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Foja 31
Santiago, dieciocho de julio del afio dos mil once
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 14 y siguiente de autos y lo dispuesto por el articulo 170
del Cdédigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte
Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y
habiéndose citado a las partes a oir sentencia definitiva en juicio arbitral de
asignacion del nombre de dominio “REVISTAYOMUJER.CL”, se procede a
dictar sentencia.
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 18 de abril de 2011, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designd al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “REVISTAYOMUJER.CL", surgido entre dofia Cherie Alejandra Garrido
Jeldres, Rut 13.793.305 -5, profesion periodista, con domicilio en calle
Monsefior Eyzaguirre N° 250, Oficina 56, Santiago y Consorcio Periodistico de
Chile S.A., también denominada “COPESA”, del giro de su nombre,
representada por don Juan Carlos Larrain Wormald, ambos con domicilio en
Avenida Vicufia Mackenna N° 1870, comuna de Nufioa, Santiago, quien
comparece representada en estos autos por Estudio Juridico Beuchat, Barros y
Pfenniger, quien comparece representada por su Abogado don Rodrigo Puchi
Zurita, ambos con domicilio en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que
por resolucion de fecha 19 de abril de 2011 el suscrito acept6 el cargo de Juez
Arbitro Arbitrador y jur6 desempefiarlo en el menor tiempo posible y cit6 a las
partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 2 de autos, el que se efectu6 en la Oficina del Juez Arbitro el dia
27 de abril de 2011, al que asistieron ambas partes y se establecieron de
comun acuerdo las bases del procedimiento.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa dofia Cherie

Alejandra Garrido Jeldres, primer solicitante y Consorcio Periodistico de Chile
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S.A. COPESA, segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho y peticion
deducidas por Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, en su escrito de
demanda de asignacion del nombre de dominio en disputa de fojas 15 y
siguientes:

1.- Sefiala que dentro del plazo establecido en las bases de procedimiento
presenta los argumentos y pruebas que demuestran su mejor derecho a la
asignacion del nombre de dominio “REVISTAYOMUJER.CL".

Que cabe sefalar que el conflicto esta trabado respecto a una persona que
intenta registrar la expresion REVISTAYOMUJER y la demandante que es una
compafiia autorizada para editar REVISTAS y ademas titular de innumerables
registros marcarios relativos a revistas y a temas de mujer.

Que por ello, cabe hacer especial hincapié en torno a que COPESA o
Consorcio Periodistico de Chile S.A., la cual en la actualidad es una de las
principales empresas periodisticas del pais, dato resulta vital, pues
practicamente la totalidad de sus publicaciones gozan de un amplio nivel de
aceptacion de parte de los consumidores, quienes normalmente acceden a las
mismas tanto en formato papel, asi como en formato digital, que esta es una
tendencia claramente vigente en la actualidad, en donde diario y revistas tanto
nacionales como internacionales tienen su version papel, asi como su version
digital. Piénsese en revistas y diarios tales como QUE PASA, ERCILLA, NEW
YORK TIMES, WASHINGTON POST, EL MERCURIO, LA TERCERA tienen su
version papel, asi como su version digital.

Que en el caso que nos convoca la expresion “REVISTAYOMUJER” es una
expresion gue se asemeja de manera fatal a ciertos registros de mi mandante,
entre los que tenemos:

a) Marca DE MUJER A MUJER, Registro N° 622.989, distintiva de productos
de la clase 16, b) Nombre de dominio REVISTA-MUJER.CL, y c) Nombre de
dominio REVISTAMUJER.CL.

Que con este antecedente, queda en evidencia el interés que representa la

expresion “REVISTAYOMUJER” para la firma demandante. Que en este
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sentido para nadie es un misterio la existencia de la marca renombrada “DE
MUJER A MUJER” que es un suplemento que circula junto al Diario de
circulacién nacional LA TERCERA. Con este antecedente en mira tenemos que
dicha publicacion tiene un consumidor objetivo, LAS MUJERES, para articulos
relacionados a sus intereses mas particulares, tales como moda, cosmética y
otros relacionados con dichos temas.

Que a la luz de lo anterior, la demandante detenta un interés y derecho
preeminente sobre la expresion, pues es una combinacion respecto de la cual
mi representada detenta derechos de indole superior. Entonces, tenemos que
la expresion “REVISTAYOMUJER” solicitada es una variante de una marca
previa y que estaria dirigida al mismo nicho de consumidores. Por ello,
podemos sostener que dicha expresion corresponde a un bien inmaterial
posicionado y usado mercantiimente, razén por la cual es claro que la
concesion de dicha expresion al primer solicitante vulnera las normas y
principios aplicables a este tipo de conflictos.

Que cabe preguntarse cual es el ambito normativo aplicable a este tipo de
conflictos. Claramente, el objetivo de la presente litis es demostrar el mejor
derecho que puede detentar uno u otro agente empresarial. La jurisprudencia
arbitral ha aceptado el criterio segun el cual deben primar los intereses de
aquella parte que tuviera constituidos derechos amparados por la Constitucion
y las leyes, como es el caso de autos. Tan cierta es esta circunstancia que el
arbitro Patricio de la Barra ha fallado en el sentido alegado en la presente
causa. Asi en fallo de 24 de agosto del afio 2004, con ocasion de la disputa en
torno al nombre de dominio “silueta.cl”, sefialo: “3) Que, el segundo solicitante,
esto es, Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. corresponde a una compafia
internacional con presencia en nuestro pais hace ya muchos afios cuyos
productos SILUETA son masivamente publicitados por distintos medios de
comunicacién social, segun los documentos acompafiados documentos que no

fueron objetados por el primer solicitante.
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4) Que, Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. tiene ampliamente registrada su
marca comercial para distinguir varios productos de distintos paises incluidos
Chile.

5) Que, lo anterior permite concluir que la marca SILUETA corresponde a una
marca famosa y notoria que es plenamente conocida sin que esta circunstancia
pueda haber sido ignorada por la primer solicitante.

6) Que, conforme a los documentos acompafados a este expediente, no
impugnados, es posible concluir que la primera solicitante conocia o debia
conocer de la fama y notoriedad que goza la marca SILUETA, sobre todo por el
giro en que se desempefia, cuestion que no fue desvirtuada a través de
ninguna presentacion por parte de la primera solicitante.

7) Que, con los antecedentes acompafiados a este expediente queda
demostrado que el verdadero y primer creador de la expresion SILUETA ha
sido Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG.

8) Que, segun consta de los documentos acompafiados a este arbitraje, el
primer solicitante esto es Centro de Estética Siluette o el Sefior Enrique
Lorenzo Eyzaguirre Andreoli solicito el nombre de dominio con fecha 20 de
Junio de 2003 y Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. con fecha 2 de Julio de
2003.

9) Que, fundado en el principio del first file system el primer solicitante gozaria
en principio de la primera prioridad para la asignacién del dominio.

10) Que, SILUETA constituye para Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. una
marca comercial relevante dentro de su patrimonio, cuestion que se ha podido
comprobar por los documentos que se han acompafiado en este Juicio y que
no han sido impugnados por la otra parte.

11) Que, conforme a la Constitucion Politica del Estado, puntualmente el
articulo 19 N° 24 los derechos de Propiedad Industrial y dentro de ellos las
marcas comerciales gozan de proteccién Constitucional.

12) Que, en este sentido no cabe ninguna duda que desde ese punto de vista
Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG. goza de preferencia por la asignacion del

nombre de dominio silueta.cl
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13) Que, a juicio de este arbitro la asignacién a Centro de Estética Siluette
vulneraria los derechos marcarios protegidos por la ley y la Constitucién sobre
la expresion SILUETA de que goza Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG.

14) Que, a juicio de este arbitro la asignacién a Hans Schwarzkopf GmbH &
Co. KG. no vulnera ningun derecho de terceros.

15) Que, frente a todas estas circunstancias al sefior Arbitro corresponde
aceptar los argumentos presentados por Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG”.
Que por su parte, el rgano normativo de NIC sefalé en “Reglamentacion para
el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, en su articulo 14,
gue es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripcién del nombre de
dominio no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y ética mercantil, asi como derechos
validamente adquiridos por terceros.

Que a esta parte le asiste la conviccién que la solicitud del primer solicitante
vulneraria dichos derechos, y para efectos de andlisis, sefalaremos
separadamente dichas hipétesis.

2.- Normas vigentes sobre abusos de publicidad.

Que el sistema positivo no contempla normas sobre el particular, resultando
aplicable en la especie las normas contenidas en el Codigo Chileno de Etica
Publicitaria, aplicable a los miembros de la Corporacion de Derecho Privado sin
fines de lucro. Sin perjuicio de ello se sefialan en dicho cuerpo normativo,
ciertas orientaciones que sirven para interpretar el espiritu de la norma.

Que la publicidad, definida en el Cédigo aludido, sefala que deben respetarse
ciertas normas minimas, que para efectos de autos, estan representadas por
los siguientes articulos: “Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna
declaracion o presentacion visual que directamente o por implicacion, omisién,
ambigiiedad o pretensidbn exagerada, puedan conducir al consumidor a

conclusiones erréneas, en especial con relacion a:

A. Caracteristicas como: naturaleza, composicién, método y fecha de
fabricacion, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso,

cantidad, origen comercial o geogréfico;
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B. El valor del producto y el precio total que efectivamente debera pagarse;

C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;

D. Entrega, cambio, devolucion, reparacién y mantencion;

E. Condiciones de la garantia;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,

marcas registradas, disefios y modelos, nombres comerciales;

G. Reconocimiento oficial o aprobacion, entrega de medallas, premios y
diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de
investigaciones o citas de literatura técnica y cientifica. Las estadisticas no
deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen,
conforme a la documentacion de respaldo pertinente. Los términos cientificos
no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje cientifico e
irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base cientifica

gue no tiene.

Que el Articulo 13 del citado Codigo de Etica Publicitaria dispone: “Los avisos
no deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma,
compafiia, institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no
deberan aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre
comercial y/o simbolo de otra firma o producto, o del “goodwill” o imagen

adquirida por una campafa publicitaria”.

Que en esta perspectiva, las normas citadas serian vulneradas de manera
conjunta. En primer término, en tanto la expresion DE MUJER se encuentra en
el acervo patrimonial de mi mandante y de alli que seria absolutamente Iégico
gue una expresion similar termine vulnerando sus marcas. Ademas y en
armonia con este criterio, es dable colegir que dada la finalidad perseguida por
la primera solicitante, se podria aprovechar de la reputacion o imagen adquirida

por mi mandante, e insiste que la revista de “MUJER A MUJER” es una
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publicacion altamente reconocida por el consumidor y de alli que el usuario de
Internet al colocar en wun buscador, léase Google, la expresion
“REVISTAYOMUJER” aparece primeramente la expresion DE MUJER A
MUJER. Entonces a la luz de dichos elemento factico se colige que el

consumidor se veria claramente inducido a error o engafo.

3.- Principios de competencia leal y de ética mercantil.

Que esta norma fue establecida, a fin de mantener un respeto a valores
superiores que deben ser respetados por parte de los diversos agentes
mercantiles. Por su parte, el Convenio de Paris sefiald ciertas orientaciones,
gue conforme a la Convencién de Viena, (que sefiala normas para interpretar
tratados) deben inspirar a los érganos jurisdiccionales. En especial, deben

evitarse los siguientes tipos de actos:

“Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a

los uso honestos en material industrial o comercial.

En particular deberan prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial

de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o

comercial de un competidor;

3. las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion

las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”

Que esta hipétesis es aplicable en una perspectiva integradora de las normas
prohibitivas, en tanto la parte demandante es un agente empresarial

posicionado mercantiimente y de alli que el uso que puedan dar terceros de
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una expresion REVISTAYOMUJER es claramente un germen de confusion que
debe ser evitado.

4.- Derechos validamente adquiridos.

Que la Constitucién Politica de la Republica se erige en torno a la protecciéon de
los derechos de propiedad de los diversos ciudadanos del Estado. Es por ello
gue en caso alguno se puede afectar derechos validamente adquiridos, la
empresa demandante es claramente es titular de dicha categoria de derechos,
razon por la cual se encuentra amparado en esta categoria de derechos.

Que finalmente, resulta util sefialar los criterios que existen en torno a estos
conflictos. La Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI,
establecio ciertos criterios para evaluar los signos en Internet. Es asi que en el
afio 2001 se emitié una “Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones
sobre la proteccion de las marcas y otros derechos de propiedad industrial
sobre signos, en Internet”. Dicha recomendacién da pautas para acreditar las
circunstancias que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante. Uno de los
principales criterios que enuncia dicha recomendacion, es el del articulo 3, que
sefala los factores para determinar el efecto comercial de un signo, y de esa
manera acreditar el mejor derecho de un solicitante, a saber:

“-el nivel y caracter de la actividad comercial del usuario en relacion con el
estado miembro. Por otro, si el usuario esta realmente prestando un servicio a
clientes que se encuentran en el Estado miembro o ha entablado alguna otra
relacion por motivos comerciales con personas que se encuentran en el estado
miembro”.

Que COPESA corresponde a un agente mercantil que desarrolla un nivel de
actividad comercial altamente conocido a nivel nacional, lo cual corresponde
evidentemente a un hecho notorio, facilmente constatable por este Tribunal.
“-La conexién de una oferta de productos o servicios por Internet con el estado
miembro, con inclusién de: a. Si los productos o servicios ofrecidos o prestados
pueden ser entregados legalmente en el Estado miembro; b. si los precios
estan indicados en la moneda oficial del estado miembro”.

Que COPESA tiene una clara conexion con los servicios que ofrece, incluso a
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través de su pagina Web, y que resulta especialmente aplicable al caso sub-
lite, la letra e) del articulo 3, que sefiala que debe considerarse:

“la relacion del uso del signo en Internet con un derecho sobre ese signo en el
estado miembro, indicando: i. Si el uso esta respaldado por ese derecho; ii.
Cuando el derecho pertenezca a otro, si el uso redundaria en un
aprovechamiento indebido del caracter distintivo o de la reputacion del signo
objeto de ese derecho, o lo menoscabaria injustificadamente.

Que en definitiva, es un hecho evidente que la firma demandante es una
reconocida empresa del mercado, a quien le empece un mejor derecho sobre
la expresion solicitada, razén por la cual mi mandante tiene un derecho
preferente sobre la expresion en conflicto. Por ello, es que la decision de este
Tribunal debe ir en linea interpretativa de este libelo y en definitiva asignar el
nombre de dominio en la figura de mi mandante.

Concluye la demandante solicitando tener por presentados estos argumentos y
pruebas y, en definitiva, asignar el nombre de dominio
“REVISTAYOMUJER.CL” a Consorcio Periodistico de Chile S.A. — COPESA.
Que mediante resolucion de fecha 20 de mayo de 2011, se tuvo por presentada
la demanda interpuesta por Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, de
asignacion del nombre de domino “REVISTAYOMUJER.CL”, y por
acompafados los documentos, con citacién, y confirié traslado a la demandada
dofia Cherie Alejandra Garrido Jeldres, por el termino de 15 dias habiles para
su contestacion, notificando a las partes con igual fecha mediante correo
electronico.

Que mediante correo electronico de fecha 13 de junio de 2011, la primer
solicitante dofia Cherie Alejandra Garrido Jeldres, solicitdé al Tribunal un nuevo
plazo para contestar la demanda de autos, y con el objeto de oirla y no causar
indefension a dicha parte, mediante resolucion de fecha 17 de junio de 2011,
se le concedi6 nuevo plazo de 5 dias hébiles para que conteste la demanda de
autos.

Que la parte demandada no contest6 la demanda de autos, razén por la que se

la tuvo por contestada en rebeldia y citdé a las partes a oir sentencia definitiva
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con fecha 4 de julio de 2011, notificando por correo electronico a las partes con
misma fecha

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la cuestion que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “REVISTAYOMUJER.CL", esto es, si a dofia Cherie Alejandra Garrido
Jeldres, primera solicitante, 0 a Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA,
segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene que es titular de un mejor
derecho para que se le asigne el nombre de dominio “REVISTAYOMUJER.CL",
en consideracion a que es la creadora y usuaria de la denominacion “DE
MUJER A MUJER”, que tiene registrada como marca comercial, bajo el N°
622.989, para distinguir en la clase 16 “publicacion periddica en suplemento
dedicado a la mujer”, y que corresponde al nombre de la revista que edita
semanalmente junto al Diario La Tercera, y titular de los nombres de dominio
“revista-mujer.cl” y “revistamujer.cl”.

TERCERO: Que cabe tener presente que existe semejanza gramatical y
conceptual entre el nombre de dominio solicitado “REVISTAYOMUJER?”, con la
denominacion de la marca comercial “DE MUJER A MUJER”, que corresponde
al nombre de la revista que edita la parte demandante, la que goza de
notoriedad en segmento de mercado del publico femenino, y que circula junto
al diario nacional “La Tercera”, revista orientada a los intereses e inquietudes
de las lectoras mujeres; y, asimismo el domino solicitado en autos presenta
también semejanza con los nombres de dominio de la parte demandante
“revista-mujer.cl” y “revistamujer.cl”, por lo que puede asociarse e inducirse a
error o confusion a los usuarios de Internet, en cuanto al origen empresarial del
titular del nombre de domino de asignarse a la primer solicitante.

CUARTO: Que, por otra parte cabe considerar que la primer solicitate dofia
Cherie Alejandra Garrido Jeldres, no cumpli6 con la carga procesal de

contestar la demanda de autos haciendo valer sus derechos y aportando
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antecedentes, en circunstancias que tuvo dos términos o plazos procesales
oportunos para hacerlo, no acompafiando pruebas con el objeto de acreditar un
legitimo derecho para que se le asigne el nombre de dominio
“REVISTAYOMUJER.CL”, lo que impide que este sentenciador considerar
otros antecedentes y pruebas que los argumentos presentados por la
demandante actuado de oficio, atendido que este proceso arbitral se rige por el
principio dispositivo o de impulso procesal de parte, y que conforme a ello, y
por mandato del articulo 160 del Cédigo de Procedimiento Civil que dispone:
“Las sentencias se pronunciaran conforme al mérito del proceso, y no podran
extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por
las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales
proceder de oficio”, no es posible llegar a conclusiones distintas a las ya
sefialadas.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, se resuelve conforme a lo
dispuesto por el articulo 160 del Cddigo de Procedimiento Civil y principio de
legitimidad o mejor derecho, corresponde acoger la demanda de fojas 15 y
siguientes de autos y asignar el nombre de dominio “REVISTAYOMUJER.CL”,
a Consorcio Periodistico de Chile S.A.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
autos.

Notifiguese a las partes mediante carta certificada y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cddigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos Alejandra Loyola Ojeda y Andrés Torres Rios, a
efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el

suscrito.
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Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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