JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Juicio arbitral “relun.cl”
José Esteban Acuiia Lopez vs. Agustin Edwards E. y Compaiiia
Causa Rol No. 50 -2013

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

RELUN.CL

Santiago, 28 de Agosto de 2013.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Que con fecha 17 de enero de 2013, don José Esteban Acufia Lépez, con
domicilio para estos efectos en Ramaén Corvalan Melgarejo No. 49, Santiago, en adelante
el “primer solicitante”, solicita la inscripcién del nombre de dominio relun.cl. Luego y
encontrandose dentro de plazo, el dia 06 de febrero de 2013, AGUSTIN EDWARDS E. y
COMPANIA, representada por Alessandri & Compafifa, en adelante el “segundo
solicitante”, domiciliado en Av. Santa Maria No. 5542, Vitacura, Santiago, realiza a su vez
la inscripcién del nombre de dominio ya aludido.

Que segun disponen los articulos 10 y 12 de la Reglamentacidon para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o
“Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas
aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 18236 se designd a la
suscrita como arbitro para la resolucion del presente conflicto aceptando dicho encargo
segln consta en resolucién de fecha 10 de junio de 2013, jurando desempefiar dicho
cometido fielmente y en el menor tiempo posible, citdndose a las partes a una audiencia
para el dia 25 de junio de 2013.

Que a dicha audiencia asiste dofia Agustina Davis Komlos, abogado, del Estudio
Alessandri & Cia., en representacién del segundo solicitante Agustin Edwards E. y Cia.,
en rebeldia del primer solicitante don José Esteban Acufia Lépez, y el arbitro quien
conoce del presente conflicto. Al no producirse conciliacidn, se fijaron las bases del
procedimiento arbitral, siendo notificada ésta a la parte asistente.

Que segun consta a fojas 17, el primer solicitante don José Esteban Acuiia Lépez,
via correo electrénico de fecha 26 de junio de 2013 indica sus motivos para no concurrir
a la audiencia de fs. 15. Asimismo, expone sus argumentos para obtener le sea asignado
el nombre de dominio en disputa. En sintesis, indica que Rellin es un sector rural ubicado
en las cercanias de Villarrica, lugar donde crecié su madre junto a su familia, siendo éste
su motivo principal para solicitar el nombre de dominio de autos relun.cl. Destaca que el
nombre de dominio no hace alusién y no tiene relaciéon alguna con otros dominios
similares. A todo lo anterior, este Tribunal provee traslado segun rola a fs. 18.
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Que con fecha 3 de julio de 2013, a fojas 19 y ss., dofia Agustina Paz Davis
Komlos, abogado, en representacion de Agustin Edwards E. y Compaiiia, como segunda
solicitante y demandante de autos, presenta sus argumentos de mejor derecho para la
asignacion del nombre de dominio. En sintesis, expone lo siguiente:

a.

Que su representada es dueifa de la empresa chilena de medios de
comunicacion El Mercurio Sociedad Andnima Periodistica, la cual posee
distintos matutinos de circulacion nacional, tales como El Mercurio de
Santiago y Las Ultimas Noticias, el vespertino La Segunda, ademas de 21
diarios regionales. Asimismo, tiene presencia en importantes medios Web y
radiales.
Que la expresiéon “LUN” es el acrénimo de Las Ultimas Noticias, periédico
chileno de circulacion nacional de propiedad de su representado, fundado el
15 de noviembre de 1902 por don Agustin Edwards Mac-Clure. Asi, la
expresion LUN es un signo de creacidon de su representada, que debido a la
trayectoria y prestigio de ésta posee un alto grado de distintividad entre los
consumidores, siendo actualmente el tercer diario de mayor circulacién en el
pais.
Que con lo anterior, acompafia listado con 17 marcas comerciales de
propiedad de su mandante, siendo el Unico titular de registros bajo la
expresion LUN vy relacionadas. Por ende, cualquier utilizacién por un tercero
que se le entregue a la marca comercial LUN, o de una expresidon
substancialmente similar como RELUN, producird entre los consumidores
una conexion inmediata entre su representada y sus productos y servicios,
siendo entonces escasa cualquier posibilidad de coexistencia pacifica. La
expresion “LUN” también se incluye en variados nombres de dominio de su
propiedad, tales como lun.com, lun.cl, lunn.cl, lasultimasnoticias.cl, siendo
www.lun.com uno de los mas visitados a nivel nacional, cuyo registro data de
hace 10 afios, con lo cual su representada posee -desde entonces- una
amplia y creciente presencia en internet.
Que el nombre de dominio_relun.cl es sustancialmente idéntico a dichas
marcas comerciales y nombres de dominio LUN, compartiendo tres de los
cinco caracteres que lo componen, siendo indistinguible de la marca y
nombres de dominio de su representada, lo que provocara toda clase de
errores y confusiones de cara al publico consumidor.
Que la contraparte no posee derecho o interés legitimo sobre la expresion
relun.cl, no teniendo registro marcario alguno que incluya la expresién LUN,
ni solicitud de registro de marcas comerciales. Tampoco ha demostrado
tener vinculacion comercial con alguna sociedad que posea tal nombre o
titular de registros marcarios. Por todo lo anterior, solicita en definitiva
resolver asignando el nombre de dominio relun.cl a su mandante.
Como documentos probatorios, acompafia, con citacién y no impugnados
por la contraria, los siguientes:
1. Impresion de marcas comerciales que incluyen la expresion LUN y LAS
ULTIMAS NOTICIAS, de su representado.
2. Impresion de pagina web de Nic Chile, de los nombres de dominio lun.cl,
lunn.cl y lasultimasnoticias.cl, de propiedad de su representada.
3. Impresidn de sitio web de LUN www.lun.com, de fecha 2 de julio de2013.

4. Impresion de enciclopedia Wikipedia,
http://es.wikipedia.org/wiki/Las %C3%9Altimas Noticias, de fecha 2 de
julio de 2013.

5. Impresidon de estudio de lectoria Gran Santiago, IPSO, de fecha agosto
2011 a enero 2012.

http://www.emol.com/modulos/mediacenter/asrchivos/estudio _de lect
oria_a_enero 2012.pdf, de fecha 2 de julio de 2013.

6. Impresion de sitio web de Facebook Oficial de LUN http://es-
es.facebook.com/LasUltimasNoticias, de fecha 2 de julio de 2013.
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7. Impresidn de busqueda de expresion LUN en Google, de fecha 2 de julio
de 2013.

Que a fojas 89, este Tribunal recibié con fecha 30 de julio de 2013 la causa a prueba,

fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Identificacién y/o uso efectivo de la expresién “relun” por parte de ambos
solicitantes en el desarrollo de sus actividades y comercializacion de sus
productos y/o servicios.

2. Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa relun.cl.

Que a fojas 90, la apoderado del segundo solicitante interpone recurso de reposicién
a la resolucién de fs. 89, solicitando agregar punto de prueba, y suprimir el punto de
prueba No. 1.

Que este Tribunal a fs. 92, hace lugar a la reposicién solicitada a fs. 90, sélo en
cuanto agrega como punto 3 del auto de prueba el siguiente:
3. Efectividad que el segundo solicitante es titular de la marca LUN y de los
nombres de dominio lun.cl y lun.com, data de dichos registros y uso efectivo en
sus productos y/o servicios.

Que a fojas 93, con fecha 8 de agosto de 2013, el primer solicitante don José Esteban
Acuiia Lépez, Ingeniero Comercial, interpone sus argumentos segun resolucion de fs. 89
y 92. Indica en sintesis que:

a. Que el dominio relun.cl no hace referencia a sitios similares como lun.cl.
Indica adjuntar imagen realizada en el buscador mas utilizado por los
usuarios en internet que avala dicha posicién.

b. Que tampoco se hard alusion a sitios similares como lun.cl en el futuro, ya
que el fin del nombre de dominio relun.cl es entregar asistencia comercial y
publicitaria a las personas “que trabajan tierras, que obran con sus manos,
que llevan una vida de abundancia espiritual, que cultivan tradiciones, que
viven experiencias unicas en el sur de Chile, entre otras cosas”.

Que a fs. 94, la apoderado del segundo solicitante y demandante de autos, solicita se
tengan presentes los documentos acompafiados y enumerados en el primer otrosi de su
demanda principal, de fs. 19, ya individualizados, a lo que este Tribunal accede
teniéndolos presente.

Que a fs. 95, y teniendo en cuenta el mérito de autos, este Tribunal con fecha 26 de
Agosto de 2013, citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objetivo del presente juicio arbitral, consiste en determinar a
quién de los solicitantes le asiste un mejor derecho conforme a los argumentos y pruebas
rendidas en juicio, para determinar cual de ellos preferird en relacién a la solicitud del
nombre de dominio disputado, relun.cl. Es asi como ambos solicitantes, por el mero
hecho de haber iniciado el procedimiento de inscripcidon, transferencia, revocacion o
renovacion de nombre de dominio, han aceptado voluntariamente someterse a este
procedimiento arbitral, conforme a lo dispuesto en el articulo 6, acépite segundo del
Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que el segundo solicitante y demandante de autos, Agustin Edwards
E. y Compaiiia, ha acreditado ser duefio del grupo de comunicaciones El Mercurio S.A.P.,
quien a su vez es duefio del periédico Las Ultimas Noticias, de circulacién nacional, de
larga trayectoria y reconocimiento en el pais. El acrénimo de dicho diario es LUN,
expresion que ha sido protegida como marca comercial y nombres de dominio

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 3

Fono: (56 2) 688 8179—(0) 7 859 6257



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

relacionados. Debido a su fama y reconocimiento es que su utilizacidon por cualquier
tercero supondrd un riesgo de confusién y error, y por ende un perjuicio a sus intereses.
Alega que la contraparte no ha demostrado derecho alguno respecto al nombre de
dominio en disputa, careciendo de argumentos en contra de su mejor derecho.

TERCERO: Que el primer solicitante don José Esteban Acuiia Lépez, ha indicado
qgue el motivo de su solicitud es entregar asistencia comercial y publicitaria a personas
relacionadas con Relun, sector rural ubicado en las cercanias de Villarrica. En dicha
localidad vivié su madre y su familia, lo cual lo liga con el nombre de dominio de autos.

CUARTO: Que en primer lugar, este Tribunal debe revisar si ambos solicitantes
han cumplido con los requisitos establecidos en el articulo 14 del Reglamento de Nic
Chile, esto es, respetar las normas sobre competencia leal y ética mercantil, las reglas
sobre abusos de publicidad, y los derechos validamente adquiridos por terceros.

QUINTO: Que en relacién a lo primero, esto es las normas sobre competencia
leal y ética mercantil, debemos referirnos la Ley No. 20.169 que regula la competencia
leal, y el Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial, como normas
principales. Del examen de ellas no se advierte vulneracion alguna, puesto que si bien el
segundo solicitante advierte vulneracion a su denominacidn LUN, ampliamente
protegida, dicha denominacién no es el elemento central del nombre de dominio en
disputa, siendo éste el nombre Relun, ubicada en la comuna de Tirda, provincia de
Arauco, en la Octava Regién del Bio-Bio. Por otra parte, el Tribunal estima que tampoco
el segundo solicitante ha demostrado de qué forma se produciria dicha vulneracion ni en
gué modo le afectaria, por lo que se estiman incumplidos los requisitos que establece la
legislacién vigente para configurar dicho supuesto.

SEXTO: Que en lo referente a las normas sobre abusos de publicidad, debemos
entender que éstas se encuentran contenidas en la Ley No. 19.733 sobre libertad de
informacién y ejercicio del periodismo, sin perjuicio de existir normas referidas a
publicidad en la Ley No. 19496, como asimismo cuerpos normativos privados, tales como
el Cédigo de Etica Publicitaria. Del examen de dichas normas, no se ha establecido ante
este Tribunal que alguno de los solicitantes haya incurrido en alguna conducta que revele
algun abuso de publicidad, o bien cualquier infraccién a la normativa citada, toda vez que
el solo acto de requerir la inscripcién de un nombre de dominio no significa per se que
constituya un acto de publicidad, por lo que mal podria haber abuso donde ésta no
existe, con lo cual este Tribunal desechara también dicha alegacion.

SEPTIMO: Que respecto a la vulneracién de derechos vélidamente adquiridos por
terceros, el segundo solicitante ha acreditado ante el Tribunal ser el creador de la
expresion LUN, la cual es el acrénimo del periédico “Las Ultimas Noticias” de circulacidn
nacional. Dicha expresidn ha sido suficientemente registrada conforme a las normas de
la Ley No. 19.039 en especifico su articulo 20 letra g), gozando ademas de la proteccion
contenida en los articulos 19 No. 24 y No. 25 de la Constitucién Politica, arts. 582, 583 y
584 del Cédigo Civil, y las normas contenidas en el Convenio de Paris para la proteccion
de la Propiedad Industrial. Sin perjuicio de aquello, la proteccidon que le importa a la
marca se circunscribe al ambito marcario, no siendo competencia de este Tribunal
pronunciarse si efectivamente ha sido vulnerada dicha marca mas alla de reconocer la
existencia de éstas y su vinculacidon al nombre de dominio solicitado.

OCTAVO: Que por otra parte, el primer solicitante no ha acreditado vinculacion
alguna con la localidad Relun citada, salvo mencionar que supuestamente desea realizar
un proyecto vinculado a la zona, y que en dicha localidad vivié parte de su familia, ambos
supuestos que no han sido acreditados por ningin medio de prueba que permita
cerciorarse a este Tribunal de su efectividad, por lo que mal pueden ser considerados. En
conclusion, este sentenciador estima que el primer solicitante sdlo se encuentra
protegido en su calidad de tal por el principio first come, first served, el cual no es mas
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que la aplicacién del aforismo prior in tempore, prior in iure, que fue consagrada por vez
primera en el derecho romano.

NOVENO: Que este Tribunal estima que el segundo solicitante ha logrado
fehacientemente acreditar en autos su vinculacion con la denominacion LUN, la cual si
bien se refiere al periédico Las Ultimas Noticias, si se encuentra reproducida en el
nombre de dominio de autos relun.cl, el cual se entiende mas vinculado al nombre de la
localidad Relun ya citado. Sin perjuicio de lo anterior, el primer solicitante no ha
acreditado ningun derecho ni vinculacién alguna respecto al nombre de autos, con lo
cual este sentenciador no puede calificar ésta. Es asi como, dado el caracter distintivo de
los nombres de dominio, que consisten en un identificador mnemotécnico destinado a
recordar de modo mas simple las direcciones IP, es que debido a su caracter técnico
impiden la coexistencia de dos nombres de dominio idénticos, no pudiendo por ende
otorgarsele a ambos solicitantes. Es asi como se debe preferir a aquel de los solicitantes
que tenga un vinculo demostrado con la expresién en disputa, aunque dicho vinculo no
sea total, ante aquél que no tiene ninguno, cuestién que sucede en la especie. Ergo, este
Tribunal estima que es el segundo solicitante quien tiene un mejor derecho conforme al
nombre de dominio relun.cl, en relacién a las pretensiones del primer solicitante, ya que
el principio first come, first served que juega a su favor tan sélo procede en situaciones
de ultima ratio, es decir, en que no sea posible preferir a alguno de los solicitantes por
ser equivalentes sus pretensiones y/o derechos invocados.

DECIMO: Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la
conclusion antedicha se ha utilizado principalmente, mas no de manera absoluta el
criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicacién extensiva no sélo de
lo dispuesto en el articulo 14 y demds normas del Reglamento de Nic Chile como en otras
aplicables al efecto, sino que se ha hecho un detenido anadlisis atendiendo a criterios de
justicia y equidad. Lo dicho precedentemente, sin embargo deja vigentes al efecto
cualquier otro derecho o prerrogativa que los solicitantes estimen tener, los cuales
deberan hacerse valer ante los érganos y segun los procedimientos correspondientes.

Por estos fundamentos, y ademds lo dispuesto en los articulos 222 del Cdédigo
Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el Anexo
1° del Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje contenido en la Reglamentacidn para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “relun.cl” al segundo solicitante, esto es,
Agustin Edwards E. y Compaiiia, Rut 73.733.740-6

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y ademas por
correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Arbitro
Nic Chile.

Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y dofia Loreto Véjar Villalobos.
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