Fallo arbitral por dominio “post-center.cl”
MAURICIO VALENZUELA FERNANDEZ
V-
EMRESA DE CORREOS DE CHILE
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 18 de Agosto de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F12.314, de 25 de Mayo de 201@uel rola a
fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado delessignacion como Arbitro en

el conflicto trabado por la inscripcién del nombeedominio “post-center.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexassqguoeartes
en dicho conflictdMAURICIO VALENZUELA FERNANDEZ , particular,
cuya profesion desconozco, RUT N° 06.613.980-8,iclbatdo en Nufiez de
Arce 3075, Nufioa, Santiago, quien tiene la calidagrimer solicitante del
nombre de dominio “post-center.cl”, el cual pidiésa favor el dia 31 de
Diciembre de 2009, a las 03:16:26 horas GVMHMPRESA DE CORREOS
DE CHILE. , persona juridica dedicada al rubro de su denandnaRUT N°
60.503.000-9, domiciliada en Plaza de Armas S/Mti&go, quien tiene la
calidad de segundo solicitante del mismo nombréateinio “post-center.cl”,
el cual pidié a su favor el dia 06 de Enero de 20&0las 02:06:04 horas
GMT.



TERCERO: Que por resolucion de fecha 31 de Mayo de 201€ydarola a
fojas 6 de autos, el suscrito acepto6 el cargod gsempeniarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, fijando acto seguido wndiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 21 de junid0d®, a las 9:00 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacion referidas preceel®einte fueron
notificadas por carta certificada a las partesiyise@pnsta de los comprobantes
de envio por correo certificado que rolan a fojg% 4de autos y a NIC Chile,

en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 21 de Junio 2010, tuvo lugar el commhradecretado
con la asistencia del primer solicitante don MAUGR) VALENZUELA
FERNADEZ, quien comparecid personalmente y de ddf@NICA PENA
URRIAGA, quien comparece en representacion de EMPREDE
CORREOS DE CHILE, en virtud de patrocinio y delegaae poder que el
tribunal tuvo presente y por acompafados los dontoserespectivos. El
arbitro procedio la consignacion decretada estimi@ndastante, se agrego a
los autos fotocopia del depdsito de la misma. Astguido, de comun
acuerdo, las partes procedieron a fijar las nomeaprocedimiento a las que
se cefiira la controversia, todo ello segun corstacia levantada al efecto y

gue rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 24 de Junio de 2018p8k&co a las
partes el comparendo y las resoluciones dictadad,etomo consta en los

autos.

SEPTIMO: Que con fecha 6 de julio de 2010, el primer #alite Mauricio
Valenzuela Fernandez, presentd su demanda poraagigndel nombre de

dominio en conflicto sefialando que su accion destregse ha realizado de



acuerdo con las disposiciones vigentes de NIC Caieo organismo valido
de registro. Sefala que solo se debe tener enacdentaspectos especificos
del registro, en cuyas caracteristicas se invodartea tacita la importancia
técnica que tiene la variacion de un caracteraadacpuntos, guiones o comas,
debido a que su captacion digital produce efectfesemtes, asi el mismo
nombre de una marca cambiara por la situacion dsiraple caracter que
transforme su reconocimiento digital, todo lo credtaria fundamento a la
pretension del segundo solicitante para registrarombre materia de este
arbitraje. Agrega que la consideracion de Posta@mposicion del término
Post-Center) es de un lugar que recibe comunicasjosin embargo el
término se utiliza hoy en dia como medio digitadoyfisico donde concurren
todos los intercambios digitales y es en ese senig su parte ha reservado
la inscripcion de dominio post-center. Termina &&i@o que como prueba de
sus argumentos, la primera pagina de Google com deb término Post-
Center, destacan 580.000.000 de aserciones dgyitdd¢ uso del dicho
término. Concluye que por lo sefialado y debidoealtprealizado el proceso
de solicitud de registro en forma correcta, delamtenerse a su nombre el
dominio objeto de la contienda sujeta a este ajbittDe esta demanda se
confirio traslado al segundo solicitante por tréasdy se notificé por correo

electronico.

OCTAVO: La parte del segundo solicitante EMPRESA DE CORRBES
CHILE, representada por la abogada Silvia Sepah&gah Martin, solicita la
asignacion del nombre de dominio “post-centerlolisado en los siguientes

fundamentos.

En primer término, sefala que su representadmaspersona juridica de

Derecho Publico, creada por ley, cuyo objeto y damueespecifico, de



acuerdo al articulo 2° del DFL N° 10, de 1981,Mlisterio de Transporte y
Telecomunicaciones, es: “prestar servicios de erddo correspondencia
nacional e internacional, sin perjuicio de efectwéras prestaciones de
servicio postal tales como: encomiendas, giros atesty similares, que
acuerde el Directorio. Asimismo, sefiala que la Esg@me Correos de Chile,
es una entidad publica establecida para la atemi@bservicio de correos, a
través de la ejecucion de una sola y misma actividatransporte de efectos
postales, actuando como sucesora del Servicio dedXy Telégrafos, de
manera que se trata, en consecuencia, de un@samue presta servicios
postales. Agrega que la carga que desempeiia sseafada esta relacionada
con la seguridad nacional y el respeto de los ctlese y garantias
constitucionales, referentes a la inviolabilidadata forma de comunicacion
privada, que el Estado cautela y que el ordenamiésgal vigente que
confiere el monopolio postal a Empresa de Correo€lhile. Indica también
gue de lo expuesto en su libelo las expresionesTRENPOSTAL (o su
equivalente en otro idioma) identifican en Chilge ¢é&tividades reservadas a la
Empresa de Correo de Chile, no obstante que, atarse de expresiones de
uso comun, no sea posible constituir derechos ptiklee de adquisicion,
como seria el caso de una registro de marca camhdralica en este orden de
materias que la expresion Centro Postal equivaleiema inglés a “Post-

Center”.

La Empresa de Correos de Chile, en tanto segunidéeate del dominio en
disputa, hace presente que tiene registradas emomsire las siguientes
marcas comerciales, que junto con proteger suscEeyy demuestran sus
legitimos derechos sobre los términos que conforeharombre de dominio

objeto de este arbitraje:



- Marca: CDP CENTRO DE DISTRIBUCION POSTAL
Registro N° 885.735 2.06.210; Rubro: ServicioseEs,

- Marca: CDP CENTRO TECNOLOGICO POSTAL
Registro N° 885.738, 02.06.2010; Rubro: Serviclase39;
- Marca: CORREQOS DE CHILE-CHILEPOST
Registro: 803.481, 12.12.07; Rubro: Servicios Ckse

- Marca: CORRES DE CHILE-CHILEPOST

Registro N° 803.482, 12.12.07, Rubro: Servicios€I25;
- Marca: CALLEJERO POSTAL

Registro N° 714.348, 07.01.05; Rubro: Productosecty
- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro N° 716.658, 03.02.05; Rubro: ProductasecBb;
- Marca: CALLEJERO POSTAL

Registro N° 716.658; 03.02..05; Rubro: Servicioss€l39;
- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro N° 718.320; 24.02.05; Rubro: Servicios€I385;
- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro N° 718.326; 24.02.05; Rubro: Servicios€I39;
- Marca: CODIGO POSTAL (mixta)

Registro N° 718.327; 24.02.05; Rubro: Servicioss€I38;
- Marca: POSTAL SUR

Registro N° 657.801; 12.03.03; Rubro: Servicios€I39;



- Marca: SUR POSTAL
Registro N° 657.802; 12. 02. 03; Rubro: Servi€itsse 39.

Por otra parte, la Empresa de Correos de Chilalsefe tiene asignados los
siguientes nombre de dominio identificadores eerhdt, segun lo acredita

con documentos acompanados:

“postcenter.cl”, “postalcentro.cl”, “postal.cl, “oeopostal.cl”,
“postalagencia.cl”, “postalservice.cl”, “serviciagtal.cl”, “agenciapostal.cl” ,
“codigopostal.cl”, “postmail.cl”

Sefnala asimismo, la segunda parte solicitante guendiscutible que los
dominios “postcenter.cl” y “post-center.cl” ,sonscadénticos grafica y
fonéticamente, lo que son lugar a dudas se pragiara crear confusion entre
los consumidores, pues el hecho de intercalar udngen un nombre de
dominio constituye una circunstancia absolutamemtsuficiente para
conformar un dominio diferente que caractericealas/idades y servicios que

el primer solicitante pretende ofrecer, como ocarrel caso de autos.

Termina invocando como fundamento de derecho geetansion, el articulo
14 del Reglamento para el Funcionamiento del Regide Nombres de
Dominio CL, cuyo texto no estimamos del caso repeod De esta demanda
se confirid traslado al primer solicitante por kElzo de 3 dias y se notifico a

las partes por correo electronico.

NOVENO: Que el segundo solicitante EMPRESA DE CORREOS DE
CHILE, acompafo los documentos probatorios conjuatde con su
demanda por la asignacion del nombre de domini@nmatie este arbitraje,
todos los cuales que no fueron oportunamenteauyst



DECIMO. Que con fecha 23 de julio del presente afio se thctésolucion
gue recibe la causa a prueba por el plazo de @hszydse fijaron como hechos

sustanciales, pertinentes y controvertidos:

1) Derechos y/o interés de las partes en el rordle dominio “post-
center.cl” y 2) Utilizacion efectiva que las partes hecho del nombre “post-
center”. La resolucion se notificé a las partesqmreo electronico, con fecha
24 de julio de 2010.

UNDECIMO: Que con fecha 9 de agosto de 2010, se fij0 e mlazoinco
dias para hacer observaciones a la prueba rendidargceso en general. Esta

resolucién se notifico a las partes por correotgla@o con esa misma fecha.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que segun lo que sostiene el primer solicitante RRFTIO
VALENZUELA FERNANDEZ, en su demanda, se adviertee quo obstante
gue, a su juicio, el nombre de dominio por él $@lto separa las expresion
“postcenter” con un guion para que resulta “post@d, lo que a su juicio
tendria un efecto digital que no afectaria los cee marcarios ni los
dominios registrados por el segundo solicitantetodas maneras el nombre
de dominio por él solicitado comprende la expresidostcenter”, lo que
efectivamente importa una vulneracion de los dereae la segunda parte,
toda vez que la voz POSTCENTER es la expresiércha® las marcas y de
los dominios inscritos de esta ultima parte meragian Que, ademas, con la
imagen acompafiada a su demanda de este primeitasidé no acredita

fehacientemente su interés ni el mejor derechaeselmfominio en conflicto.

SEGUNDO: Que por las afirmaciones del segundo solicitanMPEESA
DE CORREOS DE CHILE y por la documentacion acomgafa

oportunamente a los autos, que no fue objetadalfaeser que se trata de una



empresa que ha capitalizado su trayectoria ddcgesv protegiendo sus
marcas comerciales mediante su inscripcion en pail@mento de Propiedad
Industrial, en las que se incluye la expresion tparger”, como se detalla en

el acapite séptimo de las parte expositiva dedgorie fallo.

TERCERO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciadoiddil si los
derechos marcarios del segundo solicitante, cagstit por si mismos un
mejor derecho al nombre de dominio “post-center.cl”

CUARTO: Que si bien en materia de registros de nombresodentb se
aplica por regla general el principio “FIRST COMHEHRST SERVED?”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dichaimim tiene su excepcion en
la acreditacion de un mejor derecho por la partpian le corresponde la
probanza en contra del mismo. El valor absolut@sdke principio se verifica
en aquellas oportunidades en las cuales ninguhasdeartes rinde probanzas
de mejor derecho; o rendidas estas, resultan dgqotea en su valoracion, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdaddeechos es con la
aplicacion no de una regla de derecho objetivay si@l principio “FIRST
COME, FIRST SERVED". En el casab lite la parte de EMPRESA DE
CORREO DE CHILE, presento prueba completa y de magtor, respecto
de su mejor derecho, como segundo solicitantendeibre de dominio en
cuestion.

QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultabaneial para este
sentenciador no sélo la invocacion del principilR&T COME, FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hebsareditado su mejor
derecho mediante una prueba convincente, lo quel érecho no ocurrid,
porque si es cierto que su demanda imprimié unagém para acreditar su
pretension, ella no forma en el sentenciador laicoidn de su mejor derecho

al dominio en litigio ni tienen el mismo valor paibrio que los documentos



presentados por el segundo solicitante, los quduroon oportunamente

objetados.

SEXTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de domirfpost-
center.cl” por parte del primer solicitante constd una amenaza a la marca
comercial del segundo solicitante, que puede \afiessstada por la confusion
y por la dilucion, toda vez que al concebir ehmar solicitante nhombre de
dominio en conflicto, en funcion de la marca pastee que identifica las
marcas registradas con esa misma expresion ptatceunede entenderse
gque el dominio “post-center.cl’”, forma parte de lafe marcas
“POSTCENTER” e inducir a creer que existe unionreentel dominio asi
configurado y las marcas comerciales registradaslpdEMPRERSA DE
CORREO DE CHILE.

SEPTIMO: Que el hecho de concluir que el mejor derechooahlare de
dominio “post-center.cl” deberia corresponder egundo solicitante, no
perjudica en absoluto al primer peticionario, quiemmo particular no
demostro tener un rubro ni una actividad que seculn directa y
estrechamente con el dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos s3gyientes del anexo 1,

sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, d€ IChile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “post-centaldegundo
solicitante, esto es, EMPRESA DE CORREOS DE CHIERUT N°



60.503.000-9, persona juridica de Derecho Pubdedjcada al rubro de su

denominacion social, domiciliada en Plaza de AratasSantiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitamtehaber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por correo electronico a las partedgy Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucion por el Arbitro y destigos. Remitase el
expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazewdmtuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N°7.189.578-5
Testigo Testigo
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