TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: portada.cl.
Rol No. 031-2006
OFICIO NIC: OF06032

En Santiago, a 14 de Agosto de 2006

Que los seniores Bocetos Sociedad Anodnima, domiciliado en Manuel Montt 220,
Providencia, Santiago, siendo contacto administrativo don Aaron Farcas, del mismo
domicilio, solicitdé con fecha 14 de Noviembre de 2005, el nombre del dominio
“portada.cl”, y que a su vez, el sefior Abraham Senerman Lamas, representado por
Sargent & Krahn, cuyo contacto administrativo es dofia Sandra Seguel, ambos
domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, solicito,
con fecha 30 de Noviembre de 2005, el mismo nombre de dominio “portada.cl”;

Que mediante Oficio OF06032, de NIC Chile, se designd a la suscrita como Arbitro
para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre del dominio “portada.cl”;
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempenarlo fielmente, se citd
a las partes, mediante resolucion, de fecha 24 de Abril de 2006, a una audiencia de
conciliacidon o de fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 8 de Mayo de 2006, a
las 10.30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas
175, Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificindose dicha resolucion por carta
certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 8 de Mayo de 2006, a la hora fijada, se llevo a efecto la audiencia con la
asistencia de don Aardon Jonathan Farcas Capetillo, en representacion de Bocetos S.A.,
y de dofia Paula Ahumada Franco, en representacion de don Abraham Senerman
Lamas;

Que al no haberse producido conciliacion conforme a lo dispuesto en el Articulo 8,
Inciso 4°, Anexo 1, sobre el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, este Tribunal
Arbitral fij6 el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de
todo lo cual se levantd acta, dandose por notificadas personalmente a las partes
asistentes;

Que a la hora de la audiencia dofia Carmen Paz Alvarez Enriquez, en representacion de
don Abraham Senerman Lamas, comparece por escrito, solicitando en lo principal:
asumir patrocinio y poder; al primer otrosi: delega poder; al tercer otrosi: designando
casilla electronica para efecto de las notificaciones, a todo lo cual este Tribunal
proveyo: téngase presente, al segundo y tercer otrosi: por acompanados documentos,
con citacion;

Que con fecha 19 de Mayo de 2006, comparece don Aaron Farcas Capetillo, en
representacion de Bocetos S.A., manifestando lo siguiente: que con fecha 14 de
Noviembre de 2005, su representada solicitd el nombre del dominio y con fecha 30 de
noviembre de 2006, lo solicitd el sefior Abraham Senerman Lamas. Cita el Articulo 14
y el Articulo 20 de la Reglamentacion de NIC Chile y manifiesta que la solicitud de
Abraham Senerman Lamas debe ser desestimada, debiendo concederse en definitiva el
dominio portada.cl a su representada. Expresa respecto del significado de la palabra
“portada”, que seguin el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se entiende:
portada (respuesta): 1.f. Ornato de arquitectura que se hace en las fachadas principales
de los edificios suntuosos. 2.f. Primera plana de los libros impresos en que figura el
titulo del libro, el nombre del autor y el lugar y afio de la impresion. 3.f. En periddicos
y revistas, primera pagina. 4.f. Cubierta delantera de un libro o de cualquier otra
publicacion o escrito. Disefiador de portadas. 5.f. Frontis o cara principal de cualquier
cosa. 6.f. En el arte de la seda, division que se hace de cierto nimero de hilos para
formar la urdiembre. Esta tela lleva ochenta portadas. 7.f. desus. Pieza de madera de



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: portada.cl.
Rol No. 031-2006
OFICIO NIC: OF06032

sierra, de 9 o mas pies de longitud, con una escuadria de 24 dedos de tabla por 3 de
canto.

Entonces, segiin se expuso anteriormente, sefala que el significado de la palabra
“portada”, resulta ser un nombre genérico y no un nombre propio de fantasia que sea
de creacion intelectual. Sefiala que el concepto indicado en el 3.f., grafica claramente
lo que busca en el portal portada.cl, que es mostrar portadas de moda en las que se
aprecien marcas y productos de vestuario, dando a conocer las novedades y Ultimas
tendencias en la industria del vestuario, y en especial, productos comercializados por la
empresa Bocetos S.A. Manifiesta que el nombre de dominio en estos autos es diferente
al nombre de la marca del oponente, puesto que se ha suprimido el articulo “la”, lo que
incorpora o suprime un elemento de diferenciacion, lo suficientemente importante
como para que ambas partes puedan desarrollar estas denominaciones. Sefiala que por
esto no existe ningin peligro de distorsion en el mercado si se otorga el nombre de
dominio portada.cl, a alguien a quien el publico no identifica con dicho nombre, por
cuanto al analizar la composicion del mismo, puede apreciarse que tanto desde el punto
de vista de los derechos intelectuales como de Internet, este nombre constituye un
término que el publico consumidor identificard y diferenciard plenamente a una
persona de nombre Abraham Senerman Lamas, razoén por la cual no existe motivo
plausible, para ser solicitado, ni menos otorgado, el dominio portada.cl a dicha
persona. Ni siquiera se torna légica ni juridicamente admisible otorgar el dominio
portada.cl, al segundo solicitante como forma de proteger la identidad de sus
productos y, en definitiva, los intereses del publico consumidor en general, puesto que
estos al ingresar al dominio requerido por el primer solicitante, se encontrardn con un
portal dedicado a marcas y productos de vestuario, con un look & feel propio y
finalidad distintas a la del segundo solicitante.

Manifiesta que al revisar en los registros de NIC Chile, por dominios inscritos que
incluyen el término “portada”, se pueden encontrar numerosas inscripciones en las
cuales el titular no es Abraham Senerman Lamas. Algunos ejemplos de esto son los
siguientes: “clinicaportada.cl”: dominio cuyo titular es Clinica Regional La Portada de
Antofagasta S.A.; “en-portada.cl”: dominio cuyo titular es don Hernan Alberto Cortés
Cortés; “iglesialaportada.cl”: dominio perteneciente a don Sergio Elias Contreras
Galaz; “laportada.cl”: dominio perteneciente a don José¢ Luis Pedro Santa Maria
Zanartu; “portadaeuropea.cl”: dominio perteneciente a don Sergio Guzmén Costabal;
“portadamedica.cl”: dominio perteneciente al Colegio Médico de Chile;
“portadaweb.cl”: dominio perteneciente a Vardom Comunicaciones Limitada;
“radiotaxilaportada.cl”: dominio perteneciente a don Jorge Enrique Pérez Mondaca;
“floresimportadas.cl”’: dominio perteneciente a dofia Evelyn Johanna Pereira
Henriquez;

Expresa que todos los nombres de dominio anteriormente nombrados demuestran, en
definitiva, que el término “portada” no pertenece en forma exclusiva al segundo
solicitante, sino que es un término genérico, que puede ser inscrito en NIC Chile por
cualquier empresa o ciudadano honesto y que sienta el legitimo derecho de utilizar un
nombre de dominio que incluya la palabra “portada”. Cabe mencionar que para los
dominios anteriormente citados, Abraham Senerman Lamas no fue segundo solicitante
ni reclamo, hasta el dia de hoy, un mejor derecho sobre aquellos dominios. Esto,
demuestra en su opinion, que ha aceptado no poseer mejor derecho respecto al término
“portada”. Por otra parte, el titular del nombre de dominio “laportada.cl” es don José
Luis Pedro Santa Maria Zaiartu y, en este caso, tampoco fue segundo solicitante ni
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reclamante Abraham Senerman Lamas, en circunstancias que alega ser titular de la
marca “laportada”.

Respecto del dominio “portada.cl”, sefiala que este fue inscrito por primera vez el 15
de Septiembre de 1997, por la empresa Distribuidora Alfa S.A., y al realizarse esta
inscripcion, Abraham Senerman Lamas no fue segundo solicitante, tampoco reclamo
un mejor derecho sobre el dominio “portada.cl”, durante los mas de 8 afios en que el
dominio fue propiedad de esta empresa. La empresa Distribuidora Alfa S.A., tuvo
como fecha limite de pago para la renovacion del dominio “portada.cl”, hasta el dia 14
de Octubre de 2005, fecha que es posible observar en el historial del dominio de la
pagina web de NIC Chile. Posteriormente, este dominio fue liberado y con fecha 14 de
Noviembre de 2005, la empresa Bocetos S.A. presento su solicitud.

Asimismo, en el portal web www.dpi.cl se puede constatar que existen numerosas
marcas comerciales que incluyen el término “Portada”, en forma idéntica o andloga, a
saber: “PRIMERA PORTADA” — Reg. No. 753591 — Clase 38 a nombre de Broadeyes
Producciones Televisivas; “CLINICA PORTADA” — Reg. No. 733509 — Clase 42, a
nombre de Clinica Regional La Portada de Antofagasta; “PORTADA COLONIAL” —
Reg. No. 640711 — Clase 42 — a nombre de Meiss Frahrenkrog Pedro; “BOULEVARD
LA PORTADA” — Reg. No. 588891 — Clase 42, a nombre de Plaza Oeste S.A.; “LA
PORTADA DE ANTOFAGASTA” — Reg. No. 503520 — Clase 36 — a nombre de
Lopez Benitez Luis Alberto; “PLAZA LA PORTADA” — Reg. No. 507035 — Clases 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a nombre de Plaza Oeste S.A.; “INMOBILIARIA LA
PORTADA DE ANTOFAGASTA” — Reg. No. 497932 — Clase 36 a nombre de Lopez
Benitez, Luis Alberto; “PORTADA DE LA SERENA” — Reg. No. 457088 — Clase 16
— a nombre de Sociedad de Prestaciones Meédicas Limitada; “PORTADA
QUILICURA 2” — Reg. No. 453134 —Clases 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, a nombre de
Inmobiliaria El Pértico de Quilicura S.A.; “EN PORTADA” — Reg. No. 745220 —
Clase 38 — a nombre de Broadeyes Producciones Televisivas Ltda.; “LA PORTADA”
— Reg. No. 603045 — clase 25, a nombre de Apara Janine, Enrique; “LA PORTADA”
— Reg. No. 602245 — Clase 36, a nombre de Lopez Benitez, Luis Alberto; “LA
PORTADA” — Reg. No. 554280 — Clase 37 — a nombre de Gloria Alicia Rigo-Richi
Kewitz; “LA PORTADA” — Reg. No. 591321 — Clase 25 — a nombre de Gonzalez
Caceres, Nelly Gloria; “LA PORTADA” Reg. No. 428435 — Clase 35 — a nombre de
Carez Astrosa, Angel Luis. Sefiala que los antecedentes antes citados demuestran que
desde el punto de vista del derecho marcario, el término “Portada” es una expresion
genérica, de uso comun ¢ indicativa que puede ser utilizada por cualquier persona o
empresa. Como evidencia de la buena fe del primer solicitante y la seriedad con que se
ha desarrollado el dominio “portada.cl”, actualmente este portal se encuentra en pleno
desarrollo y se pueden ver algunos avances, como por ejemplo, distintas imagenes
fotograficas en las cuales se hace promocién a distintos productos de vestuario, todo
esto en un enfoque que busca recrear portadas de revistas de moda, para aquellos que
han realizado inversiones en el pago de disefio grafico, modelos y hosting.
Aprovechando la tecnologia existente, esta pequeina empresa ha decidido utilizar las
posibilidades de Internet para promocionar y vender distintos productos y accesorios
relacionados con el vestuario femenino y masculino. La empresa Bocetos S.A. es una
empresa cuyo giro corresponde a “Importacion, exportacion, compra venta y
fabricacion de prendas de vestir”, con el correr de los afios la empresa ha decidido
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aprovechar las nuevas opciones en tecnologia, esto con el fin de potenciar su negocio.
Desde el afio 2003 mantiene en desarrollo la pagina web www.foreverfashion.cl, en la
cual promociona diversos productos, promociones de temporada, locales comerciales,
ofertas e incluso da la posibilidad de quienes estan interesados en trabajar en alguna de
sus tiendas, puedan enviar su curriculo. En el Gltimo tiempo la empresa ha querido
aprovechar las oportunidades de Internet y ha adquirido numerosos dominios.cl
relacionados con moda y vestuario, los que tendran como funciéon promocionar
distintos productos confeccionados o comercializados por la empresa, algunos de estos
son: www.disenos.cl, el cual tendrd como funcion mostrar la diversa cantidad de
disefios de vestuario que son comercializados por Bocetos S.A.; www.disefa.cl y
www.diseiar.cl, los cuales tendran como funcién promocionar la posibilidad que da la
empresa, para que el publico que sienta la necesidad, pueda disefiar vestidos de fiesta
especiales que posteriormente le seran confeccionados a su medida.; www.ejecutivo.cl
y www.ejecutiva.cl, los que tendrdn como funcidon mostrar productos de vestuario
pensados para ejecutivos y ejecutivas.; www.jeans.cl el cual tendrd como funcion
promocionar distintas lineas de jeans.; www.liquidacién.cl el cual tendra como
funcién promocionar liquidaciones y ofertas de temporada de distintos productos
comercializados por Bocetos S.A.; www.catdlogos.cl el cual tendrd como funcion
promocionar catalogos de distintos productos comercializados por la empresa Bocetos
S.A. Cita jurisprudencia en relacion con este caso como es la sentencia respecto al
dominio tugato.cl, dictado por el Arbitro sefior Juan Agustin Castellon Munita, caso
que es comparable a la presente controversia. Cita a su favor el principio “first come,
first served”, caso en el cual se debe aplicar plenamente, puesto que no se ha
demostrado mala fe de parte del primer solicitante ni mejor derecho del segundo.
Manifiesta que en este caso tampoco se produce una infraccion al Articulo 14 del
Reglamento de NIC, puesto que no se estan vulnerando derechos validamente
adquiridos por Abraham Senerman Lamas. Acompafia copia impresa bajada de la
pagina web de www.dpi.cl de las siguientes marcas: “LA PORTADA” — Sol. No.
700982 — Clase 36 — a nombre de Abraham Senerman Lamas; “LA PORTADA” —
Reg. No. 747809 — Clase 35 — a nombre de Abraham Senerman Lamas; “PRIMERA
PORTADA” — Reg. No. 753591 — Clase 38 a nombre de Broadeyes Producciones
Televisivas; “CLINICA PORTADA” — Reg. No. 733509 — Clase 42 a nombre de
Clinica Regional La Portada de Antofagasta; “PORTADA COLONIAL” — Reg. No.
640711 — Clase 42 — a nombre de Meiss Frahrenkrog Pedro; “BOULEVARD LA
PORTADA” — Reg. No. 588891 — Clase 42 a nombre de Plaza Oeste S.A.; “LA
PORTADA DE ANTOFAGASTA” — Reg. No. 503520 — Clase 36 — a nombre de
Lopez Benitez Luis Alberto; “PLAZA LA PORTADA” — Reg. No. 507035 — Clases 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 a nombre de Plaza Oeste S.A.; “INMOBILIARIA LA
PORTADA DE ANTOFAGASTA” — Reg. No. 497932 — Clase 36 a nombre de Lopez
Benitez, Luis Alberto; “PORTADA DE LA SERENA” — Reg. No. 457088 — Clase 16
— a nombre de Sociedad de Prestaciones Meédicas Limitada; “PORTADA
QUILICURA 2” — Reg. No. 453134 — Clases 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, a nombre de
Inmobiliaria El Portico de Quilicura S.A.; “EN PORTADA” — Reg. No. 745220 —
Clase 38 — a nombre de Broadeyes Producciones Televisivas Ltda.; “LA PORTADA”
— Reg. No. 603045 — clase 25, a nombre de Apara Janine, Enrique; “LA PORTADA”
— Reg. No. 602245 — Clase 36, a nombre de Loépez Benitez, Luis Alberto; “LA
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PORTADA” — Reg. No. 554280 — Clase 37 — a nombre de Gloria Alicia Rigo-Richi
Kewitz; “LA PORTADA” — Reg. No. 591321 — Clase 25 — a nombre de Gonzalez
Céceres, Nelly Gloria; “LA PORTADA” Reg. No. 428435 — Clase 35 — a nombre de
Carez Astrosa, Angel Luis;Impresiones de nombres de dominio.cl bajadas de la pagina
web www.nic.cl que incluyen la expresion portada, a saber: “clinicaportada.cl”:
dominio cuyo titular es Clinica Regional La Portada de Antofagasta S.A.; “en-
portada.cl”: dominio cuyo titular es don Hernan Alberto Cortés Cortés;
“iglesialaportada.cl”: dominio perteneciente a don Sergio Elias Contreras Galaz;
“laportada.cl”: dominio perteneciente a don José¢ Luis Pedro Santa Maria Zafartu;
“portadacuropea.cl”: dominio perteneciente a don Sergio Guzman Costabal;
“portadamedica.cl”: dominio perteneciente al Colegio Médico de Chile;
“portadaweb.cl”: dominio perteneciente a Vardom Comunicaciones Limitada;
“radiotaxilaportada.cl”: dominio perteneciente a don Jorge Enrique Pérez Mondaca;
“floresimportadas.cl”: dominio perteneciente a dofia Evelyn Johanna Pereira
Henriquez; Impresion del historial del dominio “portada.cl”, extraida desde la pagina
web de NIC Chile; Impresiones de distintos dominios inscritos en NIC Chile por
Bocetos S.A., a saber: “foreverfashion.cl”; “disefios.cl”; “disena.cl”; “catalogos.cl”;
“liquidacion.cl”; “ejecutivo.cl”; “ejecutiva.cl”; “jeans.cl”; Impresion por fallo por
arbitraje de dominio “tugato.cl”, impreso desde la pagina web de NIC Chile, a todo lo
cual este Tribunal proveyo: téngase por presentadas las argumentaciones y
acompafados los documentos con citacion; traslado por el término de cinco dias;

Que con fecha 29 de Mayo de 2006, comparece don Alfredo Montaner Lewin, en
representacion de Abraham Senerman Lamas, quien en lo principal solicita la
asignacion del nombre de dominio a su representado, manifestando lo siguiente: el 14
de Noviembre de 2005, Bocetos Sociedad Andonima solicitd el nombre de dominio
portada.cl. El 30 de Noviembre de 2005, y dentro del plazo de 30 dias que establece
la Reglamentacion pertinente, su representado presentd una segunda solicitud para el
nombre de dominio portada.cl.

Manifiesta que su mandante es un reconocido arquitecto y empresario a quien en 1991,
y junto a su holding SENCORP, revolucion6 la arquitectura de oficinas en el pais, al
construir el edificio mas alto de la época, el Edificio de la Industria. Este hito en la
construccion de modernas oficinas dio paso a la transformacién de la zona de El
Bosque en una de las mas cotizadas por los grupos empresariales para instalar sus
oficinas corporativas. Su ultimo y mas conocido proyecto es la construccion del
segundo edificio mas alto de Santiago, el cual se ubicara en la zona conocida como “La
Portada de Vitacura” y se ha denominado “Titanium La Portada”. Este proyecto ha
sido profusamente publicitado en los medios de comunicacion por las caracteristicas de
avanzada tecnologia y arquitectura moderna y porque se instala donde estaba la placa
comercial del antiguo edificio existente en el sector, procediéndose a la demolicion de
los locales ubicados en “La Portada de Vitacura”.

Su representado es titular de numerosas marcas que incluyen la expresion “La
Portada”, tales como: Registro No. 747.801 — Clase 37; Registro No. 747.809 — Clase
35; Registro No. 747.802 — Clase 37; Registro No. 747.808 — Clase 35. Asimismo,
tiene solicitadas las siguientes marcas“ICON-LA PORTADA”: No. 705.795, en clase
35 y No. 705.797 en clase 37.

Resulta evidente la similitud, que se acerca a lo idéntico, que existe entre el nombre de
dominio solicitado “portada.cl” y la marca “La Portada” de su mandante, tanto desde
el punto de vista grafico como fonético. Ademads, la cobertura de la marca “La
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Portada” esté relacionada con la identificacion dentro de Internet, por lo que con mayor
razon el presente dominio debe ser asignado a su mandante. De esta forma, resultan
evidentes los perjuicios para los intereses de su mandante y para su legitimo derecho,
como titular de una marca notoria y famosa.

Senala que el nombre de dominio consiste en una “direccion electronica” o bien una
“denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
dentro de esta Red, para de esta forma utilizar los diversos servicios que dicho medio
de comunicacion ofrece, tales como pagina web, correo electronico, conversaciones
instantaneas, etc.

El concepto de nombre de dominio significa que se debe poder identificar a cada
usuario en Internet, de tal forma que se identifique efectivamente con la entidad u
organizacion de que se trata, de lo contrario este concepto careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso y cadtico.

Respecto al principio “First come, first served”, sefiala que cada vez con mas fuerza
tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como ultima ratio,
aplicandolo s6lo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa. De lo contrario, no se entenderia lo sefialado en el
Articulo 10 del Reglamento de Asignacién de Nombres de Dominio que establece un
plazo de 30 dias para presentar la solicitud competitiva. Como se sefiala en la
sentencia relativa al nombre de dominio “todochile.cl”, de 3 de Abril de 2002, una vez
que se genera el conflicto de asignaciéon de nombre de dominio, los solicitantes se
deben encontrar en una situacion de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cudl de
las partes tiene un mejor derecho sobre el dominio en conflicto. Manifiesta que en el
derecho comparado a nivel nacional, se ha hecho una inmediata y l6gica relacion entre
los nombres de dominio y las marcas comerciales, dentro de las cuales existe un
sinnimero de aspectos caracteristicos y propositos de tal entidad, que permite sostener
que los nombres de dominio, ademas de la funcidén técnica que cumplen tienen un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se
ofrecen via Internet. Cabe agregar a esto, la funcion que cumplen las marcas en cuanto
a distinguir productos y servicios, buscando evitar que los consumidores caigan en
errores o confusion con respecto a ellos, funcidn que también se ha traspasado a los
nombres de dominio al ser éstos identificadores de un sitio en Internet, donde se deben
encontrar los servicios o bienes que la marca ofrece o a los que se vincula, facilitando
asi el comercio. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de
publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y se fortalece
la marca.

Es por esta razon que la resolucion de conflictos por asignacion de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de registros
marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Manifiesta que con fecha 1 de Enero de 2000, entr6 en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet. Dicha politica reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de
registros marcarios para el signo en cuestion. Asimismo, la Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual y la Opiniones del Panel OMPI, en esta materia, establece que
para la revocacion de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales
como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial.
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A mayor adundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y
22 del Reglamento de NIC Chile.

Asimismo, el titular del nombre del dominio debe ser la parte que les ha conferido al
mismo fama, notoriedad y prestigio. Al ser el signo “LA PORTADA” o “PORTADA
DE VITACURA”, una marca famosa y notoria, su campo de proteccion se debe
ampliar, para evitar situaciones de abuso por parte de terceros que no tienen relacion
alguna con la marca, y proteger el valor de las mismas.

Asimismo, corresponde asignar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya
marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al
mismo. Cita el Articulo 6 bis. de la Convencion de Paris.

Concluye sefialando que existiendo dos solicitudes validamente presentadas y que han
cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su
formalizacién y a los plazos de interposicion de las mismas, s6lo cabe abocarse a los
criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los
que, como hemos revisado, concluyen necesariamente en el mejor derecho de su
mandante sobre el signo en disputa.

Al primer otrosi: acompaia copias de los siguientes Certificados de registro de marca:
“LA PORTADA” — Reg. No. 747.801 —Clase 37, a nombre de Abraham Senerman
Lamas; “LA PORTADA” — Reg. No. 747.809 —Clase 35, a nombre de Abraham
Senerman Lamas; “LA PORTADA” — Reg. No. 747.802 —Clase 37, a nombre de
Abraham Senerman Lamas; “LA PORTADA” — Reg. No. 747.808 —Clase 35, a
nombre de Abraham Senerman Lamas; Folleto publicitario de Torre Titanium La
Portada; fotocopia de noticia de Diario Las Ultimas Noticias de 5 de Diciembre de
2005, donde figura la estrecha relacion de su representada con el signo en conflicto; al
Segundo Otrosi: solicita se tenga presente que en su calidad de abogado habilitado para
el gjercicio de la profesion, asume el patrocinio y poder en este caso, a todo lo cual este
Tribunal provey6: a lo Principal: téngase por presentadas las argumentaciones en
conformidad a la Cldusula 1* del Acta de Fijacion de Procedimiento, traslado por el
término de 5 dias; al Primer Otrosi: por acompafiados documentos, con citacion; al
Segundo Otrosi: téngase presente.

Que con fecha 31 de Mayo de 2006, comparece don Alfredo Montaner Lewin, en
representacion de don Abraham Senerman Lamas, evacuando el traslado conferido y
sefialando que respecto a los términos genéricos cabe preguntarse si estos existen o no
en Internet. Cita el fallo respecto al conflicto “kiwi.cl”, dictado el 9 de Julio de 2002,
que sefiala: “todo nombre de dominio puede ser y no ser genérico a la vez. Depender3,
en gran medida, el uso que se le d¢ al sitio una vez activado el mismo, para determinar
si estamos o no frente a un nombre genérico....” Por lo tanto, en este caso
corresponde determinar cudl de las dos partes tiene una mayor vinculacidon con el signo
“PORTADA” y, en definitiva, un mejor derecho sobre el mismo, que determine su
asignacion.

Respecto de lo senalado por la contraria en el sentido que se encuentran registrados
varios nombres de dominio que incluyen la expresion “PORTADA”, sefiala que no es
atingente al caso, donde lo que se debe acreditar es el mejor interés o derecho sobre el
dominio en disputa. Su representada no ha pretendido que el signo “PORTADA” le
pertenece ni de monopolizarlo, y del listado enumerado resulta evidente que existen
muchos que simplemente se encuentran fuera de sus actividades. Respecto al
argumento en el sentido que se encuentran registradas varias marcas que contienen la
expresion “PORTADA”, es preciso resaltar que si bien los nombres de dominio
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cumplen funciones similares a las marcas comerciales, la doctrina nacional y extranjera
en su mayoria se encuentra de acuerdo en que son de naturaleza juridica diferente.
Respecto del criterio “First come, first served”, la doctrina y jurisprudencia han
establecido que este criterio se debe aplicar solamente como ultima ratio, cuando
ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa. En caso contrario, no se entenderia lo establecido en el Articulo 10 del
Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio, a lo cual este Tribunal proveyo:
téngase por evacuado el traslado.

Que con fecha 6 de Junio de 2006, comparece el primer solicitante, evacuando el
traslado conferido senala: que reitera sus argumentos en el sentido que la expresion
“PORTADA” no es exclusividad del segundo solicitante y que ademas, ha encontrado
el Registro No. 575.868, en Clase 16, que no es propiedad del segundo solicitante, esto
porque es una expresion genérica, de uso comun e indicativa que puede ser utilizada
por cualquier persona o empresa. Manifiesta que el solicitante al momento de
presentar su solicitud no tenia otorgada las marcas, solamente estaban solicitadas y, la
Solicitud No. 700.982, fue denegada y las solicitudes de las marcas “ICON-LA
PORTADA?”, todavia se encuentran en tramite. Respecto a la pretendida similitud
fonética y grafica, sefiala que la supresion del articulo “la” es factor de diferenciacion
suficiente. Cita como ejemplo los siguientes nombres de dominio: “lavida.cl”’con
“vida.cl”, “lamesa.cl” con “mesa.cl”, “latienda.cl” con “tienda.cl”, “lavina.cl” con
“vifia.cl”. Se ha comprobado que la expresion “PORTADA?”, es un nombre genérico,
con significado y no un nombre propio o de fantasia que sea de creacion intelectual.
Por lo descrito en los puntos anteriores, el segundo solicitante ha aceptado con
anterioridad al presente arbitraje del dominio “portada.cl”, que al existir dominios en
Internet, que incluyan el término “portada”, los consumidores no tendrian razon alguna
para confundirse, sin que exista dilucion alguna del concepto y de la imagen de sus
marcas. Manifiesta que en su opinion el criterio “first come, first served”, es absoluto,
en este caso, toda vez que el segundo solicitante no ha logrado demostrar bajo ningin
punto de vista un mejor derecho sobre el dominio en disputa. Senala que la sentencia
por la disputa en dominio “todochile.cl”, no es aplicable en este caso, puesto que el
segundo solicitante demostro tener mejor derecho sobre esta expresion. Manifiesta que
las alegaciones del segundo solicitante, no son aplicables bajo ningun punto de vista en
este caso, ni las normas citadas por el mismo. Cita como precedentes la sentencia
respecto de los conflictos de los siguientes nombres de dominio: “famosa.com”,
“practicas.cl”, “Tugato.cl”. Ademas, su parte ha demostrado la vigencia de su proyecto
on-line desarrollando en la actualidad parte del concepto a realizar, lo cual puede ser
verificado al ingresar a la direccion web www.portada.cl.

Concluye resumiendo los argumentos que ha expuesto en esta presentacion y a todo lo
cual este Tribunal proveyo: téngase por evacuado el traslado y por acompanados
documentos, con citacion.

Que con fecha 29 de Junio de 2006, comparece dofia Carmen Paz Alvarez Enriquez, en
representacion de Abraham Senerman Lamas, en lo principal: acompaiia los siguientes
documentos: - Impresion de la pagina web del diario La Segunda, de fecha 20 de mayo
de 2005, que contiene articulo titulado: Bethia, el holding multifacético, sigue con
apetito de nuevas inversiones y mira a la bolsa; Impresion de la pagina web del diario
Estrategia, de fecha 20 de mayo de 2005, que contiene articulo titulado Adquirieron la
Portada de Vitacura. Senerman y Liliana Solari se asocian para levantar el Edificio
Mas Alto de Santiago; Impresion de la pagina web del diario La Tercera, de fecha 10
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de julio de 2005, que contiene articulo titulado Tiendas de Vitacura Cierran para dar
paso a la torre mas alta de Chile; - Impresion de la pagina web del diario Las Ultimas
Noticias, de fecha 5 de julio de 2005, que contiene articulo titulado Patricio
Kreutzberger, el hijo que se hizo cargo de la chequera de Don Francisco ; al Otrosi:
Asume patrocinio y Poder, a todo lo cual este Tribunal proveyo6: Por acompatiados
documentos con citacion; al primer otrosi: Téngase presente.

Que con fecha 13 de Julio de 2006 y atendido al mérito del proceso, se cita a las partes
a oir sentencia.

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.-  Que consta en autos que con fecha 14 de Noviembre de 2005, se solicitd el
dominio “portada.cl”, en primer lugar, por los sefiores Bocetos Sociedad Anonima y
que con fecha 30 de Noviembre de 2005, y en segundo lugar, por el sefior Abraham
Senerman Lamas;

2.-  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1°, de Ia
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las
normas pertinentes para la resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas
sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil,
como los derechos validamente adquiridos por terceros;

3.- Que, ademas, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un
principio especial resumido en la expresion inglesa “first come first served”, que
significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un
segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe
prevalecer;

4.-  Que, igualmente, el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacién procesal
civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le
dictaren;

5.-  Que, respecto a las normas relativas a abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, de los hechos que constan en esta causa, este
Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna de las partes en conflicto, puesto
que no se ha acreditado hecho material alguno que demuestre infraccion a estas
normas;

6.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos,
atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar la
naturaleza de la expresiéon que constituye el dominio en cuestion y el interés de las
partes respecto a ella;

6.1.- Al respecto, es un hecho cierto que no necesita prueba, que la expresion
Portada, corresponde a una expresion existente en la lengua espafiola y que posee
diversos significados y, de esta forma, no es una creacidon intelectual original de
ninguna de las partes en este conflicto;

6.2.- Que lo antes expresado significa que, al no ser una creacion intelectual de
ninguna de las partes en conflicto y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier
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persona puede hacer uso de ella, respetando las normas de nuestro ordenamiento
juridico en relacion al uso y adquisiciéon de derechos sobre una denominaciéon ya
existente, para ser aplicadas en actividades comerciales;

7.-  Que lo anterior se corrobora por el hecho que, en materia de marcas
comerciales, una misma denominacion, de esta naturaleza, pueden ser registradas como
tal marca, por diferentes personas y adquirir un derecho sobre ellas, siempre y cuando
se registren para actividades diferentes y que no guarden relacion entre si;

8.-  Que de lo antes expresado este Sentenciador deduce que en el caso de autos no
existe infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo
contrario, cada una de las partes manifiesta su interés legitimo al nombre de dominio
en cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

9.-  Que por otra parte, en el sistema de nombres de dominio, como signos
identificadores, a diferencia a lo que ocurre en materia de marcas comerciales, existe
una limitacion en el sentido que, un mismo nombre de dominio s6lo puede ser asignado
a un usuario;

10.- Que no existiendo infraccion a las normas en base a las cuales pudiese ser
resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido
en la expresion inglesa “first come — first served”, conforme a las normas de prudencia
y equidad del Sentenciador;

11.-  Que al aplicar el principio especial resumido en la expresion antes mencionada y
las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le corresponde determinar si
existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante;

12.-  Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de
acuerdo a los principios generales de nuestro Ordenamiento Juridico y toda vez que no
se ha acreditado ningtin hecho material que configure la mala fe;

13.-  Que respecto a los derechos del segundo solicitante, de los antecedentes que
rolan en este proceso, dan cuenta 1.- Que tiene registradas como marcas las
expresiones LA PORTADA y LA PORTADA DE VITACURA, para distinguir
servicio de la clase 37 y 35 del Clasificador de Productos y Servicios para el Registro
de Marcas, (Arreglo de Niza) ; 2.- Que asimismo, ha acreditado que esta
desarrollando un proyecto inmobiliario denominado Torre Titanium La Portada, en un
terreno en la Regién Metropolitana, en la ciudad de Santiago, denominado La Portada
de Vitacura; 3.- Que habiendo alegado notoriedad respecto de la marca LA
PORTADA, no acreditdé dicha fama y notoriedad, ni respecto de la expresion
PORTADA, en discusion en estos autos; 4.- Que existe constancia en autos que la
expresion PORTADA, forma parte de numerosas marcas registradas a nombre de una
persona diferente del segundo solicitante y que se encuentra asignado, a nombre de un
tercero, el nombre del dominio “laportada.cl”, esto es, idéntico a su marca registrada
LA PORTADA,;

14.-  Que respecto de los derechos del primer solicitante en relacion al vocablo
“PORTADA?”, éste, ademas de tener la calidad de solicitante previo, ha acreditado que
tiene un proyecto relacionado con el negocio de la moda, en el cual usa la expresion
“PORTADA?”, en un portal relacionado con el rubro en que desarrolla sus actividades;
15.- Que por otra parte estd acreditado en autos que el nombre de dominio
portada.cl, estuvo registrado desde el afio 1997, a nombre de un tercero diferente de
cada uno de los solicitantes de autos;

16.- Que, por otra parte, en el sistema de nombres de dominio como signos
identificadores, a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas comerciales, existe
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una limitacion en el sentido que, un mismo nombre de dominio solo puede ser asignado
a un usuario;

17.-  Que, la limitacién antes descrita ha determinado, en la practica, la existencia de
asignaciones de nombres de dominio a diferentes personas, con la sola diferenciacion
de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresion una letra,
palabra u otros elementos alfanuméricos;

18.- Que, en consecuencia, considerando, la naturaleza de la expresion en conflicto
en estos autos, esto es, el hecho de no ser una expresion que sea creacion intelectual
original de algunas de las partes en conflicto, si no que es una expresion que existe en
la lengua espaiiola y que como tal esta al alcance de cualquier persona que, respetando
el ordenamiento juridico, haga uso de ella en actividades comerciales; no habiéndose
acreditado en autos infraccion alguna a las normas que rigen esta materia; el hecho
que el segundo solicitante no ha acreditado relacion con la expresion, aisladamente
considerada, PORTADA, si no que solo respecto de otras expresiones que incluyen
como parte de ellas este vocablo; la reiterada jurisprudencia y practica en la materia,
en el sentido que la diferencia de un elemento es suficiente factor de diferenciacion,
para la coexistencia de dos nombres de dominios, que en el caso de autos esta
diferencia estd dada por la eliminacion del articulo LA respecto de la marca LA
PORTADA” vy la eliminacion del articulo LA y las expresiones DE VITACURA
respecto de la marca LA PORTADA DE VITACURA, ambas del segundo solicitante,
todo estas circunstancias sumadas a la buena fe y el hecho que el primer solicitante ha
acreditado tener un proyecto serio para el uso de la expresion “portada.cl”, de acuerdo
a las normas de prudencia y equidad del Sentenciador, ameritan la aplicacién a su favor
del principio “First come, first served”;

19.- Que por lo expuesto y visto en el articulo 10, del Reglamento para el
Funcionamiento y Registro de Nombres de Dominio CL, anexo 1 de la misma
Reglamentacién, se resuelve: Asignese el dominio “portada.cl” al primer solicitante
BOCETOS SOCIEDAD ANONIMA.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de
NIC-Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro y por dofia Joyce Slight
Ossandon y dofia Gabriela Segovia Venegas, ambos en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC
Chile.

Gabriela Segovia Venegas Jacqueline Abarza T.
Testigo Juez Arbitro
Joyce Slight Ossandén
Testigo
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