho en la asignacion
de este nombre de dominio; v) Existiendo dos solicitudes validamente presentadas, que
han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sélo procede
resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y politicas de solucién de
conflictos y asignacion de nombres de dominio, que en este caso nos indican sin lugar a
dudas que se debe asignar el nombre de dominio EMOLRESTAURANTES.CL al actor.

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

Por resolucion de fecha 02 de Septiembre de 2011, y atendido 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. 78 del expediente arbitral. EL comprobante de notificacion
de dicha resolucion a las partes rola a fs. 80 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 (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “emolrestaurantes.cl”.


http://restaurantes.emol.com/

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Ideas Geniales S.A. ha tenido el
caracter de parte demandada y la sociedad Agustin Edwards E. y Compafiia,
Representada por Alessandri & Compafiia Limitada (Agustin Edwards E y
Compaiiia) ha tenido el caracter de parte demandante. 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, entre otros: 1° - Que basa su solicitud en el mejor derecho del
gue se encuentra premunida, atendido que el nombre de dominio solicitado reproduce
sus marcas comerciales registradas en Chile respecto de la expresion EMOL, como
asimismo, los nombres de dominio de los cuales es titular, y que incluyen dicha
expresion. A su vez, agrega que la demandante actualmente opera un servicios
distinguido bajo la expresion “EMOL RESTAURANTES” a través de la péagina
http://restaurantes.emol.com, convirtiéndose en una de las paginas mas visitadas al
momento de buscar informaciones sobre restaurantes. Consecuentemente, no soélo la
expresion “EMOL” se encuentra intimamente vinculada a la actora, sino que la
expresion “‘EMOL RESTAURANTES” también lo esta, en cuanto se trata de un signo
actualmente utilizado para distinguir uno de los servicios prestados a través del portal
EMOL; 2° Que la demandante es actualmente titular de una solicitud de marca
comercial para la expresion “Emol Restaurante”, N° de solicitud 954715, actualmente en
trdmite, para la clase 43, sefialando que existe una intima y exclusiva vinculacion con la
expresion solicitada como nombre de dominio, debiendo ser, en definitiva aceptada a
registro, en razén del mejor derecho de la actora; 3° Que es necesario tener en
consideracion que la marca comercial EMOL, goza de fama y notoriedad tanto en Chile
como en el extranjero, que dicha marca tuvo su origen a mediados de la década de
1990, cuando la actora cred este portal electronico como un servicio de informacién
econOmica y de actualidad para empresas. A partir de 1999, y como respuesta a la
competencia de sitios web dedicados a la entrega de informacion de actualidad, EMOL
se transformd en un portal informativo alimentado por los contenidos de las ediciones
en Internet de EI Mercurio, Las Ultimas Noticias y La Segunda, ademas de noticias de
ltima hora. En la actualidad EMOL es un portal independiente de informacién en la red,
que ha adquirido un alto grado de fama y notoriedad en nuestro pais, estando en el
lugar no. 13 de las paginas mas visitadas de Chile; 4° Que a través de los afios
transcurridos desde su fundacion, ha logrado posicionar la expresion EMOL,
convirtiéndola en un signo plenamente distintivo de los servicios que ofrece,
ineludiblemente ligada a ella en cuanto a su origen empresarial. Esto puede ser
apreciado a través de los numerosos registros marcarios inscritos a su nombre en
nuestro pais, respecto de la expresion EMOL, pudiendo citar, a modo de ejemplo, los
siguientes: 1.- Marca EMOL, solicitud n® 514474, registro n° 616731 para la clase 16;
2.- Marca EMOL, n° de solicitud 514475, n° de registro 653339, para las clases 35, 36,
38, 39y 42; 3.- Marca ACCESO EMOL, n° de solicitud 514476, n° de Registro 605782,
para la clase 16; 4.- Marca ACCESO EMOL, n° de solicitud 618990, n° de registro
690804, para las clases 37 y 42; 5.- Marca EMOL TV, M° de solicitud 831598, n° de
Registro 857783, para la clase 16; 6.- Marca EMOL-TV, n° de solicitud 831599, n° de
registro 850532, para la clase 38; 7.- Marca EL MERCURIO EMOL.ONLINE, n° de
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solicitud 831600, n°® de registro 859309, para la clase 16; 8.- Marca EL MERCURIO
EMOL.ONLINE, n° de solicitud 831601, n° de registro 861979, para la clase 38; 9.-
Marca EMOLSEGUROS, n° de solicitud 890614, En_Tramite, para la clase 36; 10.-
Marca EMOL, n° de solicitud 943704, En_Tramite, para la clase 41; 11.- Marca
VIVEDESCUENTOS DE EMOL, n° de solicitud 953560, En_Tramite, para la clase 35;
12.- Marca EMOL RESTAURANTE, n° de solicitud 954715, En Tramite, para la clase
43; 5° Que el vinculo creado por la actora respecto a la expresion EMOL, le otorga un
mejor derecho para adjudicarse todos los nombres de dominio que contengan un signo
0 expresion esencialmente idéntico al que la distingue, especialmente el signo de autos,
que en la préctica constituye una expresion idéntica. De esta manera, es fundamental
gue la asignacion del dominio de autos proteja los intereses del demandante, adquiridos
luego de arduos esfuerzos a lo largo de afios de trabajo, antecedente que debe ser
considerado al momento de dictar la sentencia en la presente controversia, sefialando
gue a su juicio, se encuentra suficientemente acreditado que mi mandante posee todos
los derechos que concede la ley 19.039, respecto de la expresion “EMOL”, estando
plenamente reconocida como marca en nuestro pais; 6° Que tener presente que el
Reglamento de NIC Chile, sefiala como condicion para los mismos, que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de productos o servicios, 0
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; 7° Que la distintividad que posee
la expresion “EMOL”, no se restringe solo al campo de las marcas comerciales,
existiendo registros de dominios inscritos ella, entre los cuales podemos mencionar a
los siguientes: emol.cl inscrito por primera vez con fecha 9 de septiembre de 1997;
emol.com inscrito por primera vez con fecha 14 de enero de 1999;
emolpropiedades.cl inscrito por primera vez con fecha 12 de septiembre de 2007,
emolseguros.cl inscrito por primera vez con fecha 29 de diciembre de 2009; emoltv.cl
inscrito por primera vez con fecha 2 de abril de 2008; emolrestaurante.cl inscrito por
primera vez con fecha 10 de mayo de 2011. De esto, expresa la demandante que se
aprecia, en el ambito de las redes digitales, la expresion EMOL se encuentra
completamente ligada a ella, existiendo una estrecha y exclusiva relacion entre dicha
expresion y los productos, servicios e informacion ofrecidos por el demandante a través
de Internet. En este sentido, un nombre de dominio, al permitir una adecuada
identificacion en la red, constituye una verdadera “direccidén electronica”, mediante la
cual los usuarios conciben e identifican a una determinada empresa, persona, O
institucion, pudiendo, consiguientemente, reconocerla al ingresar a la correspondiente
pagina. Agrega luego que los nombres de dominio constituyen la manera mas rapida,
amplia, y completa a través de los cuales mi representada informa a los consumidores
respecto de las cualidades y caracteristicas de sus productos, encontrandose
libremente accesibles para cualquier usuario de Internet; 8° Que el otorgamiento del
nombre de dominio de autos al primer solicitante, sOlo produciria desmedro a los
nombres de dominio ya utilizados por la actora, por cuanto provocaria todo tipo de
errores y confusiones, que impedirian una correcta informacion de los usuarios de
Internet; hecho que debe ser evitado concediendo al segundo solicitante el nombre de
dominio emolrestaurantes.cl; 9° Que es necesario tener en consideracion que el
nombre de dominio solicitado en autos es practicamente idéntico a la marca comercial
EMOL RESTAURANTE. Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, el nombre de
dominio solicitado en autos se encuentra constituido por el signo
EMOLRESTAURANTES, que en la especie, es practicamente idéntico a la marca
comercial EMOL, de su propiedad, como a los dominios inscritos por ella. Asimismo,



sefala que es necesario tener presente que la expresion “RESTAURANTES” resulta
ser una expresion genérica e indicativa, lo que necesariamente aumenta el grado de
confusién que puede existir entre los consumidores, quienes se veran inclinados a
pensar que se trata de un dominio destinado a prestar asistencia, informacién y
servicios respecto de los productos que la actora comercializa; 10° Que la solicitud de
inscripcion del nombre de dominio por el primer solicitante EMOLRESTAURANTES.CL
es absoluta y completamente abusiva, hecho que puede ser claramente constatado en
el articulo 22 del reglamento de NIC Chile, literales a) y b); 11° Que el nombre de
dominio de autos ha sido solicitado de mala fe por el primer solicitante; 12° Que, de
acuerdo a los antecedentes expuestos, la marca “‘EMOL” se asocia claramente al
demandante, y se puede apreciar que es la titular del mejor derecho para la obtencion
del nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que la parte demandante acompafié 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: i) que el actor es titular de una serie de nombres de dominio, entre los
que destaca "emolrestaurante.cl”, la que es a todas luces una expresion muy similar al
nombre dominio materia de esta disputa; ii) que el actor es titular de marcas
comerciales en Chile que contienen la expresién “EMOL”, goza de fama y notoriedad
tanto en Chile como en el extranjero.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafié prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro
ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira
como negacién o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere
necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacién se da generalmente en
aguellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccion juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacion dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcidn 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.”.



SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que la sociedad AGUSTIN EDWARDS Y COMPANIA Representada por
Alessandri & Cia, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio
“‘emolrestaurantes.cl”, por cuanto es titular de marcas comerciales en diversa clases,
constituidas por la expresiéon “EMOL”, que goza de fama y notoriedad tanto en Chile
como en el extranjero, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de “titularidad de
registros marcarios para la expresion pedida como nombre de dominio”.

[ll. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Coédigo 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 “emolrestaurantes.cl” a la sociedad AGUSTIN
EDWARDS E Y COMPANIA Representada por Alessandri & Cia Ltda. (AGUSTIN
EDWARDS E Y COMPANIA); RUT: 78.733.740-6.

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

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
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 el actuario don Diego Vera Santa Maria, cédula
nacional de identidad N° 9.977.367-7, domiciliado en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Diego Vera Santa Maria



