FALLO ARBITRAJE DE DOMINIO

PAULA-S.CL

En Santiago a 19 Mayo de afio 2014, Gonzalo Sanchez Serrano, juez arbitro
arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio PAULA-
S.CL, oficio N°16531 vengo en dictar la presente resolucion con el fin de poner
término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la
Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

De acuerdo al citado oficio son parte en esta causa como primer solicitante
MIGUEL ANTONIO NUNEZ FLORES COMERCIAL NUMO EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPO con domicilio en Lorenzo Oyanguren 0380, San
Fernando, San Fernando y por el segundo PAULA EDICIONES S A,
domiciliado en Av. Vicufia Mackenna N° 1870, Nufioa, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 23 de julio de 2012, se recibié en mi casilla de correo
Oficio N° 16531 materia solicita Arbitraje dominio PAULA-S.CL en el cual se me
propuso como juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la
reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacién arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente

aceptaron.

2. Con fecha 30 de julio de 2012, de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo, notifico a las partes
en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo electronico con
firma electrénica a NIC Chile y con copia informativa a las partes citandolas a
una audiencia de conciliacién consignacién de fondos y/o fijacion de normas de
procedimiento para el dia 28 de agosto de 2012 a las 16:30 horas, lo cual

consta en autos.



3. Que en la fecha y a la hora citadas se llevé a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del segundo solicitante el abogado Diego
Acufia Dominguez en representacion de PAULA EDICIONES S.A. Llamadas
las partes a conciliacion, no se produce por la inasistencia del primer

solicitante, se acordaron las bases del procedimiento.

4. Que el segundo solicitante, hace las siguientes alegaciones de mejor

derecho, en resumen lo siguiente:

Como un primer punto, cabe sefialar que mi representado en estos autos
corresponde a la sociedad PAULA EDICIONES S.A., grupo editorial
perteneciente al Consorcio Periodistico S.A. (COPESA) con sede en Santiago
de Chile. La sociedad a la cual represento tiene 45 afios de trayectoria en el
mercado de las publicaciones, que avalan su experiencia y compromiso con un
periodismo focalizado en ofrecer informacion veraz y servicios confiables,
manteniendo una linea editorial independiente.

Con cuarenta y cinco afios de circulacion ininterrumpida, Revista PAULA es sin
lugar a dudas la revista femenina lider del mercado chileno, y principal
publicacibn de mi mandante PAULA EDICIONES S.A. Centrada en los
intereses y el mundo de la mujer, PAULA es una revista de actualidad y
tendencia que incluye reportajes, entrevistas, moda, datos y servicios.
Quincenalmente edita mas de 35,000 ejemplares que circulan los dias sabado
para su base de suscriptores, y se vende también en kioscos y otros puntos de
venta de todo el pais. Todo ello puede apreciarse en la pagina web
www.paula.cJ.

PAULA EDICIONES S.A. también publica las revistas Tejidos PAULA,

publicacion lider en el mercado del punto y el tejido, y Cocina PAULA,

publicaciéon dedicada a recetas de cocina y reposteria. A través de su division
Paula Producciones, Paula Ediciones pone toda su experiencia en
publicaciones al servicio de las empresas que quieren destacarse a través de
productos editoriales de calidad y excelencia.

Estos antecedentes resultan vitales y necesariamente deben ser sopesados
por VS. Arbitral al momento de resolver el mejor derecho de mi representada,

pues la totalidad de sus publicaciones PAULA gozan de un amplio nivel de


http://www.paula.cj/

aceptacion y reconocimiento de parte de los consumidores en nuestro pais,
quienes normalmente acceden a las mismas tanto en formato papel, como
también en formato digital a través de sus paginas web. Esta es una tendencia
claramente vigente en la actualidad, en donde tanto diarios como revistas
nacionales e internacionales tienen su version papel, asi como su version
digital, ya sea ésta pagada o gratuita. Piénsese por ejemplo en revistas, diarios
O publicaciones periédicas tales como QUE PASA, ERCILLA, NEW YORK
TIMES, WASHINGTON POST, EL MERCURIO, LA TERCERA, todas las
cuales tienen su version papel, como también su version digital.

En el caso que nos convoca, la expresion solicitada a registro como nombre de
dominio ante Nic Chile corresponde a PAULA-S.CL, la cual es una expresion
gque se asemeja de manera fatal a ciertos registros previos de marcas
comerciales y dominios web pertenecientes a mi mandante, entre los que
podemos sefialar:

a. Marca PAULA (mixta), Registrada ante el INAPI bajo el N° 918.971, distintiva
de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovacién del registro N°
599.638 concedido con fecha 16 de Julio del afio 2001).

b. Marca PAULA (mixta), Registrada ante el INAPI bajo el N" 882.677, distintiva
de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovacion del registro N°
562.890 concedido con fecha 01 de Marzo del afio 2000).

C. Marca PAULA.CL (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N"
861.839, distintiva de servicios de la clase 38 (el cual corresponde a la
renovacion del registro N° 550.799 concedido con fecha 21 de Octubre del afio
1999).

d. Marca PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N" 845.519,
distintiva de servicios de la clase 38, concedido con fecha 19 de Marzo del afio
20009.

e. Marca PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N° 789.304,
distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovacion del
registro N° 475.906 concedido con fecha 03 de Enero del afio 1997).

f. Nombre de dominio PAULAS.CL registrado ante Nic Chile desde el 30 de
Julio de 2007 a la fecha.

Con estos antecedentes, queda en evidencia el interés que representa la

expresion PAULA-S.CL para mi mandante, puesto que su publicacién periddica



de circulacion nacional en su version impresa PAULA, asi como la version
digital de la misma revista, son famosa y notoriamente conocidas por el publico
consumidor, y apuntan a un consumidor objetivo (mayoritariamente femenino
de las mas diversas edades), al cual se ofrecen toda clase de articulos
relacionados con sus intereses, tales como temas de moda, de cosmética, de
tejidos, de cocina, y de decoracion para el hogar. A la luz de lo anterior,
podemos afirmar con propiedad que mi mandante detenta un interés y derecho
preeminente sobre la expresion PAULA.

De esta forma, tenemos que la expresion PAULA-S.CL solicitada a registro
como nombre de dominio, no es mas que una variante de la marca y nombre
de dominio previamente registrados por mi representada, y QUE ESTARIA
DIRIGIDA AL MISMO NICHO DE CONSUMIDORES tal como sera explicado
en el desarrollo de esta presentacion. Por ello, podemos sostener que dicha
expresion corresponde a un bien inmaterial posicionado y usado
mercantilmente, razon por la cual es claro que la concesion de dicha expresion
al primer solicitante vulnera las normas y principios aplicables a este tipo de
conflictos.

Resulta impensable sostener que el primer solicitante del nombre de dominio
cuya asignacién se disputa en autos, haya podido desconocer la existencia de
mi mandante y de sus productos PAULA en el mercado, atendido el alto nivel
de posicionamiento, publicidad, marketing y difusiéon en nuestro pais.

Cabe preguntarse entonces, ¢ Cudl es el &mbito normativo aplicable a este tipo
de conflictos? Claramente, el objetivo de la presente litis es demostrar el mejor
derecho que puede detentar uno u otro agente empresarial. La jurisprudencia
arbitral ha aceptado el criterio segun el cual deben primar los intereses de
aguella parte que tuviera constituidos derechos amparados por la Constitucion
y las Leyes, tal como ocurre en el caso de autos. Tan cierta es esta
circunstancia que el Juez Arbitro de Nic Chile don Patricio de la Barra ha
fallado en este mismo sentido mediante sentencia de fecha 24 de agosto del
afio 2004, con ocasioén de la disputa en torno al nombre de dominio silueta.cl,
sentando un criterio orientador para la resoluciéon del conflicto de autos,
sefialando en dicha oportunidad lo siguiente:

"3) Que, el segundo solicitante, esto es, Hans Schwarzkopf GmbH & Ca. KG.

Corresponde a una compafiia internacional con presencia en nuestro pais hace



ya muchos afios cuyos productos SILUETA son masivamente publicitados por
distintos medios de comunicacion social, segun los documentos acompafiados
documentos que no fueron objetados por el primer solicitante.

4) Que, Hans Schwarzkopf GmbH & Ca. KG. Tiene ampliamente registrada su
marca comercial para distinguir varios productos de distintos paises incluidos
Chile.

5) Que, lo anterior permite concluir que la marca SILUETA corresponde a una
marca famosa y notoria que es plenamente conocida sin que esta circunstancia
pueda haber sido ignorada por la primera solicitante.

6) Que, conforme a los documentos acompafados a este expediente, no
impugnados, es posible concluir que la primera solicitante conocia o debia
conocer de la fama y notoriedad que goza la marca SILUETA, sobre todo por el
giro en que se desempefia, cuestion que no fue desvirtuada a través de
ninguna presentacion por parte de la primera solicitante.

7) Que, con los antecedentes acompafados a este expediente queda
demostrado que el verdadero y primer creador de la expresiéon SILUETA ha
sido Hans SchwafZkopf GmbH & Co. KG.

8) Que, segun consta de los documentos acompafados a este arbitraje, el
primer solicitante esto es Centro de Estética Siluette o el Sefior Enrique
Lorenzo Eyzaguirre Andreoli solicitd el nombre de dominio con fecha 20 de
Junio de 2003 y Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. con fecha 2 de Julio de
2003.

9) Que, fundado en el principio del first file system el primer solicitante gozaria
en principio de la primera prioridad para la asignacion del dominio.

10) Que, SILUETA constituye para Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. Una
marca comercial relevante dentro de su patrimonio, cuestion que se ha podido
comprobar por los documentos que se han acompafado en este Juicio y que
no han sido impugnados por la otra parte.

11) Que, conforme a la Constituciéon Politica del Estado, puntualmente el
articulo 19 N° 24 los derechos de Propiedad Industrial y dentro de las marcas
comerciales gozan de proteccion Constitucional.

12) Que, en este sentido no cabe ninguna duda que desde ese punto de vista
Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. goza de preferencia por la asignacion del

nombre de dominio silueta. el



13) Que, a juicio de este arbitro la asignaciéon a Centro de Estética Siluette
vulneraria los derechos marcarios protegidos por la ley y la Constitucién sobre
la expresion SILUETA de que goza Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG.

14) Que, a juicio de este arbitro la asignaciéon a Hans Schwarzkopf GmbH &
Ca. KG. no vulnera ningun derecho de terceros.

15) Que, frente a todas estas circunstancias al sefior Arbitro corresponde
aceptar los argumentos presentados por Hans Schwarzkopf GmbH & Ca. KG".
Por su parte, el rgano normativo de NIC Chile sefal6 el articulo 14 de su
"Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL ", que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripcion del
nombre de dominio no contrarie las normas vigentes sobre abuso de
publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, asi como
derechos validamente adquiridos por terceros. A esta parte le asiste la
conviccion que la solicitud del primer solicitante vulneraria dichos derechos,
conforme paso a exponer a continuacion:

1. Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

El sistema positivo no contempla normas sobre el particular, resultando
aplicable en la especie las normas contenidas en el Codigo Chileno de Etica
Publicitaria, aplicable a los miembros de la Corporacion de Derecho Privado sin
fines de lucro. Sin perjuicio de ello, se sefialan en dicho cuerpo normativo
ciertas orientaciones gue sirven para interpretar el espiritu de la norma.

La publicidad, definida en el Cddigo aludido, sefiala que deben respetarse
ciertas normas minimas, que para efectos de autos, estan representadas por
los siguientes articulos:

"Art. 4. Los avisos no deben contener ninguna declaracién o presentacion
visual que directamente o por implicacion, omision, ambigiiedad o pretension
exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erréneas, en
especial con relacién a:

A. Caracteristicas como: naturaleza, composicion, método y fecha de
fabricacion, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso,
cantidad, origen comercial o geografico;

B. El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;

C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;

D. Entrega, cambio, devolucion, reparacién y mantencion;



E. Condiciones de la garantia;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,
marcas registradas, disefios y modelos, nombres comerciales;

G. Reconocimiento oficiala aprobacion, entrega de medallas, premios y
diplomas.

Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas
de literatura técnica y cientifica. Las estadisticas no deben presentarse
insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la
documentacion de respaldo pertinente. Los términos cientificos no deben ser
mal usados; no debe utilizarse un lenguaje cientifico e irrelevancias de manera
que lo que se dice parezca tener una base cientifica que no tiene".

"Art. 13. Los avisos no deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de
cualquier firma, compafia, instituciéon, o de la marca de un producto o servicio.
Los avisos no deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que
tiene el nombre comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o
imagen adquirida por una campafia publicitaria”.

En esta perspectiva, las normas citadas serian vulneradas de manera conjunta.
Ello, puesto que tanto las expresiones PAULA, PAULA.CL y PAULAS.CL se
encuentran en el acervo patrimonial de mi mandante, y de alli que resulte
absolutamente I6gico que una expresién casi idéntica como lo es PAULA-S.CL
termine vulnerando sus registros previos. Ademas y en armonia con este
criterio, es dable colegir que dada la finalidad perseguida por la primera
solicitante, es aprovecharse de la reputacion o imagen adquirida por mi
mandante. A la luz de estos antecedentes facticos, se colige que el consumidor
se VERIA CLARAMENTE INDUCIDO A ERROR O ENGANO respecto del
origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenden
ser ofrecidos a través del sitio web PAULA-S.CL, al asociar indefectiblemente
las expresiones PAULA, PAULA.CL y PAULAS.CL con la figura de mi
mandante PAULA EDICIONES SA en el mercado, Tal como puede apreciarse
del contenido que ha sido alojado por el primer solicitante en la pagina web del
nombre de dominio cuya asignacion se discute en autos PAULA-S.CL, a través
de ella pretenden ser ofrecidos diversos productos o articulos de decoracion

para el hogar, tales como faldones, cortinas, sdbanas y articulos de bafio.



Resulta evidente que dichos productos apuntan al mismo nicho o segmento del
publico consumidor, mayoritariamente femenino, idéntico al que apuntan los
productos y servicios que se ofrecen a través de sus publicaciones periddicas
PAULA de mi mandante. Incluso es mas, en dicha pagina web se aprecia que
el nombre que pretende utilizar el primer solicitante para ofrecer y promocionar
dichos productos es PAULA'S HOME, que traducido al espafiol significa "CASA
DE PAULA' la cual presenta evidentes similitudes graficas y fonéticas con la
expresion y etiqueta previamente registrados por mi mandante en nuestro pais,
evidenciando la mala fe en el actuar del primer solicitante, y dando cuanta
ademas del altisimo riesgo de confusiébn o engafio que se generaria en el
publico consumidor respecto al origen o procedencia de tales productos.

2. Principios de competencia leal v de ética mercantil.

Esta norma fue establecida a fin de mantener un respeto a valores superiores,
que deben ser mantenidos por parte de los diversos agentes mercantiles. Por
su parte, el Convenio de Paris sefiald ciertas orientaciones, que conforme a la
Convencién de Viena, (que sefiala normas para interpretar estos tratados)
deben inspirar a los 6rganos jurisdiccionales. En especial, deben evitarse los
siguientes tipos de actos: "Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberan prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una
confusién, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor; 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo,
en el ejercicio del comercio pudieren inducir al publico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion las caracteristicas, la aptitud en el empleo o
la cantidad de los productos”. Esta hipo6tesis es aplicable en una perspectiva
integradora de las normas prohibitorias, en tanto mi mandante PAULA
EDICIONES SA es un agente empresarial posicionado mercantilmente, tal
como ocurre con las expresiones PAULA, PAULA.CL y PAULAS.CL en el
mercado. Por tanto, y de acuerdo con lo que demos sefialado con anterioridad,
el uso que puede efectuar el primer solicitante de la expresion PAULA-S.CL es

atentatorio a los principios mas bésicos de competencia leal y ética mercantil, y



ademas constituye un germen de induccion a error, engafio o confusion en el
publico consumidor que debe ser evitado.

3. Derechos validamente adquiridos. Por ultimo, la Constitucion Politica de la
Republica en su articulo 19 numeral 24 se erige en torno a la proteccion de los
derechos de propiedad de los diversos ciudadanos del Estado. Es por ello que
en caso alguno se puede afectar derechos validamente adquiridos, y en este
sentido mi mandante claramente es titular de dicha categoria de derechos,
razon por la cual se encuentra amparado bajo la proteccion antes sefialada.
Finalmente, resulta Uutil sefalar los criterios que existen en torno a estos
conflictos. La Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial OMPI, establecio
ciertos criterios para evaluar los signos en Internet. Es asi que en el afio 2001
se emiti6 una "Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la
proteccion de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos,
en Internet’. Dicha recomendacion da pautas para acreditar las circunstancias
que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante. Uno de los principales
criterios que enuncia dicha recomendacion estd contenida en el articulo 3D,
gue sefala los factores para determinar el efecto comercial de un signo, y de
esa manera acreditar el mejor derecho de un solicitante, a saber:

El nivel y caracter de la actividad comercial del usuario en relaciébn con el
estado miembro. Por otro, si el usuario esta realmente prestando un servicio a
clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra
relacion por motivos comerciales con personas que se encuentran en el estado
miembro.

En este punto, PAULA EDICIONES S.A. corresponde a un agente mercantil
que desarrolla un nivel de actividad comercial altamente conocido a nivel
nacional, lo cual corresponde evidentemente a un hecho notorio, facilmente
constatable por VS. Arbitral. La conexion de una oferta de productos o servicios
por Internet con el estado miembro, con inclusion de; a. Si los productos o
servicios ofrecidos o prestados pueden ser entregados legalmente en el Estado
miembro; b. si los precios estan indicados en la moneda oficial del estado
miembro. En este punto, mi mandante tiene una clara conexion con los
productos y servicios que ofrece, incluso a través de su pagina web.

Ademas, resulta especialmente aplicable al caso sub-lite, la letra e) del articulo

3°, que sefiala que debe considerarse:



"la relacion del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el
estado miembro, indicando: i. Si el uso esta respaldado por ese derecho; li.
Cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaria en un
aprovechamiento indebido del caracter distintivo o de la reputacion del signo
objeto de ese derecho, o lo menoscabaria injustificadamente”.

4.- Jurisprudencia.

En oportunidades anteriores, terceros ajenos a mi mandante han intentado
registrar nombres de dominio similares a las marcas comerciales o dominios
web previamente registrados por el CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE
S.A., holding de medios al cual pertenece mi representado PAULA EDICIONES
S.A., entre los que podemos mencionar el siguiente:

- Conflicto por la asignacién del nombre de dominio revistayomujer.cl entre
dofia Cherie Alejandra Garrido Jeldres y el Consorcio Periodistico de Chile
S.A., cuyo fallo emitido con fecha 18 de Julio de 2011 por el Sr. Juez Arbitro
Oscar Torres Zagal resolvio acoger la demanda presentada por mi mandante
en su calidad de segundo solicitante, y asignarle el nombre de dominio en
disputa.

Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de dicho fallo, los que
resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene que es titular de un mejor
derecho para que se le asigne el nombre de dominio "REVISTAYOMUJER.CL",
en consideracion que es la creadora y usuaria de la denominacién "DE MUJER
A MUJER': que tiene registrada como marca comercial, bajo el N° 622.989,
para distinguir en la clase 16 "publicacion periédica en suplemento dedicado a
la mujer”, y que corresponde al nombre de la revista que edita semanalmente
junto al Diario La Tercera, y titular de los nombres de dominio "revista-mujer.cl”
y "revistamujer.cl”.

TERCERO: Que cabe tener presente que existe semejanza gramatical y
conceptual entre el nombre de dominio solicitado "REVISTAYOMUJER", con la
denominacion de la marca comercial "DE MUJER A MUJER", que corresponde
al nombre de la revista que edita la parte demandante, la que goza de
notoriedad en segmento de mercado del publico femenino, y que circula junto
al diario nacional "La Tercera", revista orientada a los intereses e inquietudes

de las lectoras mujeres; y, asimismo el domino solicitado en autos presenta



también semejanza con los nombres de dominio de la parte demandante
"revista-mujer.cl" y "revistamujer.cl", por lo que puede asociarse e inducirse a
error o confusion a los usuarios de Internet, en cuanto al origen empresarial del
titular del nombre de domino de asignarse a la primer solicitante."”
"PARTERESOLUTIVA: En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, se
resuelve conforme a lo dispuesto por el articulo 160 del Cddigo de
Procedimiento Civil y principio de legitimidado mejor derecho, corresponde
acoger la demanda de fojas 15 y siguientes de autos y asignar el nombre de
dominio "REVISTAYOMUJER.CL", a Consorcio Periodistico de Chile S.A."

5.- Limitaciones al Principio "First come First served".

Finalmente, debemos sefialar que la jurisprudencia nacional previa en torno a
conflictos por la asignacién de nombres de dominio nos indica que el principio
first come first served no es de aplicacién absoluta, sino muy por el contrario,
tiene como limitantes las consideraciones contenidas en el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile.

Al respecto, podemos citar algunos fallos relevantes de juicios arbitrales que
apuntan en este sentido:

1.- Conflicto por la asignacion del nombre de dominio TV3.CL entre Quinterosy
Compainiia limitada y el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, cuyo
fallo emitido con fecha 18 de Marzo de 2011 por el Sr. Arbitro Guillermo Carey
resolvié asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodistico de Chile S.A.
COPESA. Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de ese fallo
gue resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

"11.4Que, en materia de disputas de asignaciéon de nombres de dominio. CL,
rige de manera general el principio "fist come, first served".

11.5 Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la
imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos,
hace necesario considerar, en la asignacién de un nombre de dominio en
disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto
sobre una base distinta al citado principio.

11.8Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aun siendo el principio "first
come first served" el principio dominante en materia de asignacion del nombres

de dominio, no es un principio absoluto en la asignacibn de nombres de



dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones
contenidas en el articulo 14 de la Reglamentacion."

2.- Conflicto por la asignacion del nombre de dominio servimaster.cl entre
Maquinaria y Equipos Alta Esperanza Ltda. y Automotores Gildemeister S.A.,
cuyo fallo emitido con fecha 10 de Septiembre de 2004 por el Sr. Juez Arbitro
Marcos Morales Andrade resolvio asignar el dominio al segundo solicitante
Automotores Gildemeister S.A.

Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan
plenamente aplicables al conflicto de autos:

"6. 1.2 La situacion juridica de las partes con respecto al nombre de dominio
disputado.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first served no
puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto
sobre asignacion de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente
han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios
juridicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre
todas las solicitudes en conflicto. S6lo en el supuesto de que ninguna de tales
normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como
consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en
igualdad de condiciones, entonces resultara legitimo solucionar la controversia
conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el caracter de solucion
de ultima ratio...

3.- Conflicto por la asignacion del nombre de dominio DELTAT.CL entre
Cristian Antonio Molina Delgado y DELTA Edificacion S.A., cuyo fallo emitido
con fecha 13 de Abril de 2010 por el Sr. Arbitro Ricardo Sandoval Lopez
resolvio asignar el nombre de dominio a mi representada en autos. Paso a citar
algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente
aplicables a este conflicto: "TERCERO: Que si bien en materia de registros de
nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME,
FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio
tiene su excepcion en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien
le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este
principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las

partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan



equivalentes en su valoracion, de modo tal que el unico de modo romper dicha
igualdad de derechos es con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo,
sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte
de DEL TA EDIFICA Clan S.A., presento prueba completa respecto de su mejor
derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestion.
QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio "deltal.c/" por
parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del
segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusion y por la diluciéon
marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en
conflicto en funcién de la marca DEL TA, que identifica las marcas registradas
con la expresion DIMENSION, del segundo solicitante, por lo que puede
entenderse que el dominio "deltal. c/", forma parte de las de marcas "DEL TA" e
inducir a creer que existe union entre el dominio asi configurado y las marcas
ya indicadas del segundo solicitante y visto, ademas, lo dispuesto en los
articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion y
Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "deltat.cl" al segundo
solicitante, esto es, DELTA EDIFICACION S.A., RUT N° 96.844.020-9, persona
juridica dedicada al rubro de su denominacion, domiciliada para estos efectos
en Presidente Riesco 5711, piso 8, Las Condes Santiago. SEGUNDO: Que no
se condena en costas al primer solicitante por haber tenido motivos plausibles
para litigar. Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y dos testigos. Remitase el
expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos. "
Conforme lo anterior, queda claro que el principio "first come first served” es
precisamente un principio, mas no un derecho, siendo Unicamente orientador
en idéntica situacion de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer.
Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente
mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que "el mismo
Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se
considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como

efectivamente ocurrié en este caso"



(Punto 6.7 de Paragrafo Debate y Conclusiones, de fallo recaido en la
asignacion del nombre de dominio family-office.c1, de fecha 05 de septiembre
de 2011).

Junto con concordar totalmente con el razonamiento antes indicado, estimamos
gue el mismo tiene plena aplicacion al caso de autos, por lo que el antecedente
marcario de mi mandante debe ser debidamente sopesado en estos autos,
teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "first come first served".
En definitiva, es un hecho evidente que mi representada es una reconocida
empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre la expresion
solicitada, razon por la cual mi mandante tiene un derecho preferente sobre la
expresion en conflicto. Por ello, es que la decision de VS. Arbitral debe ir en la
linea interpretativa de este libelo, y en definitiva asignar el nombre de dominio
en disputa, a mi mandante PAULA EDICIONES S.A.

5. Al efecto acompafa los siguientes documentos:

. Impresiones obtenidas de la base de datos de la pagina web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapi.cl relativas a la
marca comercial PAULA (mixta), Registrada ante ellINAPI bajo el N" 918.971,
distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovacion del
registro N° 599.638 concedido con fecha 16 de Julio del afio 2001).

. Impresiones obtenidas de la base de datos de la pagina web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapicl relativas a la
marca comercial PAULA (mixta), Registrada ante ellINAPI bajo el N° 882.677,
distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la renovaciéon del
registro N° 562.890 concedido con fecha 01 de Marzo del afio 2000).

. Impresiones obtenidas de la base de datos de la pagina web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)

www.inapiclrelativasalamarcacomercial PAULA.CL (denominativa), Registrada

ante el INAPI bajo el N° 861.839, distintiva de servicios de la clase 38 (el cual
corresponde a la renovacién del registro N° 550.799 concedido con fecha 21 de
Octubre del afio 1999).

. Impresiones obtenidas de la base de datos de la pagina web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapicl relativas a la
marca comercial PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N°


http://www.inapi.cl/
http://www.inapici/
http://www.inapiclrelativasalamarcacomerciaipaula.cl/
http://www.inapici/

845.519, distintiva de servicios de la clase 38, concedido con fecha 19 de
Marzo del afio 2009.

. Impresiones obtenidas de la base de datos de la pagina web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) www.inapicl relativas a la
marca comercial PAULA (denominativa), Registrada ante el INAPI bajo el N°
789.304, distintiva de productos de la clase 16 (el cual corresponde a la
renovacion del registro N° 475.906 concedido con fecha 03 de Enero del afio
1997).

. Impresiones obtenidas en la base de datos de la pagina web de Nic
Chile www.nic.cl relativas al Nombre de dominio PAULAS.CL registrado ante
Nic Chile desde el 30 de Julio de 2007 a la fecha.

. Impresiones obtenidas de la pagina web de Revista PAULA
www.paula.cl en las cuales se hace una breve referencia a mi mandante
PAULA EDICIONES S.A., y se aprecia la relevancia, fama y notoriedad de la
expresion PAULA a nivel nacional.

. Copia del fallo dictado con fecha 18 de Julio de 2011 por el Sr. Juez
Arbitro Oscar Torres Zagal en Conflicto por la asignacion del nombre de
dominio revistayomujer.cl, suscitado entre dofia Cherie Alejandra Garrido
Jeldres y el Consorcio Periodistico de Chile S.A., en virtud del cual se resolvié
acoger la demanda presentada por esta Ultima en su calidad de segundo
solicitante, y asignarle el nombre de dominio en disputa.

. Impresiones obtenidas de la pagina web de cuya asignacion se

disputa en autos www.paula-s.cl en la cual se aprecia que el primer solicitante

pretende apuntar al mismo segmento del publico consumidor que mi mandante,
utilizando ademas un signo practicamente idéntico a aquél que se encuentra
previamente registrado en Chile por PAULA EDICIONES S.A., evidenciando la
mala fe en su actuar.

. Copia del fallo dictado con fecha 04 de Julio de 2011 por la Sra. Juez
Arbitro Janett Fuentealba Rollat en Conflicto por la asignacion del nombre de
dominio practica.cl, suscitado entre la sociedad PEGAS S.A. y mi mandante
PAULA EDICIONES S.A., en virtud del cual se resolvid acoger la demanda
presentada por mi mandante en su calidad de segundo solicitante, y asignar el

nombre de dominio en disputa.


http://www.inapici/
http://www.nic.cl/
http://www.paula.cl/
http://www.paula-s.cl/

6. Que el primer solicitante no realizé presentacion alguna:

7. Que con fecha 21 de agosto del 2013, se notificé a las partes el

periodo de respuestas.

8. Que el primer solicitante no hizo presentacion alguna.
9. Que el segundo solicitante no hizo presentacion alguna.
10. Que con fecha 4 de diciembre de 2013, atendido al mérito de autos se

cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1. Que el segundo solicitante es titular de marcas registradas con la
expresion PAULA.

2. Que el segundo solicitante ha acreditado fehacientemente vy
palmariamente que es titular de una marca registrada que corresponde a
una potente categoria en la doctrina marcaria que se refiere a las
MARCAS FAMOSAS Y NOTORIAS.

3. Que la evidencia probatoria allegada a este tribuna ha resultado sélida y

consistente.

4. Que el primer solicitante no hizo presentacién alguna, no asistio a la
audiencia arbitral y no hizo llegar argumento alguno que permitiera
analizar un potencial mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto.

SE RESUELVE:
I Se asigna el nombre de dominio PAULA-S.CL a PAULA EDICIONES
S A Rut: 96.521.400-3



il Se elimina la solicitud de MIGUEL ANTONIO NUNEZ FLORES
COMERCIAL NUMO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO Rut: 76.115.901-1

ii. Cada parte pagara sus costas.

Notifiguese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica
a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucién firman dofia Lucia
Cristi Torrealba RUT: 7.043.449-0 y dofia Maria José Arancibia Obrador, RUT:

15.385.586-2, ambas de mi mismo domicilio.



