JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 14 de Abril de 2008.

Juicio arbitral lasultimas.cl
Rol 8 - 2008
VISTOS:

Que mediante OF 08574 de Nic Chile, de 16 de Enero de 2008, se designé a la suscrita
como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de dominio

lasultimas.cl

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempenfarlo fielmente, se cité a
las partes, mediante resolucion de 16 de Enero de 2008, a una audiencia de conciliacion
y/o fijacién de procedimiento, a celebrarse el dia 30 de Enero de 2008, a las 11:00 horas,
en el despacho de esta Juez Arbitro, notificandoseles la misma por carta certificada, lo

que consta en autos.

Que con fecha 30 de Enero de 2008, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia, con la
asistencia de don CRISTIAN CEBALLOS ARGO, abogado del Estudio Alessandri y Cia.,
en representacion de AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA, como segundo solicitante,

en rebeldia del primero, y el arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacién, se fijé el procedimiento
arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose por notificada personalmente a

la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias habiles
para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relacién a la solicitud

de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, s6lo el segundo solicitante allegd sus argumentos y
documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, el dia 07 de

Abril de 2008, se cit6 a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1% Que con fecha 13 de Marzo de 2008, don Cristian Ceballos Argo, en representacion
de AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA, como segundo solicitante y demandante,
interpuso demanda arbitral por asignacion de nombre de dominio, en la cual explica sus

argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2° Los argumentos antes sefialados en sintesis, son los siguientes:
a) En primer lugar, sefiala que su mandante y segundo solicitante en autos, ha
presentado solicitud competitiva basado en que es titular del nombre de dominio

lasultimasnoticias.cl, el cual al acceder a éste, redirecciona a la pagina web
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b)

d)

lun.com, del famoso y reconocido periddico Las Ultimas Noticias. Es asi como el
nombre de dominio solicitado, grafica y sonoramente es muy semejante a la
marca y nombre de dominio lasultimasnoticias.cl, al cual el primer solicitante sélo
ha restado la palabra “naoticias”, y del cual el nombre de dominio lun.com, también
es s6lo una abreviacion. Esta pagina web es visitada diariamente por miles y

miles de usuarios en Internet.

De esta similitud se desprende el hecho que muchos de quienes ingresen al sitio
web, en el caso de ser asignado al primer solicitante, lo haran inducidos en el
error, ya que lo haran pensando que ingresan a la pagina web de la marca de su
mandante, puesto que de la semejanza o casi igualdad que existe, es facil prever
la confusién en que caeran los consumidores. Sefiala ademas, que el nombre de
dominio lasultimasnoticias.cl se encuentra registrado en Chile por su mandante,
siendo solo uno de los diversos registros de nombres de dominio y marcas que

tiene registrada, muchos de ellos relacionados a la actividad periodistica y afines.

Luego, sefala que se puede apreciar que el nombre de dominio
lasultimasnoticias.cl se encuentra registrado, y se vincula e identifica con el
famoso periddico Las Ultimas Noticias de propiedad de su mandante, por lo que
no podra coexistir pacificamente con el nombre de dominio lasultimas.cl en el
hipotético caso de ser asignada al primer solicitante, ya que producird un perjuicio

evidente a su mandante, y gran confusion entre los consumidores.

Luego sefala que el nombre de dominio constituye una verdadera “direcciéon
electronica” mediante el cual los usuarios conocen e identifican a una
determinada empresa 0 persona y, por consiguiente, un usuario de Internet
pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente pagina. Ademas,
sefiala que un usuario de Internet, interesado en saber mas acerca de los
productos y servicios abarcados por las marcas de su mandante, ingresara a la
pagina lasultimas.cl , la cual es virtualmente idéntica a la pagina
lasultimasnoticias.cl de propiedad del segundo solicitante, pretendiendo encontrar
informacion acerca de los productos y servicios ofrecidos por el segundo
solicitante, lo que hara que muchos usuarios de Internet decidan visitar dicha
pagina web en la errada creencia que estan visitando la pagina web del periddico
Las Ultimas Noticias.

Por otra parte, sefiala que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio,
debe estarse a lo que gréafica o fonéticamente ello produce a ojos y oidos de los
consumidores, los que identificaran el dominio solicitado, con un nombre de
dominio ya registrado por el segundo solicitante; y que como el nombre de
dominio “lasultimasnoticias.cl” es practicamente idéntico al dominio en disputa,
por lo que una coexistencia pacifica de ambos nombres de dominio es
francamente inimaginable, ya que dara lugar para inevitables e innumerables
errores.

A continuacién menciona que si se aplicase Unicamente el principio “first come,

first served” al caso en cuestion, se produciria una gran injusticia, por cuanto el
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primer solicitante del nombre de dominio se aprovecharia de la fama y prestigio
de los nombres de dominio del segundo solicitante, creando gran confusion y
errores entre los consumidores y perjudicando directamente a su representado.

e) Adicionalmente, sefiala que se advierte la mala fe del primer solicitante, ya que
ademas del nombre de dominio en disputa, también ha solicitado los nombres de
dominio lassegundas.cl y segundas.cl, los que pretenden captar la atencion del
publico que lee otro diario de propiedad también del segundo solicitante.

f) Por dltimo, sefiala que existiendo dos solicitudes validamente presentadas que
han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, so6lo
procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y politicas de
solucién de conflictos y asignaciéon de nombres de dominio, que en este caso nos
indican que se debe asignar el nombre de dominio en cuestion al segundo
solicitante.

3% Que el demandante acompafié los siguientes documentos, no objetados por la

contraria:

1. Impresion de pagina web www.lun.com la que corresponde al sitio web oficial
del diario Las Ultimas Noticias, en su version electronica.

2. Impresién de pagina web www.google.cl, en donde se indica que la basqueda
de la frase “Las Ultimas Noticias” arroja 360.000 resultados.

3. Impresion de pagina web www.altavista.com , en donde se indica que la

busqueda de la frase “Las Ultimas Noticias” arroja 8.900.000 resultados.

4. Impresion de pagina web www.yahoo.com, en donde se indica que la

busqueda de la frase “Las Ultimas Noticias” arroja 8.600.000 resultados.

4° Que el primer solicitante no allegdé sus argumentos ni adjunté prueba alguna a este

juicio, tal como consta en autos y se certificé con fecha 28 de marzo de 2008.

5% Que con fecha 07 de Abril de 2008, el Tribunal cit6 a las partes a oir sentencia.

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 cual de las dos partes
en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion del nombre de dominio en
disputa, lasultimas.cl

SEGUNDO: Que ASESORIAS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES LIMITADA ,
es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el
principio conocido como “First come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual
nos sefiala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria,
el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitdé su inscripcion. Este

principio debe considerarse como principio de Ultima ratio, debido a que su utilizacion es
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procedente sélo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan

justificar la asignacion del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante no ha comparecido
en esta causa, ni ha allegado elemento alguno que haga a este juez arbitro informarse
sobre sus pretensiones, por lo cual este tribunal arbitral no posee mas elementos de
conviccidon que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su
inactividad procesal es un elemento a tener en consideracion para la resolucién de este

conflicto.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, AGUSTIN EDWARDS E. Y
COMPANIA, para los efectos de acreditar un legitimo derecho sobre el nombre de
dominio en disputa, ha invocado entre otros, que es titular del nombre de dominio
lasultimasnoticias.cl y lun.com motivo por el cual la asignacion del nombre de dominio
al primer solicitante solo creara error y confusion entre los usuarios de Internet. A mayor
abundamiento, el segundo solicitante ha sefialado ser el titular de diversos nombres de
dominio y marcas comerciales alusivas a la frase en cuestion, en un afan de proteger al

periédico de circulacion nacional “Las Ultimas Noticias”.

QUINTO: Que este Tribunal debe hacer presente que el segundo solicitante, si bien ha
sefialado ser el titular de diversos nombres de dominio y marcas comerciales, no ha
allegado a la causa antecedente alguno que haga a este Tribunal formarse conviccion
acerca de las supuestas marcas comerciales que posee el segundo solicitante, las cuales
inclusive menciona tan s6lo de manera difusa en su escrito de demanda, sin aludir a
alguna en especifico. Es por este motivo que no se podra atender integramente al
argumento marcario para la resolucién de este conflicto, dado que no se han presentado
argumentos validos para suponer que el segundo solicitante es también titular de alguna

marca comercial que sustente sus pretensiones.

SEXTO: Que este tribunal sefiala que con respecto a la pretension del segundo
solicitante, en relacion a los actos del primer solicitante al inscribir otros nombres de
dominio similares a los del segundo solicitante, no se tomard en consideracion para
presumir la mala fe del primero, puesto que los nombres de dominio mencionados por el
segundo solicitante no son materia de este conflicto, el cual se circunscribe integramente
a la disputa acerca del nombre de dominio lasultimas.cl, no estando facultado para

pronunciarse sobre conflictos de distinto orden.

SEPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, este tribunal estima que el segundo solicitante
es titular del nombre de dominio lasultimasnoticias.cl y por ende el primer solicitante, al
inscribir para si el nombre de dominio “lasultimas.cl ”, actia de manera contraria a la
competencia leal, convicciéon que no emana exclusivamente de los antecedentes y dichos
esgrimidos por el segundo solicitante, sino que fluye del analisis sistematico de todos los
antecedentes acompafiados, y teniendo en especial consideracién la fama y notoriedad
del periédico de circulacién nacional “Las Ultimas Noticias” que confieren en conjunto al

segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio “lasultimas.cl ", toda
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vez que la notoriedad alcanzada es indiscutible e innegable, por lo que se ha generado
un posicionamiento especifico, y por ende existe una asociacion de los consumidores

entre el periddico antes mencionado y el segundo solicitante.

OCTAVO: Que este tribunal ademas, estima que la sola eliminacion del sustantivo
“NOTICIAS”, que es el elemento que distingue el nombre de dominio en disputa
lasultimas.cl, del nombre de dominio del segundo solicitante, no es en si misma
suficiente para generar una expresion tal que revista los caracteres de individualidad
necesarios para distinguir al hombre de dominio pedido por el primer solicitante, del
nombre de dominio del cual el segundo solicitante figura como titular, con lo cual no cabe
sino concluir que el segundo solicitante posee un mejor derecho sobre el nombre de

dominio en disputa, es decir, lasultimas.cl

NOVENO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular del nombre de dominio
lasultimasnoticias.cl , se estimara por este juez arbitro como argumento para acoger la
demanda de oposicion, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho
que obran a su favor. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del
demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier
consumidor o usuario de Internet que ingrese “lasultimas.cl ", creera que esta ingresando
al portal del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez arbitro ha
llegado a la conviccion de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho
sobre el nombre de dominio lasultimas.cl , a saber, el dominio en disputa.

DECIMO: Que este Tribunal estima que en el caso en particular, debe considerarse lo
sefialado en el Articulo 22 de la Reglamentacién para el Funcionamiento de Registro de
Nombres de Dominio .CL, articulo que si bien esta dispuesto para el caso de la
revocacién de un dominio, se encuentra en concordancia con las demas disposiciones
del Reglamento, y al no existir norma expresa para los conflictos de asignacién de
nombres de dominio, debe aplicarse por analogia al caso en cuestién. Este articulo
dispone que, entre otras, se considerara una inscripcion como abusiva cuando el nombre
de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o servicio

sobre la que tiene derechos el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante es

conocido.

UNDECIMO: Que en este caso en particular, el principio “first come, first served”, o
Principio del primer solicitante, debera ceder ante los antecedentes aportados por el
segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a
éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Es asi como este arbitro
estima como argumento central para la resolucién del presente conflicto el sefialado en el
considerando anterior, criterio que es recogido tanto por la politica de la UDRP,
desarrollada por ICANN, como por la OMPI, y especialmente recogido en la

Reglamentacion de NIC Chile.

DUODECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su actuar a la

calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad
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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 arbitro
ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus
pretensiones, credndose la conviccion mas absoluta de que es a éste Ultimo a quien le
corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe

asignarsele el nombre de dominio lasultimas.cl

DECIMO TERCERO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion

del nombre de dominio lasultimas.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie, sefialando sin embargo que se mantienen a salvo en relacién al

particular, las demas facultades que al primer solicitante en derecho correspondan.

DECIMO CUARTO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636 y

siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, y en el art. 8 Anexo 1° del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del sistema de
Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimacion, y

a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposicidn interpuesta, y por ende asignar el nombre de dominio
lasultimas.cl al segundo solicitante , esto es, AGUSTIN EDWARDS E. Y COMPANIA,
Rut 78.733.740-6.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por correo

electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.
Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Arbitro
Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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