En Santiago de Chile a4 de agosto de 2006.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO6058 de fecha 9 de mayo de 2006 me notificd de la designacion
como arbitro arbitrador para resolver e conflicto por la inscripcién del nombre de
dominio “publiguiaschile.cl”, designaciéon que acepté con fecha 12 de mayo de 2006, y
gue fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Alberto Alexander Brevis Torres, rut 13.091.746-1, con
domicilio en esta ciudad, Vecinal 181 oficina 91 de la comuna de Las Condes, correo
electronico abrevis@hotmail.com, y 2) Impresora y Comercial Publiguias S.A., rut
93.541.000-2, representado legalmente por e Estudio Federico Villaseca y en autos por
los abogados don Bernardo Serrano Spoerer y por € habilitado de derecho don Oscar
Rodriguez Baeza, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Alonso de Cordova 5151 piso
8° de la comuna de Las Condes, correo electronico orb@villasecacl y

villaseca@villaseca.cl.-

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“publiguiaschile.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

A fojas 12 y siguientes de estos autos se encuentra €l acta en €l que constan las normas de
procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral con
la inasistencia de don Alberto Brevis Torres, a quien le fue notificada €l acta de

comparendo, segun consta a fojas 13 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Alberto Alexander Brevis Torres.
Don Alberto Alexander Brevis Torres no presentd escrito de planteamientos para

acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

1.5.2 Planteamientos de Impresoray Comercial Publiguias S.A.

A fojas 455 de autos, comparece don Bernardo Serrano Spoerer en representacion de
Impresora y Comercializadora S.A. (Impresora y Comercializadora Publiguias S.A.)
presentando demanda de asignacion del nombre de dominio fundamentando su mejor
derecho en que su representada es €l creador y propietario del signo Publiguias. Cita los
siguientes registros marcarios. 475.671, para la clase 38, “Las Amarillas de Publiguias’;
475.672, paralaclase 42, “ Las Amarillas de Publiguias’; 497.360, parala clase 16, “Las
Amarillitas de Publiguias’; 497.360, para la clase 16, “Las Amarillitas de Publiguias’;
520.614, parala clase 38, “Publiguias’; 520.615, para la clase 16, “Publiguias’; 522.872,
para la clase 16, “Publiguias’; 526.537, para la clase 38, www.publiguias.cl; 542.679,
para la clase 16, “Publiguias’; 547.082, para la clase 38, “Publiguias’; 547.083, para la
clase 16, “Publiguias’; 570.701, paralaclase 16, “ Las Amarillas de Publiguias’; 572.898,
paralaclase 09, “ Las Amarillas de Publiguias’; 572.899, paralaclase 16, “ Las Amarillas
de Publiguias’; 572.900, para la clase 16, “Las Amarillas de Publiguias: La mejor y “;
576.041, paralaclase 35, “ Las Amarillas de Publiguias’; 580.213, para la clase 16, “ Guia



Util de Las Amarillas de Publiguias’; 580.218, para la clase 38, “ Guia Util de Las
Amarillas de Publiguias’; 582.621, para la clase 35, “Las Amarillas Interactivas,
Publiguias’; 582.622, parala clase 16, “Las Amarillas Interactivas, Publiguias’; 582.623,
para la clase 35, “ Las Amarillas Inteligentes, Publiguias S.A”; 582.624, para la clase 16,
“Las Amarillas Inteligentes, Publiguias S.A”; 584.029, para la clase 16, “Publiguias
Informacion a su Servicio”; 584.030, parala clase 16, “Publiguias’; 588.635, para la clase
38, “ Las Amarillas Habladas de Publiguias’; 588.636, para la clase 38, “ Las Amarillas
por Teléfono de Publiguias’; 589.549, para la clase 16, “ Guia web de Publiguias’;
615.851, para la clase 38, www.amarillas.cl; 615.870, parala clase 16, “ Amarillas Plus’;
615.871, para la clase 35, “ Amarillas Plus’; 615.872, para la clase 38, “ Amarillas Plus’;
626.095, para la clase 16, “ Consulte...Consulte, Las Amarillas de Publiguias’; 641.360,
para la clase 16, “Los Planos de Publiguias’; 641.361, para la clase 16, “ Los Planos de
Publiguias’; 645.953, para la clase 16, “ Guia Inmobiliaria de Publiguias’; 647.452, para
las clases 35 y 38, “Los Planos de Publiguias’; 647.453, para las clases 35 y 38, “Los
Planos de Publiguias’; 664. 292, para las clases 35 y 38, “Guia Inmobiliaria de
Publiguias’; 666.738, para la clase 35, “Publiguias S.A.”; 679.477, para la clase 38,
“Publiguias’; 682.746, para la clase 35, “Publiguias S.A.”; 692.679, para las clase 35y
38, “Las Amarillas de Bolsillo”; 710.637, para la clase 16, “ Las Azules de Publiguias’;
715.593, para las clases 35, 38, 42 “Los azules de Publiguias’. Ademés, sefidla que su
cliente es propietario de los siguientes dominios. publiguiacl, publiguias.cl,
publiguias.cl, amarillaspubliguiaschile.cl, publiguiachile.cl, publiguiachile.cl,
publiguiaschile.cl y publiguiasdechile.cl. Sefidla que es evidente la propiedad de su
cliente sobre este signo, lo que le confiere e poder mas amplio y, lo faculta para
apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que e bien es capaz de
proporcionar. Agrega que la propiedad de su cliente se encuentra amparada por nuestra
carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por el Cédigo Civil en su articulo 584, dicha
normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual



detenta su cliente y, mediante esta presentacion reivindica su mejor derecho de inscribir €l
dominio sub-lite. Agrega que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe
entre muchas cosas a la calidad del servicio y a una ingente inversion publicitaria que
realiza cada ano su cliente, por ende, cualquier semejanza con el signo de su poderdante
en Internet llevaria a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios
econdmicos a su mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegitima a
un tercero. Concluye gue es su cliente, quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho
respecto del nombre de dominio “publiguiaschile.cl” y, por ende, corresponde gque éste le
sea asignado en definitiva, en detrimento del primer solicitante, que no tiene relacion
alguna con e nombre pedido, por lo que no puede ni podra acreditar ningun derecho, ni
societario ni marcario, que apoye su pretension. Ademés, cita el “ Criterio de latitularidad
de Marcas Comercidles y Dominios’, pues es su poderdante quien tiene marcas
comerciales registradas y dominios con €l término “Publiguias’, lo que no sucede en €l
caso del primer solicitante. Sefiala como fundamenta la identidad entre el signo pedido y
la marca registrada, expresando que e dominio solicitado coincide con las marcas
registradas y dominios inscritos. Ademas sefidla que su cliente cuenta con més de treinta
y un afos en e mercado nacional constituyéndose en unas de las firmas pioneras de
servicios clasificados. Citael criterio de la Notoriedad del signo pedido, sefialando que la
marca Publiguias es aguellas que la doctrina le da el carécter de famosa y notoria
Ademés cita e Criterio de la buena fe, y sefida que es indudable que su poderdante es
duefio de registros marcarios y, quién se encuentra de buena fe respecto a dominio sub
lite. Finalmente cita el Atributo de la Personalidad, expresando que el nombre solicitado
por la contraria pertenece al nombre comercia de su cliente, por ende, la solicitud
presentada por la contraria transgrede e nombre o razén socia de su cliente. Para
acreditar su mejor derecho acompaia los siguientes documentos. Listado de marcas
comerciales; Fallo arbitral; Dominios: Publiguia, publiguias, amarillaspubliguiaschile,
publiguiachile, publiguiaschile, publiguiachile y publiguiasdechile; Péginas “Las



Amarillas de Publiguias; Folletos, Calendarios, Poleras con el término Publiguias.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Don Alberto Alexander Brevis Torres
Don Alberto Alexander Brevis Torres no evacud respuesta a los Planteamientos de

Impresoray Comercial Publiguias S.A.

1.6.2 Respuestade Impresoray Comercial Publiguias S.A.
Impresora y Comercial Publiguias S.A. no evacul respuesta atendido que don Alberto
Alexander Brevis Torres no realizd planteamientos para acreditar su mejor derecho sobre

el nombre de dominio en disputa.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 48 de autos, con fecha 26 de julio de 2006, se cit6 a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.

Il PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 29, que don Alberto Alexander Brevis
Torres con fecha 31 de diciembre de 2005 solicit6 e nombre de dominio
“publiguiaschile.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Impresora
y Comercia Publiguias S.A., lo solicitd con fecha 2 de enero de 2006.

1.2  Que don Alberto Alexander Brevis Torres no argumenta su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa ni contra argumentd los planteamientos expuestos por
Impresoray Comercial Publiguias S.A.



1.3 Que Impresora y Comercial Publiguias S.A. argumenta que es e creador y
propietario del signo Publiguias, citando numerosos registros marcarios, como “Las
Amarillas de Publiguias’, “Publiguias’, etc., y sefiala que es propietario de los dominios
publiguia.cl, publiguias.cl, publiguias.cl, amarillaspubliguiaschile.cl, publiguiachile.cl,
publiguiachile.cl, publiguiaschile.cl y publiguiasdechile.cl. Agrega que la fama y
notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del
Servicio y a una ingente inversion publicitaria que realiza cada afio, por ende, cualquier
semejanza con el signo en Internet llevaria a confusiones innecesarias a los consumidores,
provocandole perjuicios econdmicos. Cita € “ Criterio de la titularidad de Marcas
Comerciales y Dominios’, el criterio de la Notoriedad del signo pedido, el Criterio de la
buena fe y & Atributo de la Personalidad, expresando que € nombre solicitado es su
nombre comercial razon por la que la solicitud presentada transgrede su nombre o razén
social.

1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a los fundamentos expuestos y a la
documentacion acompafiada por Impresora’y Comercial Publiguias S.A. consta que tiene
registrada la marca “Publiguias’ y que ademas ésta corresponde al signo por € que es
publicamente conocido, denominacion y marca que si bien no es idéntica al nombre de
dominio solicitado, “publiguiaschile.cl”, si es engafiosamente similar. En efecto, la Gnica
diferencia entre la marca “Publiguias’ y €l dominio en disputa “publiguiaschile.cl”, es €l
acento y la paabra “chile”, que evidentemente no le otorga ningin elemento de
distintividad al nombre de dominio solicitado, menos aln s se trata de una marca famosa
y notoria como lo es “Publiguias’.  Atendido lo anterior es posible concluir que el
nombre de dominio solicitado es engafiosamente similar ala marcay nombre de dominio
sobre la que tiene derechos la parte Impresoray Comercial Publiguias S.A., y que ademas

corresponde al nombre por € cual éste es reconocido.



1.5 Que debe considerarse que Impresora y Comercial Publiguias S.A. es ademas
titular de los dominios publiguia.cl, (fojas3l), publiguias.cl (fojas 30),
amarillaspubliguiaschile.cl (fojas 29), publiguiachile (fojas 26, 27 y 28) vy
publiguiasdechile.cl (fojas 25), denominaciones que son engafiosamente similares al
nombre de dominio solicitado, de manera que s se le asignara el nombre de dominio
“publiguiaschile.cl” al primer solicitante causaria confusion entre los usuarios de I nternet
a cerca del titular de los productos y servicios que ali se ofrecen, ocasiondndose
perjuicios al segundo solicitante.

1.6 En consecuencia, atendidos los argumentos y documentacion acompariada por las
partes, éste sentenciador considera que € nombre de dominio “publiguiaschile.cl”
identifica alos productos y servicios que ofrece Impresoray Comercial Publiguias S.A.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio
“publiguiaschile.cl” almpresoray Comercial Publiguias S.A.

Cada parte pagara sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-



Sentencia pronunciada por €l &rbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza, dofia Maria José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.



