En Santiago de Chile a 23 de octubre de 2006.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF06237 de fecha 7 de junio de 2006 me notificd de la designacion
como érhitro arbitrador pararesolver e conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
“postalexpress.cl”, designacion que acepté con fecha 15 de junio de 2006, y que fue
notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Mario Andrés Alessandri Browne, Rut 7.006.116-3,
representado por el abogado don Rodolfo Arraigada Guajardo y por la egresada de derecho
dofia Francisca Andrea Rochet Vasguez, con domicilio en ésta ciudad, Av. Andrés Bello
2777 oficina 2303 de la comuna de Las Condes, correo electronico
rodolfo.arriagada@arayaguzman.cl; 2) Empresa de Correos de Chile, rut 60.503.000-9,
representada por dofia Silvia Sepulveda San Martin, con domicilio en esta ciudad,
Apoquindo 3001 piso 12, oficina 1202 y 1203 de la comuna de Las Condes, correo
electronico ssepllveda@ssjj.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “postalexpress.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

l.4.- Procedimiento.-
Que afojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el gque constan las normas
de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral con

la asistencia de ambas partes.



|.5.- Periodo de Planteamientos.-

|.5.1.- Planteamientos de don Mario Andrés Alessandri Browne.

Consta a fojas 58 de autos gue don Rodolfo Arraigada Guajardo en representacion de don
Mario Andrés Alessandri Browne presentd escrito de planteamientos para argumentar su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, sefialando que la solicitud de
inscripcion a nombre del sefior Alessandri, radica en que en el mismo periodo la Sociedad
Andnima Cerrada “Servicios Postales Postal Express S.A.”, se encontraba en proceso de
congtitucién, y asi con fecha 20 de Febrero de 2006, don Mario Alessandri B. y Servicios
Postales Postal Express S.A. celebraron un “ Acuerdo Notaria”, por la cua € primero, se
obligaba (una vez que obtuviera la acreditacion del dominio a su nombre por parte de NIC
CHILE), a ceder y transferir el dominio de “postalexpress.cl”, a la sociedad de Servicios
Postales Postal Express S.A. en forma inmediata después de concluida su tramitacion legal
y tributaria. Hace presente que el “ Acuerdo Notarial” no es otra cosa que un Contrato de
Promesa de Compraventa, de esta manera, € aforismo que nos indica que “En derecho las
cosas son lo que son y no los que las partes dicen que son”, es absolutamente aplicable en
este particular y plenamente valido desde la época. A mayor abundamiento, sefiala que el
contrato privado tiene plena validez entre los comparecientes, adquiriendo ademés fecha
cierta respecto de terceros € 18 de Julio de 2006, conforme lo prescribe el articulo 1.703
del Cdadigo Civil. Ademés sefiala que a la fecha de inscripcidn y pago efectivo del dominio
por parte del sefior Alessandri, esto es, en Febrero y Marzo respectivamente, no existia
ninguna persona o entidad, sea de derecho publico o privado, tramitando o solicitando la
misma inscripcion ni otra similar. Ademas, sefiala que nuestro sistema econémico actual no
solo permite, sino que asegura constitucionalmente en su articulo 19 N° 21, € derecho de
toda persona a gjercer cualquier actividad econdémica que no sea contraria a la moral, las
buenas costumbres o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.
Agrega que la marca “postalexpress.cl” no puede ni debe estar asociada exclusiva,
restrictiva ni monopolicamente a la empresa Correos de Chile S.A., ya gque nuestra
legislacion permite la presencia en e mercado de los correos privados, con los cuaes la
contraria debera competir en total igualdad de condiciones. Sefiala que en este orden de

cosas, €l sefior Alessandri inscribié validamente el dominio de postalexpress.cl, con el solo



objeto de luego, transferirlo ala empresa “ Servicios Postales Postal Express S.A.”, empresa
de la cual el sefior Alessandri es socio, director y Gerente General, y por tanto se encuentra
perfectamente habilitado para usar dicha marca en la actualidad, considerando que la
empresa en cuestion ya se encuentra legal, tributaria y comercialmente constituida.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre e nombre de dominio en disputa
acompaniia los siguientes documentos. Copia de solicitud de dominio a Nic Chile, de 7 de
febrero de 2006; Factura electrénica N° 000163436 del pago del dominio de
“postalexpress.cl” a nombre de don Mario Alessandri Browne; Acuerdo Notarial de
traspaso del Dominio “postalexpress.cl” de Mario Alessandri Browne a Postal Express
S.A.; Copia legalizada de Escritura de Constitucion de la Sociedad Andnima Cerrada
“Sociedad de Servicios Postales Postal Express S.A.”; Fotocopia legalizada del extracto de
Postal Express S.A.; Fotocopia legalizada de la protocolizacion del extracto de Posta
Express S.A.; Fotocopia legalizada de la inscripcion de la sociedad Postal Express S A.;
Fotocopia legalizada del Acta de la Primera Sesién de Directorio de Postal Express S.A.;
Fotocopia legalizada de Inscripcion de R.U.T. y /o Declaracion de Inicio de Actividades de
Postal Express S.A.; Fotocopia legalizada de Contrato de Arriendo de Postal Express S.A.
con Barbara Lanchares Cases, Fotocopia legalizada de Comprobante de pago de Patente
Municipal de Postal Express S.A.; Fotocopia legalizada de Carta de Convenio de Servicios
contratados con la empresa TELMEX Chile; Fotocopia legalizada de Comprobante de
Ingresos Fiscales Pagos Directos de Propiedad Industrial, marca “PE POSTAL EXPRESS
LOGISTICA Y DISTRIBUCION”; Fotocopia legalizada de factura N° 1011442, de
Empresa Periodistica“LA NACION” a Postal Express S.A. en la que se detallala Solicitud
de marcas, logo y publicacion en e Diario Oficial debidamente cancelada; Fotocopia
legalizada de factura de venta N° 0001 de Postal Express S.A.; Fotocopia legalizada de
factura de venta N° 0002 de Postal Express S.A.; Solicitud de transferencia de vehiculo
Citroen C-15 anombre de Postal Express S.A.

1.5.2 Planteamientos de Empresa de Correos de Chile

Consta a fojas 61 y siguientes que dofia Silvia Sepulveda San Martin en representacion de

Empresa de Correos de Chile, presentd escrito de planteamientos para fundamentar su



mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, en €l que sefiala que el nombre de
dominio impugnado vulnera los derechos que asisten a su parte toda vez que Empresa de
Correos de Chile fue e primer creador del dominio “postalexpress.cl”, inscrito en el afo
2000, y solicitada su renovacion en el 2002. En esa oportunidad, debido a un error
administrativo, no se efectud e pago de los derechos de rigor lo que, en caso alguno
constituye una especie de abandono por su titular. Muy por el contrario, la circunstancia de
no efectuar el pago, tiene por efecto Unicay exclusivamente que su titular no puede seguir
usando dicho nombre de dominio através de Internet, y NIC podria en principio asignarlo a
cualquier tercero que lo solicite para si. No obstante, y de conformidad con nuestra
legidacion, esta situacion es evidentemente transitoria, puesto que el ordenamiento
contempla expresamente la posibilidad de solicitar la revocacion de un dominio vencido,
por €l titular afectado, siempre que posea mejores derechos sobre el signo. Agrega que
nuestra normativa vigente, constituye la prueba méas evidente de la prevalencia que posee la
calidad de creador de un signo, incluso respecto del segundo solicitante y duefio de un
nombre de dominio, y cita a abogado Marcos Moraes Andrade quien sefidla “.... Sin
embargo, pueden presentarse hipotesis excepcionaes en las cuales dichas reglas se vean
dteradas. En primer lugar, se plantea € supuesto de aquellos nombres de dominio que
corresponden a signos distintivos, hombres de personas, o titulos de obras intelectuaes
cuyos titulares no renovaron oportunamente el contrato de registro, hipétesis en la cua no
nos cabe duda que, ante la imposibilidad de registrar nuevamente el nombre de dominio
homénimo (sea porque haya sido solicitado o asignado a un tercero), el ex titular
correspondiente podra accionar eficazmente a fin de obtener su nueva asignacion, mediante
los procedimientos de asignacidn y revocacion contemplados en la RNCh, con base en la
existencia de “derechos preexistentes’... Sefidla que la misma postura adopta el abogado y
Arbitro de NIC Chile, sefior Andrés Echeverria Bunster, en el sentido de reconocer que si
bien los nombres de dominio no confieren Derechos de Propiedad, puesto que no estan
expresamente contemplados en la Ley, y e nombre de dominio no es un bien que exista,
“... setratade un nombre, sigla o denominacion cualquiera, creada o inventada al efecto por
el solicitante, o que le pertenece con anterioridad, por corresponder a su nombre 0 marca
registrada. Se puede decir entonces, que el hombre de dominio es una creacion intelectual

del solicitante, que éste pide a la institucion delegada que le reserve, para servir como su
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identificacion exclusiva en lared...” mas adelante sostiene que “ Aungue la RFC 1591 y
las normativas de los paises establezcan que no existe “propiedad” respecto de los
dominios, en la préctica s la hay, y es una propiedad intelectual”.- Agrega que a su parte
no solo le asisten los derechos de creacion mencionados, sino agquellos que emanan de
cometidos legales especificos, puesto que €& nombre de dominio en disputa es
completamente equivalente a un tipo de servicios prestados por Empresa Correros de Chile,
ala Resolucion Exenta N° 1.068, de 1997, de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que CREA Y REGLAMENTA EL
SERVICIO DE CORREO EXPRESO, es de toda evidencia que POSTAL aude de modo
directo e inmediato a servicio de Correos y bajo la misma se designa mundialmente “la
admision, transporte, distribucion y entrega de la correspondencia’, encomendada por la
Ley a Empresa Correos de Chile (articulo 26 del D.F.L. 10, de Telecomunicaciones, de
1981). Por su parte, EXPRESS que es el equivalente eninglés a término EXPRESO, tiene
por significacion, segtin e Diccionario de la Lengua Espafiola *: “Correos extraordinario
despachado con una noticia 0 aviso determinado”. La circunstancia de adicionar a
POSTAL €l término EXPRESS, simplemente tiene por objeto conformar un nombre de
dominio que sugiera una cualidad de los servicios que se pretenden ofrecer bao ese
identificador, con la salvedad gque esa creacion corresponde a su representado y afecta sus
derechos. Habiendo innumerables posibilidades de buscar un nombre de dominio o marca
comercial, no se entiende por qué € demandado recurrié a este nombre, caracteristico de
una especie de los servicios de su representada.  Por otra parte sefida que, tratdndose de
términos tan abiertamente genéricos, descriptivos, y posiblemente engafiosos, no es posible
registrarlos como marca comercial, asi lo ha declarado en numerosas ocasiones el
Departamento de Propiedad Industrial, de tal modo que la prestacién de servicios de
correos con “caracter expreso”, no es una idea original ni novedosa del sefior Alessandri,
guien no harealizado ningun esfuerzo intelectual para crear el dominio en pugna. Ademas,
acompana diversas solicitudes de marcas anteriores, de personas 0 empresas que han
pretendido apropiarse de los mismos términos para ofrecer sus servicios, entre ellas cita la
marca PE Postal Express Logistica y Distribucion, solicitada por la Sociedad de Servicios




Postales Postal Express S.A., rubro: servicios de distribucion de correspondencia,
documentos, vadlijas, regalos y encomiendas, dentro del territorio nacional, clase 39,
respecto de la cual hace presente que se encuentra demandada de oposicion, por su parte,
ante el Sub-Departamento Juridico de Marcas. Ademas destaca que € titular de esa
solicitud de marca comercial es una persona juridica, distinta al peticionario del nombre de
dominio en conflicto. En consecuencia, sefidla que cabria concluir que en el presente caso,
no existen derechos marcarios que puedan invocar ninguna de las partes, situacion que no
es en ninglin caso esencia a esta controversia, como tampoco inherente a otras, puesto que
lo que se somete a consideracion del sefior Juez Arbitro es la decision, de quién posee
derechos sobre un nombre en disputa, cualquiera sea su naturaleza, que se vean afectados
por laasignacién aun tercero. En cuanto al primer solicitante, sefiala que, € sefior Mario
Alessandri Browne, pretende la asignacion del nombre de dominio “POSTALEXPRESS’ y, en
uso de las facultades y normas de la Reglamentacién de NIC Chile vigentes, ha podido
direccionar el nombre pedido a un Sitio Web inactivo, perteneciente a una persona juridica
diferente aél. Hemos dicho que el término Postal es sindénimo de Correo, y Express es una
especie de servicio de Correos, de tal modo que cualquier usuario que quisiera dirigirse al
sitio de Correos de Chile, podria digitar POSTALEXPRESS.CL, Y caeria ala pagina creada por
el sefior Alessandri, que ofrece los mismos servicios que Empresa Correos de Chile, bajo €l
nombre CORREO EXPRESS, desviando la demanda de los consumidores hacia €, 1o que
constituye una practica unanimemente rechazada por la doctrina y la jurisprudencia
(passing off). En cuanto al derecho, cita el articulo 14 del RNch “Por el hecho de solicitar
la inscripcion de un nombre de dominio bgjo € Dominio CL, se entiende que el
solicitante....... no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros’. Esta disposicion a nuestro juicio, evidentemente conocida por €l
demandado se ha infringido, toda vez que, como hemos sefialado anteriormente, Empresa
Correos de Chile es la creadora intelectua del nombre de dominio POSTALEXPRESS.CL,
primera entidad que lo registré en Chile, y que por lo deméas detenta legitimos y validos
derechos adquiridos sobre dicho distintivo, por encargo de la propia ley. Ademas cita €l
articulo 22, que se refiere a que sera causal de revocacion de un nombre de dominio “el que

su inscripcion sea abusiva’, o que ella haya sido redlizada de mala fe. Agrega que la



inscripciéon es abusiva cuando incurre, a modo de gemplo, en alguna de las causales
citadas en € articulo 22, a saber “ Que el nombre de dominio sea idéntico, o engafiosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, 0 a
un nombre por el cua e reclamante es reconocido”. Sefiala que s el asignatario del
nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de
dominio, situacion que evidentemente ocurre en la especie, cabe entonces cuestionarse por
gué recurre a este nombre para distinguir sus legitimas actividades, sabiendo que € mismo
ha sido propiedad de su representado y que ha sido difundido por éste de manera intensa.
Concluye gue de otorgarse este registro, se incurriria en una inscripcion abusiva que lesiona
abiertamente los derechos que le asisten a su representado. Para acreditar su mejor derecho
acomparia los siguientes documentos. Copia simple de la Pagina de NIC Chile, en la cual
consta que Empresa de Correos de Chile fue la primera asignataria del nombre de dominio
en pugna, en € afio 2000, y que a solicitarla por segunda vez, quedo vencida por no pago
de derechos; Copia de Resolucion Exenta N° 1.068 de 22 de mayo de 1997, que creay
reglamenta el Servicio Postal de Correo Expreso, por €l cual, enlaletraa) del articulo 1 del
mismo, se establece expresamente que dicho servicio solo puede prestarse “previa
celebracion de un convenio con la Empresa de Correos de Chile en e cual se deberdn
estipular las condiciones y requisitos del servicio.” En los articulos siguientes reglamenta la
prestacion de este servicio por parte de su representada; Copia simple de la pagina de
Internet, dpi.cl, que contiene la solicitud de marca comercial POSTAL EXPRESS N°
205.038, clase 16, denegada en 1992; Copia simple de la pagina de Internet, dpi.cl, que
contiene la solicitud de marca comercial POSTAL EXPRESS N° 205.037, clase 42,
denegada en 1992; Copia simple de la pagina de Internet, dpi.cl, que contiene la solicitud
de marca comercial POSTAL EXPRESS N° 205.036, clase 35, denegada en 1992; Copia
simple de la péagina de Internet, dpi.cl, que contiene la solicitud de marca comercial
POSTAL EXPRESS N° 397.916, clases 35 y 39, denegada en 1997; Copia smple de la
pagina de Internet, dpi.cl, que contiene la solicitud de marca comercial POSTAL
EXPRESS N° 317.339, clase 38, denegada en 1995; Copia smple de la pagina de Internet,
dpi.cl, que contiene la solicitud de marca comercia mixta PE POSTAL EXPRESS
LOGISTICA Y DISTRIBUCION N° 726.118, clase 39, publicada € 19 de mayo pasado y

demandada de oposicion por su representada el 4 de julio del mismo.



|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Mario Andrés Alessandri Browne.

Consta a fojas 93 de autos que don Mario Andrés Alessandri Browne evacub respuesta a
los argumentos expuestos por Empresa de Correos de Chile, sefidlando que la demandante
declara ser el primer creador del dominio “Postalexpress.cl” inscrito en el afo 2000, y
sefiala asimismo que en la renovacion efectuada en €l afio 2002 no se efectud el pago de los
derechos, sin que ello constituya abandono del dominio por parte de su titular. A este
respecto, la demandante pretende transgredir texto legal expreso, por cuanto la Ley 19.039
que regula esta materia es clara al sefidar en su articulo 18 bis letra B que “ La inscripcion
de marcas comerciales, indicaciones geograficas y denominaciones de origen, estarén
afectas a pago de un derecho equivalente a tres unidades tributarias mensuales. Al
presentarse la solicitud, debera pagarse €l equivalente a una unidad tributaria mensual, sin
lo cual no se le dara tramite. Aceptada la solicitud, se completara el pago del derecho y, s
es rechazada, la cantidad pagada quedara a beneficio fiscal. La renovacion de registros de
marcas estara sujeta a pago del doble del derecho contemplado en € inciso anterior. El
pago podra efectuarse dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del registro, con
una sobre tasa de 20% por cada mes o fraccion de mes contados’ De esta forma, sefida
gue la empresa Correos de Chile, habiendo tenido seis meses para enmendar su error
administrativo no lo hizo, y no puede pretender hacerlo 4 afios después, ni impedir que un
tercero inscriba y utiliza dicho nombre. En segundo lugar sefiala que, la demandante hace
referencia a la legislacion naciona al sefidlar que “Nic Chile podria asignar € dominio a
cualquier tercero que lo solicite, pero que sin embargo €ello no es asi por tratarse de una
situacion eminentemente transitoria’, pretensiones que no resisten mayor analisis en razon
alo yavisto. De esta forma, sefida que Nic Chile, aprobd6 lo que en derecho corresponde,
esto es, permitir que un tercero solicite la inscripcidon del dominio discutido, cumpliéndose
con todos los requisitos previstos por la ley, agrega que de esta forma la demandante no
sOlo trata de pasar por sobre la Ley con su calidad de empresa publica y peso social, sino
gue pretende apoderarse de una actividad comercial que no puede ni debe estar asociada
exclusiva, restrictiva ni monopolicamente a la empresa Correos de Chile S.A., asi nuestra

Constitucién asegura en su articulo 19 N° 21, €l derecho de toda persona a gjercer cualquier
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actividad econdmica que no sea contraria a lamoral, las buenas costumbres o a la seguridad
nacional, respetando las normas legal que laregulen. Sefiala que nuestra legislacion permite
la presencia en € mercado de los correos privados, con los cuales la contraria deberd
competir en total igualdad de condiciones. En tercer lugar expresa que la demandante en su
apartado “Cometido Legal”, pasando por sobre el principio de lalibre competencia, invoca
el reglamento N° 1.068 de 1997 de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, que en la
especie, solo regula el servicio de correos y no la entrega exclusiva y excluyente de este
servicio a ninguna entidad, ni publica ni privada. En cuarto lugar hace referencia al
apartado “ Marcas comerciales’, sefldlando que la actora cae en una clara y absoluta
contradiccién sefidlando que “En consecuencia, cabria concluir que en el presente caso, no
existen derechos marcarios que puedan invocar ninguna de las partes’.En este orden de
cosas, la contradiccion es de vital importancia, pues la propia actora reconoce no tener
ningun derecho sobre e dominio “postalexpress.cl” “supuesto derecho” que originan la
presente litis. Con todo, destaca que €llo no es exacto, pues, €l sefior Alessandri inscribio
validamente el dominio de postalexpress.cl, por tanto se encuentra perfectamente habilitado
para usar dicha marca en la actualidad, y s alguien tiene un derecho o derecho eventual es
precisamente su representado. Finamente, encontrandose ya probado en forma
sobreabundante que el dominio “postalexpress.cl” se encontraba vacante al momento de ser
solicitada su inscripcion por su representado, la “Politica sobre renovaciones de dominios’,
publicada por la empresa Nic Chile sefidla claramente lo siguiente: “El proceso que se sigue
para la renovacién de dominios se ha modificado levemente, ampliando algunos de los
plazosy es el siguiente: Noventa dias antes de la fecha de renovacion se le envia un e-mail
a las direcciones de contacto recordandoles que deben actualizar la informacién de
contacto, de cobranza y de facturacion; Sesenta dias antes se genera automaticamente un
formulario en trdmite que corresponde a una "solicitud de renovacion”. Esto se comunica
ademés via e-mail. A partir de este momento € cliente puede pagar la renovacion via
WebPay; En cualquier momento que se reciba el pago, cualquiera sea la via, se considera
completo el proceso de renovacion y se comunica via e-mail este hecho al asignatario del
dominio. Mientras esto no ocurra, se gecuta e procedimiento detallado en los puntos
siguientes; Treinta dias antes se reitera el aviso por e-mail y se envia por correo privado un

aviso de cobranza de color amarillo (para diferenciarlo de los avisos de cobranza usuales,



de creacién de dominios, que son de color celeste). A partir de este momento € cliente
puede pagar tanto en SERVIPAG como via WebPay; El dia establecido como "fecha de
renovacion" se envia un nuevo recordatorio por e-mail; Veinticinco dias después de la
fecha de renovacion comienza el envio de recordatorios diarios por e-mail, lo cual dura una
semana; Treintay seis dias después de la fecha de renovacion el dominio es desactivado y
este hecho se comunica por e-mail alas direcciones de contacto; y Sesenta dias después del
plazo de renovacion, s persiste la situacion de que la renovacion no haya sido pagada, se
procede a la eliminacion del dominio, el cual queda disponible para ser inscrito por
cualquier otra persona. Agrega que claramente la empresa demandante no cumplié con los
requisitos indicados por Nic Chile, lo cual habilita libremente a cualquier persona para
proceder a su inscripcion, y concluye que no puede existir un derecho preferente si éste se
encuentra caducado, ni puede invocarse doctrina para resolver y falar una materia
expresamente regulada y protegida, tanto por laley como por la Constitucién Politica de la

Republica.

1.6.2 Respuestade la Empresa de Correos de Chile

La Empresa de Correos de Chile evacud respuesta a los planteamientos de don Mario
Andrés Alessandri Browne, sefialando que € demandado ha procurado demostrar que
solicité el nombre de dominio como persona natural, entretanto se constituia legalmente la
sociedad andnima, cuya razon social ha tenido a bien en denominar “Sociedad Servicios
Postales Postal Express S.A.”, pudiendo usar como nombre de fantasia “Postal Express
S.A.", agrega que en nuestro pais no existe ninguna prohibicion legal para constituir una
sociedad y adoptar € nombre que se desee, la Unica excepcion a este respecto esta
contenida en la ley de Sociedades Anénimas y se refiere al derecho que se reconoce a una
empresa para obligar en procedimiento sumario a otra entidad de la misma naturaleza a
cambiar su razén socia s fuesen idénticas o similares a grado de producir confusion entre
las mismas. Agrega que la ley en todo caso, sblo se refiere a la coincidencia de razones
sociales y no a uso de éstas como marcas comerciales. Sefiala que € mismo demandado
ha solicitado como marca comercial una etiqueta 0 marca mixta que ha denominado “PE
Postal Express’, que contiene otras expresiones genéricas y descriptivas de los servicios

prestados, 1o que le parece un tacito reconocimiento de su parte a la circunstancia que no
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puede adquirir derechos de exclusividad respecto de Postal Express. Agrega que tales
expresiones son irregistrables porgue designan un servicio que legamente sélo puede
prestar Correos de Chile en nuestro pais. Sobre éste punto aclara que en ningin caso
Correos de Chile invoca e monopolio postal que legalmente le corresponde, como una
forma de competencia econdmica. Muy por € contrario, lo dicho es que s bhien la Ley
establece e monopolio postal, también reconoce (Decreto Supremo 203 de
telecomunicaciones de 1980) que los privados pueden gjercer actividades similares con
“caracter de encargo”, es decir al amparo de la normativa contenida en la legislaciéon
comun. En otras palabras, sefiala que solo Correos de Chile efectla actividad postal en €l
pais porque sblo é serige por la normativa postal especial que no es otra cosa que €l reflgjo
de la normativa contenida en los tratados internacionales suscritos y ratificados por €
Estado Chileno. Por otra parte sefiala que lo relevante es que su representado solicitd e
inscribié el nombre de dominio en conflicto hace ya varios afios, de tal modo que posee
derechos intelectuales sobre e mismo. Y finalmente sefiala que considera que estamos en
presencia de una solicitud que reviste € caracter de abusiva, puesto que € demandado

carece de interés legitimo sobre el nombre pedido.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-

A fojas 100 de autos, con fecha 29 de septiembre de2006 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,
resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Seencuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Mario Andrés Alessandri Browne
con fecha 7 de febrero de 2006 solicitd € nombre de dominio “postalexpress.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Empresa de Correos de Chile, lo
solicité con fecha 23 de febrero de 2006.-

1.2  Que don Mario Andrés Alessandri Browne fundamenté su mejor derecho para

solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que la sociedad “Servicios
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Postales Postal Express S.A.” se encontraba en proceso de congtitucion, y con fecha 20 de
Febrero de 2006, celebraron un “ Acuerdo Notarid”, por la cual el primero, se obligaba a
ceder y transferir el dominio de “postalexpress.cl” a la sociedad de Servicios Postales
Postal Express S.A. Agrega que la marca “postalexpress.cl” no puede ni debe estar asociada
exclusiva, restrictiva ni monopolicamente a la empresa Correos de Chile SA., ya que
nuestra legislacion permite la presencia en e mercado de los correos privados, con los

cuales la contraria debera competir en total igualdad de condiciones.

1.3 Que Empresa de Correos de Chile fundamenté su meor derecho en que fue €
primer creador del dominio “postalexpress.cl”, inscrito en e afio 2000, y solicitada su
renovacion en € 2002, debido a un error administrativo, no se efectud e pago de los
derechos de rigor, pero que e ordenamiento contempla expresamente la posibilidad de
solicitar la revocacién de un dominio vencido, por €l titular afectado, siempre que posea
mejores derechos sobre e signo. Agrega que el nombre de dominio en disputa es
completamente equivalente a un tipo de servicios prestados por Empresa Correros de Chile,
Resolucidon Exenta N° 1.068, de 1997, de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que crea y reglamenta el servicio de
correo expreso, sefidla que es de toda evidencia que “Postal” aude de modo directo e
inmediato al servicio de Correos y bajo la misma se designa mundialmente “la admision,
transporte, distribucion y entrega de la correspondencia’, encomendada por la Ley a
Empresa Correos de Chile (articulo 26 del D.F.L. 10, de Telecomunicaciones, de 1981), por
su parte, “Express’ que es € equivalente en inglés a término “Expreso”, tiene por
significacion, segun el Diccionario de la Lengua Espafiola: “ Correos extraordinario
despachado con una noticia o aviso determinado”. La circunstancia de adicionar a POSTAL
el término Express, simplemente tiene por objeto conformar un nombre de dominio que
sugiera una cualidad de los servicios que se pretenden ofrecer bajo ese identificador, con la
salvedad que esa creacion corresponde a su representado y afecta sus derechos. Por otra
parte sefida que, tratdndose de términos tan abiertamente genéricos, descriptivos, y
posiblemente engafiosos, no es posible registrarlos como marca comercial, asi lo ha
declarado en numerosas ocasiones e Departamento de Propiedad Industrial. En

consecuencia, concluye que en el presente caso, no existen derechos marcarios que puedan
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invocar ninguna de las partes. Sefiala que cualquier usuario que quisieradirigirse a sitio de
Correos de Chile, podria digitar “postalexpress.cl”, y caeria a la pagina creada por €l sefior
Alessandri, que ofrece los mismos servicios que Empresa Correos de Chile, bajo el nombre
Correo Express, desviando la demanda de los consumidores hacia él, 1o que constituye una
practica undnimemente rechazada por la doctrina y la jurisprudencia (passing off). En

cuanto al derecho, cita el articulo 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

1.4  Que debe considerarse, en primer lugar que, ambas partes tienen e mismo giro, €l
gue se relaciona con la prestacion de servicios de distribucion, trasporte y reparto de sobres,

documentos, encomiendas, etc.

1.5 Que debe considerarse que la solicitud del nombre de dominio en disputa,
“postalexpress.cl”, ha sido pedido por ambas partes con e mismo objeto, es decir,
promocionar sus servicios de “Postal Express’, de manera que debe analizarse cudl de las
partes es la que de mejor manera se identifica con el nombre de dominio en disputa de
manera de evitar que los usuarios de Internet se confundan a ingresar a sitio y con ello se

cause perjuicio alaotra parte.

1.6 Que debe considerarse en relacion a tema de las marcas, que ninguna de las partes
acredito ser titular de una marca idéntica o engafiosamente similar al signo pedido como
nombre de dominio. En efecto, por una parte la Empresa de Correos de Chile ha sefialado
no ser titular de la marca “Postal Express’ por cuanto sefidla que es un término genérico
cuyas solicitudes presentadas por terceros han sido denegadas por e Departamento de
Propiedad Industrial. Pos su parte, don Mario Alessandri, ha sefiadlado que tiene una
solicitud en trdmite de la marca “PE Postal Express Logisticay Distribucion” ala que se ha
opuesto la Empresa de Correos de Chile, solicitud que no se tendréa en consideracion como
argumento de mejor derecho sobre e nombre de dominio en disputa, atendido que fue
solicitada con fecha 11 de abril de 2006, es decir, con posterioridad a conflicto del nombre
de dominio, que se produce el 23 de febrero de 2006, fecha en que la Empresa de Correos
de Chile también pide el mismo dominio.
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I1.7 Que debe considerarse que de acuerdo a la documentacion acompafiada se encuentra
acreditado en autos que don Mario Alessandri es accionista de la Sociedad de Servicios
Postales Postal Express Sociedad Andnima’, cuyo nombre de fantasia es “Postal Express
S.A.”, segun consta afojas 51 y siguientes de autos. Ademas consta en autos que existe un
acuerdo entre €l solicitante y la empresa antes mencionada de ceder el nhombre de dominio,
segun consta del acuerdo notarial que se encuentra agregado a fojas 52 de autos. Quedelo
anterior debe considerarse que es evidente que el primer solicitante, don Mario Alessandri,
pidié e nombre de dominio, “postalexpress.cl” para cedérselo a la Sociedad de Servicios
Postales Postal Express S.A.

11.8 Que atendido lo anterior, debe considerarse que larazon social de la empresa Sociedad
de Servicios Postales Postal Express S.A., es engafiosamente similar al nombre de dominio
en disputa, y es més, es idéntico a su nombre de fantasia, Postal Express S.A., argumento

gue debe tenerse en cuenta a momento de asignar €l nombre de dominio en disputa.

1.9 Que debe considerarse que la Empresa de Correos de Chile fue titular del nombre de
dominio en disputa entre los afios 2000 y 2002, y que caduco su uso por € no pago de la
renovacion, seguin consta a fojas 70 de autos. Atendido lo anterior podria considerarse que
la denominacion “postalexpress’ es de su creacion. Sin embargo éste argumento hasta
cierto punto se contradice con lo sostenido por la misma parte en cuanto a que se trata de un

término genérico y por consiguiente irregistrable.

[1.10 Que éste sentenciador considera que € nombre de dominio en disputa,
“postalexpress’, efectivamente estd compuesto por dos términos genéricos “Pogtal” y
“Express’. Evidentemente el primero de ellos, “Postal”, se refiere a servicios de trasporte,
distribucion y reparto de sobres, documentos, encomiendas, etc.; y el segundo, “Express’ se

refiere ala modalidad empleada, es decir, “Expreso”.

[1.11 Que debe considerarse gque este servicios de “Postal Express’ |0 puede redlizar tanto
la Empresa de Correos de Chile, cuyo servicio se encuentra reglamentado por la Resolucién

1068 del Ministerio de Trasportesy Telecomunicaciones del afio 1997, segln consta afojas
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69; y ademas, también puede ser realizado validamente por los servicio de correos

particulares bajo ciertas particularidades, segin ha quedado demostrado en autos.

11.12 Atendido lo expuesto en los dos considerados anteriores, éste sentenciador considera
gue el nombre de dominio en disputa identifica a los servicios prestados por ambas partes,
pero atendido que se trata de una denominacion genérica, debe considerarse que es
probable que los usuarios de Internet a ingresar al dominio “postalexpress.cl” piensen que
se trata de un servicio de la Empresa de Correos de Chile, tanto porque esta parte antes
tenia registrado dicho dominio, como porgue se trata de una empresa estatal que redliza el
servicio de correos en general y en particular el servicio de correo expreso o postal express.
En cambio, éste sentenciador considera que para que los usuarios de Internet puedan
identificar estos mismos servicios prestados por una empresa particular, y no estatal, debe
llevar el nombre de dominio, € nombre de dicha empresa 0 marca de la misma, como en
éste caso la empresa particular, a quien se cederd e nombre de dominio, se denomina
“Sociedad de Servicio Postal Postal Express S.A.” dicha sociedad no tiene ninguna
expresion que le dé unaidentidad o distintividad propia, es que, su razén socia alin cuando
es similar a nombre de dominio en disputa, no es un argumento de peso que pueda tenerse
en cuenta para asignar €l nombre de dominio en disputa, ya que por ser éste genérico creara
confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es € proveedor de los productos 'y
servicios gque se ofrecen através del nombre de dominio “postalexpress.cl”.

[1.13 Que en consecuencia, este sentenciador considera que s se le otorga el nombre de
dominio en disputa a don Mario Andrés Alessandri Browne es muy probable que se
produzca confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los
productos y servicios que alli se ofrecen, ya que larazon socia de la empresa, Sociedad de
Servicios Postales Postal Express SA.”, si bien es similar a nombre de dominio, ésta
resulta hacer referencia a giro de la empresa, es de caracter genérica, y no tiene ningln
elemento que le otorgue distintividad por sobre los mismos servicios que realiza la empresa
estatal de Correos de Chile.
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1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en

disputa “postalexpress.cl” ala Empresa de Correos de Chile

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NI C Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.
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