Ref. Conflicto tercero.cl, sentencia

Partes: “INDEPENDIENTE” (LUIS RENE BOBADILLA PEREZ)
CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE SA COPESA

Santiago, cuatro de abril de dos mil catorce,
Vistos y Teniendo Presente:

1.- Oficio OF N° 18527, de 21 de octubre en curso, por el que se designa a la suscita como arbitro para la resolucién del
conflicto por asignacidon del nombre de dominio tercero.cl, suscitado entre “INDEPENDIENTE” (LUIS RENE BOBADILLA
PEREZ), RUT: 12.915.004-1, representado por don LUIS RENE BOBADILLA PEREZ, domiciliado en Rio Toltén 228 Villa San
Marcelino, Machali, Machali y CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA, RUT: 91.408.000-2, representado por
don Diego Acuiia Dominguez, domiciliado en Europa No 2035, Providencia, Santiago.

2.- Aceptacidn del arbitraje, juramento de rigor y citacion a la audiencia de estilo de fojas 3 y su notificacién a las partes
de fojas 3 vta. y a nic Chile de fojas 4.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 11, realizada con la comparecencia del representante del segundo solicitante, en
la que se fijaron las pautas de procedimiento arbitral y su notificacidn al ausente, de fojas 12 y 12 vta.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 13, en que solicita le sea asignado el dominio en disputa en base a
los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sostiene que COPESA o CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. es,
junto a El Mercurio, una de las empresas periodisticas de mayor relevancia del pais. Sus publicaciones son ampliamente
conocidas y difundidas a los lectores en todos los puntos del pais, de lo que colige que son ampliamente conocidas por
los diversos lectores tanto de revistas, como de periddicos, lo que le ha dado posicionamiento que debe ser calificado
de notorio y por ende no seria necesario acreditarlo en autos. En este sentido destaca las diversas publicaciones de su
mandante, tales como La Tercera, La Cuarta, o revistas como Que Pasa, entre otras, las cuales considera que marcan
tendencia editorial a través de la opinidn publica.

En lo relativo al conflicto de autos, sostiene que la litis esta radicada en torno a un término que es una variante de tal
vez la marca MAS SIMBOLICA Y RELEVANTE de su mandante, cual es LA TERCERA, expresién tutelada marcariamente
conforme a las siguientes especificaciones: a) Marca LA TERCERA, Registro N° 921.697, distintiva de productos de la
clase 16; b) Marca LA TERCERA, Registro N° 688.594, distintiva de productos de la clase 16; c) Marca LA TERCERA
MUIJER, Registro N° 670.467, en actual renovacién a través de solicitud No. 1.050.585 distintiva de productos de la clase
16; d) Marca LA TERCERA DE LA HORA, Registro N° 734.282, distintiva de productos de la clase 16; e) Marca LA TERCERA
TV, Registro No. 940.765, distintiva de servicios de la clase 41; f) Marca LA TERCERA TV, Registro No. 933.207, distintiva
de servicios de la clase 38; g) Marca LA TERCERA, Registro No. 822.954, distintiva de servicios de la clase 38.

Enfatiza que dichos registros corresponden a la clase 16, relativa a las publicaciones, tales como diario, y clase 38, en
donde se enmarcan las comunicaciones. Considera que es evidente que LA TERCERA es el elemento diferencial y de
mayor protagonismo y que de la mera visita a la pagina web www.latercera.cl, se advierte que se trata de la reconocida
publicacién de dicho diario. Estima que el mejor derecho de su mandante pasa por la titularidad de derechos exclusivos
en torno a la expresién LA TERCERA, y atendido que el nombre de dominio es una variante de esta expresion, la
solicitud contraviene las hipodtesis reglamentarias. De ello deduce el mejor derecho de su mandante.

En relacidn a la aplicacidn de esta linea argumental a los nombres de dominio, sefiala que estos ultimos corresponden a
una modalidad de identificacion de los usuarios en la red, facilitando la memorizacion de las direcciones IP que por su
propia naturaleza, resultan imposibles de recordar. Estas modalidades de identificacién permiten que los terceros que
accedan a internet, puedan obtener la mas variada informacidon, permitiendo el intercambio de la misma a través de
dicha modalidad. Invoca en este sentido, el dictamen N° 1127 emanado de la Comision Preventiva Central, de fecha 28
de Julio del afio 2000, pues considera que sirve para entender el presente caso, ya que el nombre de dominio solicitado
coincide con una marca registrada y usada mercantilmente.

En cuanto a la normativa aplicable a estos conflictos, alude a la Reglamentacion de las Normas para la asignacién de los
nombres de dominio .CL, en su articulo 14, en tanto que radica en la 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, considerando que la
solicitud de la contraria vulneraria dichos principios por las siguientes razones: En cuanto a las normas vigentes sobre
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abusos de publicidad, hace presente que la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un
producto determinado no encuentra una consagracién a nivel de texto legal. Es asi que el Cédigo Chileno de Etica
Publicitaria, que emana de una Corporacion de Derecho Privado sin fines de lucro, es el marco normativo al que hay que
atender. Al respecto, invoca la definicidn de avisaje publicitario, que considera aplicable porque los nombres de dominio
constituyen una modalidad de identificacién en la red. En cuanto a los criterios minimos que a juicio de esta parte
deben cumplir, sefiala que éstos no deben contener ninguna declaracion o presentacidn visual que directamente o por
implicacidn, omision, ambigliedad o pretension exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erréneas, en
especial con relacién a derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas,
disefios y modelos, nombres comerciales (Art. 4); adicionalmente, sefiala, que conforme al art. 13, los avisos no deberan
hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compaiiia, institucién, 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 campafia publicitaria. Considera que en el
caso de autos, la concesién del nombre de dominio al primer solicitante afectaria basicamente dos de estos principios:
a) afectacién a los registros sobre la marca LA TERCERA individualizados con anterioridad, b) aprovechamiento del
prestigio y nivel de reconocimiento que tiene la expresion LA TERCERA. Considera que es claro que el avisaje publicitario
no puede pasar por sobre estos derechos previos de su mandante, quien por un lado es titular de un registro marcario
gue ha posicionado mercantilmente y por tanto que no puede atribuirse a un tercero distinto de su titular.

En cuanto a los principios de competencia leal y de ética mercantil, sefiala que estos principios corresponden a un
aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto
rigor, no existe norma positiva que regle un catdlogo sobre el particular, quedando entregado mas bien a una creacién
doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicaciéon del Convenio de Paris, y en especial, la norma
contenida en el articulo 10, que reza en su numeral 2 y 3, que entiende que tiende a impedir la introduccion de
elementos que pudieran distorsionar el mercado, y es por ello que la concesiéon del nombre de dominio al primer
solicitante, como considera que sucederia en autos si se asignara el dominio a la contraria. Luego, sefiala que en el caso
de autos deben respetarse los derechos adquiridos, en aplicacién de la garantia constitucional establecida en la
Constitucion Politica de la Republica, consistente en la titularidad de los registros marcarios, a lo que suma el ser el
creador intelectual de la expresidn en comento, y quien se encargd de darla a conocer al consumidor en los términos de
notoriedad de que es portadora.

5.- Que esta parte rindié prueba documental consistente en: Impresién de consulta a base de datos del Instituto
Nacional de Propiedad Industria, relativa a las siguientes marcas: a) Marca LA TERCERA, Registro N° 921.697, distintiva
de productos de la clase 16; b) Marca LA TERCERA, Registro N° 688.594, distintiva de productos de la clase 16; ¢c) Marca
LA TERCERA MUIJER, Registro N° 670.467, en actual renovacién a través de solicitud No. 1.050.585 distintiva de
productos de la clase 16; d) Marca LA TERCERA DE LA HORA, Registro N° 734.282, distintiva de productos de la clase 16;
e) Marca LA TERCERA TV, Registro No. 940.765, distintiva de servicios de la clase 41; f) Marca LA TERCERA TV, Registro
No. 933.207, distintiva de servicios de la clase 38; g) Marca LA TERCERA, Registro No. 822.954, distintiva de servicios de
la clase 38; h) Copia de credencial; i) Copia de toalla corporativa; j) Copia de penddn; k) Fotografia de panel de
conferencia; |) Copia de tétem inflable; m) Copia de diptico; n) Copia de envoltorio de dulce; o) Copia de cuaderno
corporativo; Que adicionalmente, esta parte solicité se practicara una inspeccion, levantando un acta al efecto, de los
siguientes sitios web: a) www.copesa.cl; b) ww.latercera.cl

6.- Que realizada la inspeccidn de las paginas solicitadas por el segundo solicitante se aprecia que la pagina copesa.cl
contiene una serie de logos que enlazan a las distintas publicaciones del grupo Copesa, entre las que se encuentra “la
tercera”. A su turno la pagina latercera.cl contiene la version on line del periddico del mismo nombre.

7.- Que a fojas 37 se tuvo por presentada la demanda arbitral, se confirié traslado a la contraria para que contestara y
objetara documentos, si lo estimaba pertinente, lo que fue notificado a las partes a fojas 38.

8.- Que a fojas 39 se dio curso progresivo a los autos, en rebeldia del primer solicitante. Se abrié término probatorio,
fijando los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los que habria de recaer la prueba, lo que fue
notificado a las partes a fojas 40.

9.- Que a fojas 45 el segundo solicitante pidid se tuviera presente los documentos ya allegados en autos como medio de
prueba de su mejor derecho, lo que fue proveido a fojas 46 y notificado a las partes a fojas 47.
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10.- Que a fojas 48 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los conflictos por asignacidn de un nombre de dominio tienen relacion con el analisis y determinacion de
cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, el cual puede fundarse en la existencia de
un derecho previo, legalmente reconocido sobre el signo que se ha empleado en la construccion del nombre de
dominio. En cada caso, habra de analizarse los derechos que confluyen en autos, y ponderarselos a fin de resolver a cual
de las partes habra de asignarse el dominio, de acuerdo a las reglas de la prudencia y de la equidad.

SEGUNDO: Que en el caso de autos, el segundo solicitante ha fundado su peticién en la titularidad sobre signos
marcarios sobre la expresidon “tercera” y “la tercera”, los cuales ha acreditado suficientemente en autos, sin que la
documental aportada haya sido controvertida de contrario. Asimismo, esta parte ha acreditado su interés legitimo, por
la via de tener habilitados los dominios que invoca, al igual que el nombre de dominio tercera.cl, a través de los cuales
difunde los contenidos correspondientes a la publicacidn on line de los contenidos del diario “la tercera”.

TERCERO: Que, de su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos, no ha allegado antecedentes probatorios,
ni ha activado el nombre de dominio por lo que no es posible analizar si esa parte, al momento de registrar el nombre
de dominio, tenia algln derecho o interés legitimo al mismo. Asimismo, no ha sido posible verificar si el posible uso que
esa parte pretende dar al nombre de dominio es compatible con los derechos acreditados de contrario.

CUARTO: Que en estas circunstancias, analizados los antecedentes de acuerdo a las reglas que rigen a los arbitros
arbitradores, no podrd aplicarse al caso de autos el principio first come first served, por haberse acreditado el mejor
derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa. Siendo asi, habrd de acogerse la demanda arbitral
interpuesta por esta parte.

QUINTO: Que en todo caso, no hay antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante haya obrado
de mala fe, por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto, lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion del Registro de Nombres de dominio.cl, Se resuelve:
Acdjase la oposicion al registro del nombre de dominio tercero.cl, interpuesta por CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE
S.A. COPESA, ya individualizada en autos. Asignese el dominio a esta parte.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecutese por

Nic Chile la presente resolucion. Firmado digitalmente por Lorena Donoso

Resolvio: Abarca
LO re na DO nOSO Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Lorena Donoso Abarca, o,
ou=Abogado - Arbitro,
Lor(.ena Donoso Abarca A ba rca email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Arbitro Fecha: 2014.04.04 12:22:46 -03'00'

Carlos Reusser Monsalvez

Actuario
Sentencia dictada frente a los testigos de actuacion
Manuela Ferrada Tapia Diego Sepulveda Salazar
7.776.724-k 16.386.315-4
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