JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 23 Mayo 2006

Juicio arbitral lexsnexsonlinechile.cl

VISTOS:

Que mediante OF055769 de Nic Chile se designé a la suscrita como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido nombre de dominio lexsnexsonlinechile.cl,
suscitado entre el primer solicitante MANUAL INTERACTIVO DE CONSULTAS LIMITADA,
y el segundo solicitante REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempenarlo fielmente, se cité a las
partes, mediante resolucién de fecha 7 de Marzo 2006 a una audiencia de conciliacion y/o
fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia jueves 23 de Marzo, a las 13:30 hrs. en el
despacho de esta juez arbitro, notificdndose dicha resolucidon por carta certificada de 7 de
Marzo 2006 a las partes, lo que consta en autos.

Que con fecha 23 de Marzo, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con la asistencia
del egresado de derecho don José Ignacio Mercado, con delegacidon de poder efectuada por
el abogado Sr. Guillermo Carey Claro, por el segundo solicitante, en rebeldia del primer
solicitante, y el arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el art. 89 inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento sobre
Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacidon por inasistencia de una de las
partes, se fijé el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose
por notificada personalmente la parte asistente y notificando a la parte inasistente, por
correo certificado.

Que en el procedimiento fijado se estipulé un plazo de 10 dias habiles para que las partes
presentaran sus argumentos y pruebas en relacion a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sdlo el segundo solicitante allegd sus argumentos y
pruebas, lo que consta en autos. Se certificé en autos que no lo hizo el otro solicitante y se
citdé para oir sentencia con fecha 2 de Mayo.

CONSIDERANDO

19 Que con fecha 5 de Abril 2006, el abogado don Guillermo Carey Claro, por el segundo
solicitante, presenté la demanda de asignacion de nombre de dominio, acompanando
antecedentes, informacidn, y los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa
debia asignarsele a su mandante.
20 Que en sintesis sus argumentos son los siguientes:
a) Que REED ELSEVIER PROPERTIES INC., es duefia en Chile de la marca LEXIS NEXIS para
distinguir multiples productos y servicios, y que acreditan la propiedad de esta marca por
parte de ésta con anterioridad a la fecha de solicitud y registro del nombre de dominio en
conflicto
b) Que REED ELSEVIER PROPERTIES INC., es la creadora y legitima titular de la marca
LEXIS NEXIS, en diversas clases de productos y servicios, en mas de 50 paises del mundo,
incluyendo Estados Unidos, la Unidon Econdmica Europea, Espafia, Inglaterra y practicamente
toda la regién Latinoamericana.
c) Que REED ELSEVIER PROPERTIES INC., por si y a través de sus filiales y empresas
relacionadas, es actualmente titular de los siguientes nombres de dominio:
lexisnexis.cl, lexis-nexis.cl, lexisnexisonline.cl, chilelexis.cl, lexischile.cl, lexis-
chile.cl, lexis.cl, nexis.cl, lexiscom.cl.
d) Que el grupo LexisNexis provee informacion a los mercados legal, empresarial,
gubernamental y académico; publica informacién legal, tributaria y normativa en formatos
en linea, papel y CD-ROM. El Grupo LexisNexis es la division legal de Reed Elsevier, Editorial
Anglo-Holandesa, que agrupa docenas de marcas lideres en sus respectivos mercados.
LexisNexis opera en tres divisiones principales: Mercado Legal de América del Norte,
Mercados Empresarial y Federal de EE.UU. y la Divisidon Internacional. Dicha division esta
organizada regionalmente en Europa, Asia-Pacifico y América Latina. Ademas, el Grupo es
lider en el Reino Unido y en los paises del Commonwealth, asimismo como en los mercados
de informacion legal y Normativo, tanto en Europa como en América Latina.
En el extranjero, LexisNexis ha tenido presencia desde tan temprano como 1973,
siendo pionera en los servicios de informacidn en linea a sus clientes. LexisNexis, esta
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presente en Chile desde el afio 2000, donde fusion6 empresas de reconocida trayectoria
como lo fueran Editorial Juridica Conosur, Publicaciones Técnicas y Ediciones Técnicas
Tributarias. Hoy ha incorporado tecnologias pioneras liderando la integracion, contenidos e
informacién de alto valor especializados en materias legales, regulatorias, tributarias,
laborales y de comercio exterior para los mercados legal, empresarial, gubernamental y
académico.

e) Expresa asimismo que de acuerdo al articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, la
inscripcion de un nombre de dominio serd revocada cuando ésta sea abusiva o se haya
realizado de mala fe.

Para considerar que una inscripcion es abusiva, la ley exige que se cumplan los
siguientes requisitos copulativos:

1. Que el nombre de dominio sea engafiosamente similar a una marca de un
producto o de un servicio sobre los que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el
cual el reclamante es reconocido.

2. Que el asignatario del dominio no tenga derechos o intereses legitimos respecto
del nombre de dominio, indicando que solo el segundo solicitante posee registros respecto
de la marca LEXIS NEXIS por lo que sélo éstos poseen derechos adquiridos previamente a la
fecha de solicitud de dicha denominacion vy el primer solicitante no cuenta con registros
marcarios respecto de esta palabra, razén por la cual no pueden suponerse ni derechos ni
intereses legitimos por parte del primer solicitante en relacién a ese signo.

3. Sefala ademas que el nombre de dominio en disputa fue inscrito de mala fe, por
parte del primer solicitante, porque Manual Interactivo de Consultas Limitada no es
comunmente reconocido por el nombre Lexs Nexs, si en cambio lo es el segundo solicitante
ya que internacionalmente es conocido por la marca LEXIS NEXIS, la cual es engafiosamente
similar al elemento troncal del signo pedido en autos, siendo éstos los creadores
intelectuales de dicha denominacion y por lo tanto usuarios de este nombre con mucha
anterioridad a la solicitud del primer solicitante. Sefiala que REED ELSEVIER PROPERTIES
INC. no sdlo posee innumerables registros de marcas en Chile y en el resto del mundo sino
que posee innumerables nombres de dominio, todos los cuales dan fe del hecho de que son
comUnmente reconocidos por dicho nombre.

4. Finalmente invoca el articulo 22 letra c) del inciso segundo del referido
Reglamento, sefiala que queda acreditada la mala fe del asignatario siempre que "se haya
inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios
de la competencia”.

En efecto, el sdlo registro del nombre de dominio LEXSNEXSONLINECHILE por parte
del primer solicitante, perturba el negocio del segundo solicitante dentro del mercado
relacionado con los nombres de dominio.cl lo cual ademas de los perjuicios que ello causa,
provoca confusiones al publico en la medida que los destinatarios identificaran en forma
erronea dicho nombre de dominio con los servicios y productos comercializados por el
segundo solicitante, siendo atraidos con fines de lucro a dicho sitio Web, configurandose de
ese modo, y a su vez, el supuesto a que se refiere la letra d. del inciso tercero del articulo
22 del referido Reglamento. Seria lo mas normal entonces que los clientes de REEDS
ELSEVIER PROPERTIES INC. en Chile, se dirigieran al sitio web www.lexsnexsonlinechile.cl
con el motivo de obtener dichos productos y servicios en nuestro pais. Esta confusién no
s6lo generara perjuicio para los visitantes de la pagina web, sino que ademas MANUAL
INTERACTIVO DE CONSULTAS LIMITADA se estaria aprovechando del prestigio de los
productos y servicios del otro, el cual se ha forjado a lo largo del tiempo un considerable
prestigio de excelente servicio al cliente.

39 Que ha acompafiado los siguientes documentos:
A). Copias simples extraidas de la base de datos del Departamento de Propiedad
Industrial, www.dpi.cl, que acreditan la inscripcion en el mismo de los siguientes
registros marcarios:
a) “LEXIS" registro N° 635398, inscrito a nombre de Reed Elsevier Properties,
Inc.
b) “LEXIS-NEXIS” registro N° 563543, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.
c) “LEXISNEXIS” registro N° 610448, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.
d) “LEXISNEXIS” registro N° 615092, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.
e) “"LEXISNEXIS"” registro N° 610444, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.
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f) “LEXISNEXIS” registro N° 610445, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.

g) “"LEXISNEXIS” registro N° 610446, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.

h) “LEXISNEXIS” registro N° 610447, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.

i) “LEXIS-NEXIS” registro N° 562868, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.

j) “LEXIS” registro N° 562495, inscrito a nombre de Reed Elsevier Properties,

Inc.

k) “LEXIS” registro N° 562497, inscrito a nombre de Reed Elsevier Properties,
Inc.

) “LEXIS” registro N° 611664, inscrito a nombre de Reed Elsevier Properties,
Inc.

m) “LEXIS-NEXIS” registro N° 607826, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.

n) “LEXIS-NEXIS” registro N° 562526, inscrito a nombre de Reed Elsevier
Properties, Inc.

0) “LEXIS" registro N° 562496, inscrito a nombre de Reed Elsevier Properties,
Inc.

p) “LEXIS” registro N° 671182, inscrito a nombre de Reed Elsevier Properties,
Inc

q) “"LEXIS PUBLISHING” registro N° 562869, inscrito a nombre de Reed
Elsevier Properties, Inc.

r) “LEXIS PUBLISHING" registro N° 562863, inscrito a nombre de Reed
Elsevier Properties, Inc.

s) “"LEXIS PUBLISHING” registro N° 562862, inscrito a nombre de Reed
Elsevier Properties, Inc.

t) "LEXIS PUBLISHING" registro N° 582816, inscrito a nombre de Reed
Elsevier Properties, Inc.

B). Copia de fallo pronunciado por el Sefior Juez Arbitro don Felipe Bahamondez Prieto,
con fecha 20 de enero de 2006, el que revocd el nombre de dominio www.lexsnexsonline.cl
y se le asignd a Reed Elsevier Properties Inc.

409 Que con fecha 10 de Abril 2006, se proveyd su presentacién vy se dio traslado a la otra
parte. Dicha resolucion les fue notificada por correo electréonico a ambas partes.

50 Que MANUAL INTERACTIVO DE CONSULTAS LIMITADA, como primer solicitante, ni nadie
representandola efectud presentacion alguna en estos autos, ni desarrollé labor alguna
tendiente a demostrar un mejor derecho respecto del nombre de dominio
lexsnexsonlinechile.cl.

Que con fecha 2 de Mayo 2006, se citd a las partes para oir sentencia.

CONSIDERANDO:

19 Que la Reglamentacion de Nic Chile en su articulo 14 sefiala que sera responsabilidad
exclusiva de cada solicitante el que su inscripcién cumpla con las normas legales vigente en
el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros.

29 Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las partes posee un
mejor derecho sobre el dominio solicitado lexsnexsonlinechile.cl y si eventualmente una de
las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el
otro solicitante.

30 Que se encuentra acreditado en autos que el primer solicitante presentd su solicitud de
nombre de dominio con fecha 12 de Oct. de 2005, por lo que aplica en su favor el principio
first come, first served; y, de otra parte, no comparecié a la audiencia decretada en estos
autos y el proceso se ventilo en su rebeldia.
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4% Que el segundo solicitante acredité ser la duefia en Chile de la marca Lexis Nexis, por
distinguir productos y servicios diversos, con antelacion a la solicitud del primer solicitante y
que es titular de los nombres de dominio indicados en el considerando N© 2, letra c).

50 Que mediante fallo arbitral del Arbitro Sr. Felipe Bahamondez, de 20 de Enero 2006,
juicio de revocacién “lexsnesxonline.cl”, se ordend revocar el nombre de dominio
lexsnexsonline.cl a MANUAL INTERACTIVO DE CONSULTAS LTDA. y ordend asignarselo a
Reed Elsevier Properties, Inc. Ese nombre de dominio es engafiosamente similar con el
nombre de dominio en conflicto en estos autos, lexsnexsonlinechile.cl, puesto que se aprecia
claramente que la parte mas relevante del nombre de dominio pedido por el primer
solicitante LEXSNEXS, es precisamente casi idéntico a la marca registrada por el segundo
solicitante, y la eliminacion de las letras “I” en ambas palabras, no le otorga grado de
distincidn alguno respecto de la marca registrada por Reed Elsevier Properties, Inc. La
palabra ONLINE, que acompafia el nombre de dominio, NO logra afiadir a éste dominio
caracterizacion o distintividad alguna que logre diferenciarlo de Lexis Nexis, de propiedad del
segundo solicitante. Es obvio pues, la confusidén que se producira en el publico, y éste solo
pensara que al signo LEXISNEXIS, se le han agregado las palabras ONLINE y CHILE,
llevandolos a error y confusion de identificacion con el segundo solicitante y este nombre de
dominio.

6° Que Reed Elsevier Properties Inc., posee derechos adquiridos sobre la marca LEXIS
NEXIS, lo que revierte el derecho que posee el primer solicitante por el hecho de haber
solicitado el nombre de dominio con anterioridad, debido a que esta prioridad debe ceder
ante los derechos preexistentes y reconocidos, tanto en Chile como en el extranjero a favor
del segundo solicitante, segun lo reconoce el propio Reglamento de Nic Chile, normas legales
y constitucionales vigentes. Obra ademas en su favor, el hecho que la marca es reconocida
internacionalmente, lo que le da fama y notoriedad.

79 Que en la especie y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 22 del Reglamento de Nic
Chile, y que sefiala que “se entendera que el asignatario NO ha actuado de mala fe cuando
éste....a)...b) y c)....” aludido en la parte considerativa de este fallo, si este sentenciador
considera que el nombre de dominio en conflicto es engafiosamente similar con la marca del
segundo solicitante, ya que la Unica diferencia es la eliminacion de la letra “I” , que no le
otorga un elemento de distintividad y menos la incorporacién de la expresién “online”, que
significa “estar en linea”, razones que indican que la conclusion es obviamente que el
nombre de dominio es engafiosamente similar a la marca del segundo solicitante, y que
corresponde al nombre por el cual éste es amplia e internacionalmente reconocido. Consta
asimismo en estos autos, que el primer solicitante no presenté argumentos para acreditar su
mejor derecho sobre el hombre de dominio en disputa ni se opuso a los argumentos del
segundo, por lo que concluimos que no tiene derecho ni legitimo interés respecto del mismo.

80 De los antecedentes aportados por el segundo solicitante, este sentenciador se ha
formado la conviccion que el nombre de dominio solicitado por Manual Interactivo de
Consultas Ltda., es confusamente similar, en forma grafica y fonética, con las marcas
registradas, tanto en Chile como en el extranjero por parte del segundo solicitante, y
ademas con los nombres de dominio que le pertenecen y que utiliza en Chile, lo cual
conducira inevitablemente a engafios y confusiones entre los usuarios.

90 Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del nombre de dominio
lexsnexsonlinechile.cl. al segundo solicitante no vulnera derechos de ningun otro.

10° Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos 636 y siguientes del C.P.C. y en
el art. 89, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para al
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL
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SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio “lexsnexsonlinechile.cl.” al segundo solicitante REED
ELSEVIER PROPERTIES, INC. Rut 87.010.500-2

Que ignorandose los derechos del otro solicitante, y habiendo transcurrido todo el proceso
en su rebeldia, este arbitro determina que cada parte se hara cargo de sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo
electronico, con firma digital.
Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janet’; Fuentealba Rollat
Juez Arbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Publico Titular de Santiago, don Pedro Sada Azar.
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