Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “postmail.cl”
Santiago, 12 de mayo de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 11938 de fecha 26 de Febrero de 2010 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por oposicion al nombre de dominio
“postmail.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que
son partes en dicho conflicto: Ramén Paulo Rafael de la Fuente Castillo, con
domicilio en Compafiia 1429, Santiago, quien inscribié el nombre de dominio
postmail.cl con fecha 01 de octubre de 2009, a las 13:56:46 GMT, y Empresa de
Correos de Chile, en la persona de Silvia Sepulveda San Martin, con domicilio en
Augusto Leguia Norte N. 100 Of. 205, Las Condes, Santiago, que inscribié el
nombre de dominio postmail.cl con fecha 21 de octubre de 2009 a las 22:11:11
GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 02 de marzo de 2010, la cual rola a fojas
5 de autos, el suscrito acepto el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de
dominio “postmail.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas
de procedimiento para el dia 9 de marzo de 2010, a las 18:40 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electronico con firma digital con fecha 02 de
marzo de 2010 y a las partes por correo electronico de la misma fecha y por carta
certificada de fecha 03 de marzo de 2010, segun consta de los comprobantes
rolantes a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 9 de marzo de 2010, a las 18:40 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofia Catherine Mufioz por la
oponente, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a
fojas 12 de autos.

SEXTO: Que con fecha 11 de marzo de 2010 se notifico a las partes lo obrado y
resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 12, segun consta del estampado de
fojas 14 de autos.

SEPTIMO: Que con fecha 18 de marzo 2010, mediante presentacion rolante a
fojas 15 de autos, la parte de Empresa de Correos de Chile, expuso sus
argumentos de mejor derecho al nombre de dominio “postmail.cl” en los términos
siguientes: Que la Empresa Correos de Chile es una persona juridica
de derecho publico, creada por el D.F.L. N° 10, de 1981, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de
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Telecomunicaciones, cuyo objeto es prestar servicios de envios de
correspondencia nacional e internacional, pudiendo efectuar otras
prestaciones de SERVICIO POSTAL, tales como encomiendas, giros
postales y similares, que acuerde su Directorio (articulo 2 de ese
D.F.L.). Que es la sucesora legal, en las materias relativas a los
servicios postales, del ex Servicio de Correos y Telégrafos, cuyo texto
refundido de su Ley Organica esta contenido en el Decreto Supremo
N° 5.037 de 1960, del Ministerio del Interior, por lo que deben
entenderse referidas a ella todas las menciones que las leyes u otras
normas vigentes hacen a dicho Servicio. Que, en consecuencia,
mantiene el monopolio que tenia este ultimo (articulo 2° del citado
Decreto), para la admisién, transporte y entrega de los denominados
objetos de correspondencia, esto es, de cartas, tarjetas postales,
papeles de negocios, diarios e impresos, es decir, mantiene el
monopolio respecto del SERVICIO POSTAL. Que, por su parte, el decreto
203 de 1980 de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, que aprueba
la Politica Nacional Postal, define en su articulo 2° lo que se entiende
por Servicio Postal, indicando que "El Servicio Postal es aquel que tiene
como objeto la admision, transporte y entrega de: envio de
correspondencia, encomiendas, giros postales y todas aquellas
prestaciones que la legislacion defina como tales". Que es de toda
evidencia que POST alude 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). Que POST es una palabra proveniente de la
lengua inglesa, que tiene por significado "correo, destino, echar al correo, tarjeta
postal". Que es notorio que la palabra POST es una abreviacion de POSTAL, por
lo que produce una misma evocacion conceptual. Que, asimismo, MAIL también
es una palabra proveniente de la lengua anglosajona, que resulta ser
ampliamente usada y que significa "CORREQ". Que, en otras palabras, lo que el
primer solicitante pretende inscribir es precisamente el dominio CORREO
POSTAL, actividad que segun la ley le corresponde a Empresa de
Correos de Chile. Que es por lo anterior que la parte esta en la obligacion
de proteger la distintividad de su nombre y la asociacion de los dominios con sus
actividades respecto de los cuales posee derechos legitimos. Que, asi, se ha
resuelto anteriormente por la Jurisprudencia del Cuerpo Arbitral de NIC CHILE,
mediante variados fallos que le han asignado los nombres de dominio en conflicto
como segundo solicitante. Que, a modo de ejemplo, se citan los siguientes: Postal.cl;
Correoempresas.cl;  Correocentral.cl;  Correcexpres;, Postalexpress.cl y
Postalcom.cl. Que la parte tiene asignados los siguientes nombres de
dominio: a) AGENCIAPOSTAL.CL; b) AGENCIASPOSTALESDECHILE.CL; c)
CARTAPOSTAL.CL; d) CODIGO-POSTAL.CL; e) CODIGOPOSTAL.CL; f)
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CODIGOSPOSTALES.CL; g) CORREOPOSTAL.CL; h) POSTALMAIL.CL; i)
POSTALCORREO.CL; ) POSTAL. CL; k) POSTALNACIONAL.CL; 1)
POSTALSERVICE.CL; m) POSTALSUR.CL; n) POSTCENTER.CL; o)
POSTGRADE.CL; p) POSTMAN.CL. Que POSTMAIL reviste idéntico
caracter que los nombres asignados anteriormente a la parte, en particular,
a los dominios POSTALMAIL.CL, POSTALCORREO.CL y
CORREOPOSTAL.CL, el cual alude directamente al servicio de correo postal.
Que, asimismo, posee las siguientes marcas comerciales, entre
muchas otras: a) Reg. 714.347 CALLEJERO POSTAL; b) Rcg. 714.348
CALLEJERO POSTAL; c) Reg. 716.658 CODIGO POSTAL (Mixta): c) Reg.
716.659 CALLEJERO POSTAL; d) Reg. 716.660 CALLEJERO POSTAL; e)
Reg. 716.661 CALLEJERO POSTAL; f) Reg. 718.319 CODIGO POSTAL (Mixta):
g)Reg. 718.320  CODIGO POSTAL (Mixta); h) Reg. 718.326 CODIGO POSTAL
(Mixta); i) Reg. 718.327  CODIGO POSTAL (Mixta); j) Reg. 657.801 POSTAL
SUR. Que es indiscutible en este caso la evidente similitud de los
nombres en pugna. Que, en efecto, entre POSTMAIL y el signo de
la parte, POSTALMAIL, es evidente la similitud tanto grafica como
fonética, lo que sin lugar a dudas se presta para confusién sobre el
publico consumidor. Que en casos de similitud, hay unanimidad tanto
en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional en el sentido
que se debe privilegiar al primer solicitante, lo que constituye el
conocido principio de "first to file system" o "“first come, first served".
Que, no obstante, este principio cede ante aquél solicitante que, sin
ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho
sobre el mismo, tal como ocurre en este caso, debido a todos los
antecedentes ya expuestos. Que no es posible la coexistencia de
estos nombres de dominio, pues si un usuario de Internet quisiera
utilizar un buscador para ubicar a "POSTALMAIL.CL", podria ser
desviado a "POSTMAIL.CL", generandose una confusién y engafio con
respecto a los servicios y procedencia de ambos. Que lo mismo cabe
decir del provecho ilicito que ello implicaria para el solicitante de
"POSTMAIL.CL", pues se beneficiaria injustamente de la fama y
prestigio que Empresa de Correos de Chile ha logrado tras afios de
trabajo e inversidén. Cita el articulo 14 del Reglamento de Nic
Chile,y en mérito de todo lo anterior solicita le sea asignado el
dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 23 de marzo de 2010, rolante a fojas 28, se
confiri6 traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 31 marzo de 2010, rolante a fojas 29, se
recibio la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales,
pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la
denominacién "postmail" o en sus partes componentes. 2.- Utilizacion efectiva que
las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, basada en
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hechos y proyectos concretos, de la denominacion "postmail" o de sus partes
componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Empresa de Correos de Chile., la documental rolante de fojas 23 a 26,
consistente en impresos de la pagina web de Nic Chile.

La parte de Ramon Paulo Rafael de la Fuente Castillo no rindi6 pruebas.
UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 23 de abril de 2010, rolante a fojas 30,
se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por
reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDQO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del
mérito de autos que la posicidon de los litigantes de este juicio, en relacion con el
mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Ramén Paulo Rafael de la Fuente
Castillo, justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncidén de mejor derecho
y buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First come, first
served", presuncion que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede
ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha presuncién, no presentd
argumentos ni pruebas, manteniéndose en rebeldia durante el curso del proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de Empresa de Correos de Chile, argumentd y
comprobd la vinvulacion de las expresiones “post” y “mail” con sus propias
actividades; la titularidad de los dominios “postalmail”, correopostal”, postalcorreo™y
‘postal” (fs. 23 a 26), el primero de los mencionados de evidente similitud fonética y
gréfica con el dominio en controversia y los dominios “correopostal” y
‘postalcorreo” de analogo significado.

QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las partes,
establecera que solo la parte oponente, Empresa de Correos de Chile, concurri6 a
acreditar los puntos de prueba del auto de fojas 29, demostrando una clara
vinculacion con ambas expresiones componentes del nombre de dominio en
controversia. Estima también, con lo anterior, atendibles los riesgos de dilucion
marcaria alegados, y si a ello se agrega que el demandado no alegd ni comprobd
derechos, intereses ni utilizacion de la expresidén ni de sus partes componentes,
corresponde acoger la demanda, lo que se llevara a efecto en los términos que se
expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,
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RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte Empresa de Correos de Chile en
contra de www.postmail.cl (Ramon Paulo Rafael de la Fuente Castillo), y se asigna
el nombre de dominio postmail.cl a favor de Empresa de Correos de Chile, sin
costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion por el Arbitro y
por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacidn; comuniquese a las partes y a Nic Chile
por correo electrdnico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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