En Santiago de Chile, a diecinueve de enero del afio dos mil diez, en los autos por conflicto en
inscripcion del nombre de dominio mercuriostyle.cl, suscitado entre dofia BARBARA SOLEDAD
JIMENEZ QUIROGA RUT N° 15.776.300-8, domiciliada en Alcalde Jorge Monckeberg 855 B,
Nufioa, Santiago y AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA, Representado por Alessandri &
Compaiiia Ltda. (AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA), RUT N° 78.733.740-8, domiciliado en
Av. Santa Maria 5542, Vitacura, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1.

Que conforme consta en autos, con fecha 01 de mayo de 2009, siendo las 03:47:46 GMT,
BARBARA SOLEDAD JIMENEZ QUIROGA formulé solicitud de inscripcion de nombre de
dominio mercuriostyle.cl, constituyéndose asi en primer solicitante de éste, y el dia 12 de
mayo de 2009, siendo las 16:06:20 GMT, AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA,
Representado por Alessandri & Compaiiia Ltda. (AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA),
formulé la solicitud competitiva que dio lugar al presente conflicto de nombres de dominio.

Que con fecha 18 de agosto de 2009 se recibié de NIC Chile el Oficio N° 11123, por el que
dofla Margarita Valdés Cortés comunicé a este arbitro su designacién como Arbitro del
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio mercuriostyle.cl, suscitado entre las
partes ya individualizadas.

Que con fecha 19 de agosto de 2009 se acept6 la designacién y se cité a las partes a
audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento para el dia 31 de agosto de 2009 en
Roger de Flor 2736 oficina 22, comuna de Las Condes, notificando de ello a todos los
interesados por carta certificada y correo electrénico y agregandose a los autos los
comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs 5.

Que con fecha 31 de agosto del afio 2009 a las 16:15 se realizé la audiencia de conciliacién
y/o fijacion del procedimiento, compareciendo la primera solicitante BARBARA SOLEDAD
JIMENEZ QUIROGA y por el segundo solicitante dofia Maribel Mufioz K. en representacion
de AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA, Representado por Alessandri & Compaiiia Ltda.
(AGUSTIN EDWARDS E Y COMPANIA) quien acompafié los poderes con que acredité la
representacion invocada y se procedié derechamente a la fijacion del procedimiento.

Que a fojas 11 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante,
ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de
dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que indica. Sefiala
que es un hecho publico y notorio que la denominacién “EL MERCURIO" identifica un
conocido y prestigioso diario de nuestro pais, denominacién que considera, se encuentra
inserta en la mente de las personas, lo que respalda haciendo mencion a los resultados
encontrados al ingresar al buscador Google.cl las denominaciones “El Mercurio”, “Mercurio”
o "Mercurio Style".

Sefiala que hace mas de 182 afios que la expresién El Mercurio se encuentra inserta en el
mercado nacional y en la mente de las personas, desde que nace en la ciudad de Valparaiso
el afio 1827 y en Santiago es fundado el afio 1900, por lo que lo considera una
denominacion que forma parte de la idiosincrasia chilena. Destaca que en la actualidad El
Mercurio provee diverso tipo de informacion, incluido las areas como deportes, economia,
negocios, espectaculos, temas relacionados a la mujer y familia, viajes, calidad de vida,
disefio, etc. Destaca que El Mercurio tiene presencia nacional y cuenta con diarios
fgionales en Valparaiso, Calama, Concepcién, Rancagua, Antofagasta, Chillan y Los
ngeles.

Continua sefialando que, en consecuencia, El Mercurio no sélo representa un diario en
soporte papel, sino que su finalidad va mas alla de la simple entrega de informacion a través
de este medio, pues con la version on line de este diario se busca poder conectar al lector



con informacion nacional e internacional, ampliando su horizonte informativo. Destaca que
Internet es una herramienta muy importante para su cliente a fin de lograr esta relacion del
lector con diversos tipos de informacién, lo que a través de tal sitio web puede concretar
perfectamente. Es por ello que su representado vela por la proteccion de nombres de
dominio que, en su opinién, puedan vincularse con el diario de que es duefio, a fin de que no
se perjudique su imagen empresarial ni se provoque una confusion en el acceso al sitio web
y ala informacion contenida en éste.

Recalca que su mandante es titular de una familia de marcas cuya house mark es la
denominaciéon EL MERCURIO y alega que de acuerdo al Reglamento de Nic Chile una de
las circunstancias para considerar una inscripcion de nombre de dominio abusiva es el
hecho de que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o
de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido. Sefiala que es titular de una familia de marcas cuyo signo comun
lo constituye la marca EL MERCURIO, familia que no sélo se ha constituido por la inscripcién
de varios registros, sino que ademas, por el uso de éstas en el mercado y por la constante
publicidad que se ha efectuado de la marca. Considera que esta familia de marcas que
presentan una enorme semejanza con el dominio MERCURIOSTYLE.CL, Hace también
presente, que su mandante es titular de nombre de dominios que incluyen el signo
MERCURIO, los cuales enumera para observar que es titular de bienes intangibles, marcas
y dominios, estrechamente vinculados al dominio MERCURIOSTYLE.CL.

Como consideracion previa sefiala que su mandante es reconocida no solo como EL
MERCURIO, sino que como MERCURIO por lo que ha registrado y protegido marcas y
dominios con este termino.

Continua afirmando que la denominacién EL MERCURIO es una marca notoria y conocida
en nuestro pais, asociada por todos los consumidores a un diario nacional y de titularidad de
su cliente. En su opinién, “El Mercurio” es una marca consolidada, conocida por la mayoria
de los consumidores y con un importante rol en el campo de los medios de comunicacién de
Chile.

Considera que los nombres de dominio no sélo son identificadores de un numero IP en
Internet (direccién IP), por lo que considera que los nombres de dominio no sélo sirven para
individualizar a un usuario en la red. Si bien en sus origenes los nombres de domino tenian
dichas finalidades, en la actualidad se les asignan otras varias funciones, como por ejemplo
distinguir en Internet servicios, productos y empresas, sefiala, y en efecto, las empresas
buscan distinguir con los nombres de dominio los diversos productos o servicios que ofrecen
0 pueden ofrecer a los usuarios, como asimismo proteger su identidad empresarial.
Sostiene que un nombre de dominic busca ser identificador de un determinado producto,
servicio o empresa en el mercado “virtual’, pero ademas, busca informar adecuadamente
sobre ese producto, servicio o empresa, por tanto hoy dia el nombre de dominio tiene un
doble rol de identificador e informador, pues identifica e informa sobre un determinado
producto, servicio o empresa a los usuarios en el mercado virtual. En este sentido el sitio
web MERCURIOSTYLE.CL considera que se relacionara con el diario El Mercurio, razén por
la cual es deseable que se tenga en consideracion la funcidén de los nombres de dominios,
pues de lo contrario se provocaria una dilucién de la capacidad de identificacion de éstos en
la red asi como de la marca misma.

Que a fojas 125 y siguientes, el primer solicitante presenté sus alegaciones de mejor
derecho. Sefiala que ella, por razones de oficio relacionados con el disefio de vestuario,
desde el afio 2002 en el que egres6 como Costurera de Alta Costura en la Academia de
Laura Rivas Vial, se ha dedicado a este oficio y de a poco ha ido creando su empresa, estilo
de vestuario y accesorios. Sefiala, que desde sus comienzos se ha identificado con el signo
astrolégico de Mercurio, ademas del metal, por consiguiente es por este metal que las



etiquetas son de color plateado. Continua describiendo que este signo forma parte de las
etiquetas de los productos que ella crea y desarrolla, correspondientes a las clasificaciones
25, clasificaciones que, en su opinion, el segundo solicitante no posee como propias.

Destaca como precedente de la evolucion del uso del nombre mercuriosttyle en sus disefios
que en el afio 2006 creé un blog de nombre www.fotolog com/mercuriostyle, creando
también en el aflo 2001 la direccion de correo electronico mercuriostyle@yahoo.es. Seflala
que antes de crear el sitio web se Interiorizé de las normas de derecho autor y marcas, y
creyendo en el derecho de libre expresion y diversidad de artes, sefiala que no actué de
mala fe. Recalca que el presente proceso ha significado un desgaste y mucho trabajo

Manifiesta que sus intenciones son utilizar el dominio para promocionar y promover su
trabajo respecto al diseflo de vestuario y accesorios, y que como disefiadora y con rubros
tan diferentes con respecto al segundo solicitante no considera estar haciendo uso indebido
de la “fama” que el segundo solicitante pueda tener, ni de su nombre o posicion. Sefiala que
estaria perjudicandose si pensara que las personas asimilan su marca con la del segundo
solicitante, ya que le disminuiria personalidad, exclusividad y estilo a lo que hace, siendo
ambos temas diferentes e inconfundibles

Considera que con la libertad de expresion que el Estado le confiere, quiere dejar en claro
que por ninguna razén existente ella ha registrado este dominio web para aventajarse de
alguna manera con respecto al segundo solicitante y que de buena fe actia como una joven
emprendedora que trabaja para mostrar su trabajo e identificarlo con un signo que a ella
desde sus comienzos como creadora la identifica utilizando el signo astroloégico de Mercurio.

Hace presente que en materia marcaria, se respeta que si los rubros, por ende las
clasificaciones son diferentes pueden coexistir, ya que no hace relacién una con la otra
Ademas considera que el segundo solicitante debiera estar consciente que la palabra
Mercuno no es una palabra ni inventada ni exclusiva para el uso que ellas den o quieran dar
a ésta.

Resume los diferentes significados del término Mercurio, como elemento quimico, simbolo
alquimico, metales planetarios, y por (ltimo diversas definiciones de Wikipedia.com.,
destacando con ello que asi como la palabra MERCURIO no tiene un significado exclusivo,
tampoco puede hacer referencia a los usos que el segundo solicitante pueda realizar

Solicita se respete el principio general “first come, first served” y se le conceda el mejor
derecho de este dominio, ya que por lo anteriormente presentado, no cumpliria con ninguno
de los articulos referentes a las Revocaciones de Dominios. Agrega que actia de buena fe,
y que solo quiere se respete su derecho de libre expresion.

Que, a fojas 133 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por el primer solicitante a fojas
134, destacando que dado que al buscar en www.google.com el término “mercuriostyle” o
"mercurio style” hacen referencia ya sea a su facebook.com o a su blog Fotolog.com
demostrando, en su opinibn que no puede confundirse con el producto del segundo
solicitante, ni que ello produce perjuicio a la imagen empresarial, ni provoca confusion en el
acceso de sitios que el segundo solicitante pueda poseer.

Destaca que el dominio de autos no es idéntico ni engaffosamente similar, en su opinién, a
la marca de algin producto del segundo solicitante. En cuanto a la lista de los diversos
dominios que el segundo solicitante pueda poseer, cefiala que ninguno hace referencia a los
productos desarrollados por la primera solicitante, y ademas existen sitios web con el
nombre mercurio que no son parte de los dominios del segundo solicitante.

En cuanto al mejor derecho sobre el dominio en litigio, sefiala que nunca ha actuado de mala
fe por parte del primer solicitante, como se sefialé en la primera audiencia realizada el 31 de
agosto del presente afio, donde se conversd ante esta Juez arbitro y la actuaria de esta



causa, que la prmera solicitante nc deseaba benzficiarse ni de manera financiera ni de
algun otro modo de acuerdo a la "fama” que el segundo solicitante pudiera poseer. Sefiala
que se conversd la posibilidad de firmar un documento para comprometerse a utilizar el
dominio solo con los fines sefialados

Reitera que no hay confusién entre los productos, y que la notoriedad de la denominacion EL
MERCURIO no es MERCURIOSTYLE

En cuanto a espacios de disefio que el segundo solicitante hace mencién, como Vivienda y
Decoracién, sefiala que la primera solicitante no los reclama como propios, y que no hay
mala fe en su actuacion, reiterando lo alegado en su primera presentacion.

8. Que a fojas 143 y siguientes, la segunda solicitante alega que el conflicto debe centrar su
analisis en el hecho de que el dominio es idéntico o engafiosamente similar a la familia de
marcas MERCURIO de titularidad de su mandante, y considera que se encuentra acreditado
con la documentacion acompafiacda. Destaca cue a la vista de la documentacion
acompafiada a estos autos salta a la vista que la denominacion MERCURIO se asocia a su
cliente y no al primer solicitante. Considera que los usuarios de Internet y consumidores no
reconocen ni mucho menos asocian el signo MERCURIO con el primer solicitante, ni
considera suficiente la explicacion de la contraparte. Seflala que el término STYLE no
constituye un signo que permita diferenciar facilmente al primer solicitante respecto de su
representado, al ser un adjetivo que considera puede asociarse a ambos solicitantes.
Destaca la seccion Vivienda y Decoracion de su cliente, y sefiala que al existir
MercurioStyle.cl los cibermautas pueden asemejar tal sitio web a informacién sobre nuevas
tendencias en decoracion

Recalca que la primera solicitante carece de un derecho sobre la marca Mercurio Style, ain
no habla sido publicada, por lo cual su mandante aun no habla ejercido su derecho a
oposicion. Realiza a continuaciéon un analisis de la marca, destacando que la primera
solicitante solo posee una mera expectativa de ser titular de un derecho marcario, y esto
sobre la marca en su lotalidad y no sus elementos individuales.

Por ultimo reitera que el principio “first come first served” liene aplicacion en igualdad de
derechos, lo que no es valido en la causa de autos, en cuanto su mandante posee mejor
derecho.

9. Que a fojas 147 y siguientes, el segundo solicitante reitera la posibilidad de confusion del
dominio de autos con las marcas de su representado y destaca que la denominacion
MERCURIO es asociada, en su opinién, a su cliente.

10. Que, a fojas 148 se citd a las partes a olr sentencia,
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cual de las
partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio en disputa, esto es,
“mercunostyle.ci”.

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first
served”, actualizacion tecnologica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure®,
siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento
del Registro de Nombres de Dominio que rige estas matenas establece que existe igualdad de
condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo, derechos de igual naturaleza al
signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacidon habra de tenerse
en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos



nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razdn que hace que en definitiva el aforismo
Juridico que antes enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que
solicita es el nico servido.

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

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la
proliferacion del uso de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su desarrollo como
medio a través del cual las personas naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales
interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple
y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a que areas del derecho que antes permanecieron
ajenas al desarrollo tecnolégico hoy se encuentren abocadas al estudio de como este fenémeno
puede afectar derechos exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema Juridico
tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema toda vez que la inscripcion
de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios
constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda
vez que a través de la inscripcion de un dominio se puede afectar la libre y sana competencia que
debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que, cabe tener presente que ninguno de los términos que componen el signo en
disputa, esto es “mercurio” y “style” son de creacion de las partes de este conflicto, y tienen
muchos significados diversos, tanto en la red Internet como fuera de ella

SEXTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacién del nombre
de dominio en disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus
derechos marcarios considerando que es titular de la marca comercial EL MERCURIO y una
familia de marcas y nombres de dominio relacionadas, la cual alega engafiosamente similar al
dominio de autos. De esta forma, el segundo solicitante ha acreditado un legitimo derecho sobre
un término que forma parte del signo pedido.

SEPTIMO: Que en relacién al mejor derecho y la buena fe de la primera solicitante sobre el
nombre de dominio mercuriostyle.cl, ésta ha alegado la existencia de un proyecto relacionado
con el disefio de vestuario, justificando el uso del nombre de dominio en un contexto distinto a los
mencionados por el segundo solicitante. Al respecto, cabe sefalar que consta a este arbitro que la
primera solicitante utiliza el término en su pagina de Facebook con esos fines, con anterioridad a
la solicitud que dio origen a al presente conflicto. A mayor abundamiento, la primera solicitante
manifestd su disposicion a suscribir un instrumento mediante en el cual se garantizara a la
segunda solicitante que sus derechos marcarios no se verian afectados por el uso del nombre de
dominio en disputa, toda vez que los intereses de ambas partes eran claramente distintos.

OCTAVO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza
mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacion y comunicacion fluida y
eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, este arbitro debe velar por
que no se produzca un error de comunicacién entre los consumidores y publico en general, al
momento de buscar en la web los servicios o productos que se buscan. En este sentido, debe
tenerse presente que la similitud de dos nombres de dominio e incluso su identidad fonética, no es
causal por sl misma para inducir a error, considerando que es una herramienta de localizacion. Es
relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de
productos o servicios, ello podra ser considerado perjudicial para el publico consumidor, pero en el
caso que se trate de rubros diferentes no sc puede aplicar el mismo criterio. Este criterio se aplica
incluso en materia de marcas comerciales, lo que justifica el uso del Clasificador de Niza para



proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se
considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases
diferentes, menos podra serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para
servicios absolutamente diferentes. Mas adn, en el caso de autos el nombre de dominio solicitado
no es graficamente idéntico a la marca del segundo solicitante, lo cual permite mayor distintividad
entre ambos. y

NOVENO: Que, considerando que el primer solicitante no tiene relacién con el objeto de la
segundo solicitante, que el término solicitado no esta registrado siquiera como marca comercial, y
que existen asimismo otros dominios que incluyen el término MERCURIO, no puede asumirse la
dilucién o confusién en el publico respecto al origen del servicio o producto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el ménto de los antecedentes, asignese el dominio mercuriostyle.cl al primer
solicitante, dofia BARBARA SOLEDAD JIMENEZ QUIROGA, ya individualizado en autos.

Notifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por
correo electrénico firmado digitalmente.

/Aloja Moya Bruzzone
ITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacién:

Loreto QUiroz Rojas
Cl 143823164




