Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 22
Santiago, dieciocho de julio del afio dos mil once
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el numero 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 “THECRITIC.CL”, se procede a dictar
sentencia.
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 9 de mayo de 2011, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcién del nombre de
dominio “THECRITIC.CL”, surgido entre don Erick Rodrigo Wenzel Garcia, Rut
10.024.360-1, se ignora profesion u oficio, con domicilio en calle Vasco de
Gama N° 4761, Las Condes, 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 Vicufa
Mackenna N° 1870, comuna de Nufoa, Santiago, quien comparece
representada en estos autos por Beuchat Barros, y Pfenniger, sociedad que
comparece representada por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos con
domicilio en calle Europa 2035, comuna de Providencia. Que por resolucion de
fecha 10 de mayo de 2011 el suscrito acepté el cargo de Juez Arbitro Arbitrador
y juré desempefiarlo en el menor tiempo posible y citd a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun consta a
fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 18 de

mayo de 2011, al que asistié soélo la parte Consorcio Periodistico de Chile S.A.
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y se establecieron las bases del procedimiento, en rebeldia del primer
solicitante, a que se notificd con igual fecha mediante correo electronico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Erick Rodrigo
Wenzel Garcia, primer solicitante y Consorcio Periodistico de Chile 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 16 y
siguientes:

1.- Sefala 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 “THECRITIC.CL”.

Que los nombres de dominio corresponden a modalidades de identificacion de
los usuarios en la red, facilitando la memorizacion de las direcciones IP, que
por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar, y que esta funcién de
identificacion o individualizacién ha generado la necesidad de proteger la
imagen corporativa de los diversos agentes empresariales, quienes tienen el
legitimo derecho e interés de proteger sus signos marcarios o distintivos a
través de esta novisima modalidad evitando actos de confusién mercantil que
afectan la buena fe, principio que ha sido reconocido por el articulo 14 del
reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL,
que sefala: “Sera responsabilidad de todo solicitante que la inscripcion 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”.

2.- Que Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, es titular del registro N°
714.514, para la marca comercial “THE CRITIC”, distintiva de productos de la

clase 16, clase en que se encuentran las publicaciones y los diarios.
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Que La Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, OMPI, establecié
ciertos criterios para evaluar los signos en Internet. Es asi que en el afio 2001
se emitid una “Recomendacion conjunta relativa a las disposiciones sobre la
proteccion de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos,
en Internet’. Dicha recomendacion da pautas para acreditar las circunstancias
que permiten atribuir mejor derecho a un solicitante y uno de los principales
criterios que enuncia dicha recomendacion, es la del articulo 4, que sefala: “En
particular, la autoridad competente debera considerar, entre otros, los
siguientes aspectos: i) si la persona que uso el signo o adquirié el derecho
sobre le signo tenia conocimiento de la existencia de un derecho sobre un
signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podia razonablemente ignorar
la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la
persona haya usado el signo, adquiriendo el derecho o presentando una
solicitud para la adquisicion del derecho, cualquier sea la que haya ocurrido en
primer termino; vy ii) si el uso del signo redundaria en un aprovechamiento
indebido del caracter distintivo o de la reputacion del signo objeto del otro
derecho, o lo menoscabaria injustificadamente”.

Que sin entrar a calificar la intencion subjetiva del primer solicitante, es claro
que la parte demandante es un agente notorio del mercado y detenta derechos
de exclusiva a la expresion “THE CRITIC?, cita como antecedente
jurisprudencial, la sentencia arbitral dictada por el Juez Arbitro Andrés
Echeverria Bunster, de fecha 29 de enero de 2003, pronunciada en le caso del
nombre de dominio “M2.CL", resuelto a favor de la demandante de autos, y
fundado en la marca comercial “M2”, y reproduce sus considerandos.

Que en el presente caso la circunstancia que el nombre de dominio
“THECRITIC.CL”, sea idéntico a la marca comercial “THE CRITIC”,
previamente registrada por Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, es

un elemento que claramente rompe el equilibrio existente entre los solicitantes,
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constituyendo un mejor derecho a favor de la parte demandante.

Concluye la demandante solicitando tener por presentados argumentos y
prueba de mejor derecho, y en definitiva, asignar el nombre de dominio
“THECRITIC.CL” a Consorcio Periodistico de Chile S.A. — COPESA.

Que mediante resolucion de fecha 17 de junio de 2011, se tuvo por presentada
la demanda interpuesta por Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, de
asignacion del nombre de domino “THECRITIC.CL”, y por acompanados los
documentos, con citacion, y confirio traslado al demandado don Erick Rodrigo
Wenzel Garcia, por el termino de 15 dias habiles para su contestacion,
notificando a las partes con igual fecha mediante correo electronico.

Que la parte demandada no contestd la demanda de autos, razén por la que
con fecha 18 de julio de 2011, se dicto resolucion teniendo por contestada la
demanda en rebeldia y citd a las partes a oir sentencia definitiva, 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 cuestién que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “THECRITIC.CL”, esto es, si a don Erick Rodrigo Wenzel Garcia,
primer solicitante, o a Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, segundo
solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene en su escrito de demanda que
es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nhombre de dominio
“THECRITIC.CL”, en consideracion a que tiene registrada como marca
comercial la denominaciéon “THE CRITIC”, bajo el N° 714.514, para distinguir
todos los productos de la clase 16, y que el dominio solicitado presenta plena
identidad gramatical con la marca comercial citada, por lo que de asignarse al

primer solicitante se desconocera o vulnerara su derecho de propiedad que
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ampara el registro marcario, y se inducira en confusion, error o engafo a los
usuarios de Internet, en cuanto al origen empresarial del mismo.

TERCERO: Que cabe tener presente que entre los criterios para asignar un
nombre de dominio, se debe considerar si existe identidad o semejanza
determinante entre el nombre de dominio solicitado y la marca comercial
registrada, lo que incuestionablemente ocurre en el caso de autos, por lo que
corresponde amparar a aquella parte que acredita la titularidad del registro
marcario bajo este supuesto, como acredita la copia del registro de marca
comercial “THE CRITIC” de fojas 15, todo ello, con el objeto de no privar al
titular de la misma de poder contar con igual denominacion a nivel de nombre
de dominio CL, manteniendo asi una unidad e identidad en la titularidad de
ambos identificadores, lo que evitara todo riesgo de error o confusion a los
usuarios en la red de Internet. Que este criterio de asignacién, es recepcionado
en el articulo 14 de la Reglamentacion para la asignacion de nombres de
dominio CL, de NIC Chile, que senala: “Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”, lo que ocurriria en el
caso de autos si se asignara el dominio al primer solicitante, en el sentido de
contrariar derechos validamente adquiridos por terceros, en la especie de la
parte demandante Consorcio Periodistico de Chile S.A.

CUARTO: Que, por otra parte cabe considerar que el primer solicitate don Erick
Rodrigo Wenzel Garcia, no cumplidé con la carga procesal de contestar la
demanda de autos, habiendo tenido la oportunidad procesal oportuna para
hacerlo, ni acompaid pruebas con el objeto de acreditar un legitimo derecho
para que se le asigne el nombre de dominio “THECRITIC.CL”, lo que impide
que este sentenciador considere otros antecedentes y pruebas que los

argumentos presentados por la demandante, atendido que este proceso arbitral
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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 meérito 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 sefnaladas.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, se resuelve conforme a lo
dispuesto por el articulo 160 del Codigo de Procedimiento Civil y principio de
legitimidad o mejor derecho, corresponde acoger la demanda de fojas 16 y
siguientes de autos y asignar el nombre de dominio “THECRITIC.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.

Notifiquese 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 Codigo 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.
Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda

Abogado
Juez Arbitro Arbitrador
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Andrés Torres Rios
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