Fallo arbitral por dominio “yell.cl

INVERSIONES BY N LIMITADA
_V_
YELL LIMITED

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, 12 de Enero de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF06492, de 4 de Agosto de 2006, que rola
fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacion como
Arbitro en el conflicto relativo a la inscripcion del nombre de dominio

“yell.cl”

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes de dicho conflicto INVERSIONES B Y N LIMITADA,
representada por don JAMES BRIERLEY, ambos domiciliados para estos
efectos Pasaje Las Flores 11948, Las Condes, Santiago, quien tiene la
calidad de primer solicitante del nombre de dominio “yell.cl”, el cual
pidié a su favor con fecha 08 de Mayo de 2006, a las 15:40:31 horas
GMT vy, YELL LIMITED, representada por JUAN ENRIQUE SANCHEZ
SERRANO, de NameAction Chile S.A., domiciliados para estos efectos en

avenida Providencia 201, oficina 22, comuna de Providencia, ciudad de



Santiago, quién tiene la calidad de segundo solicitante del mismo
nombre de dominio “yell.cl”, el cual pidié en su favor con fecha 20 de
Junio de 2006, a las 15.16:53 horas (GMT).

TERCERO: Que por resolucion de fecha 14 de Agosto de 2006, que rola
a fojas 4, de autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempenfarlo
lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la
audiencia para el dia 28 de Agosto de 2006, a las 19:15 horas, para

convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que el dia 28 de Agosto de 2006, tuvo lugar el comparendo
con asistencia del primer solicitante INVERSIONES B Y N LIMITADA,
representada por Montt y Compaifia en la persona de la abogado doia
Maria Pilar Chicago Garrido, segun se acreditd, y del segundo solicitante
YELL LIMITED, representada por NameAction Chile S.A., en la persona
del abogado don Pablo Heilenkotter Anselmo, segun se acredito,
procediendo a fijar, el arbitro y las partes, las normas de procedimiento
por las cuales se regiria el conflicto, todo lo cual consta en el acta

levantada al efecto y que rola a fojas 9 de autos.

QUINTO: Que por resolucion de fecha 28 de Agosto de 2006, se notifico
a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el dia 28

del mismo mes y afo.

SEXTO: Que mediante escrito que rola a fojas 15, la parte de
INVESIONES B Y N LIMITADA, representada por Montt y Compaiiia, en
cuyo nombre actué la abogado dofia Maria Pilar Chicago Montt,
debidamente facultada, demandd la asignacion del nombre de dominio
yell.cl, aduciendo en su favor los siguientes argumentos de hecho y

derecho que continuacion se detallan:



. Que con fecha 19 de mayo de 1995, se constituy6 la sociedad
Inversiones B y N Limitada, dedicada al rubro de las inversiones
de todo tipo de muebles o inmuebles, corporales o incorporales,
acciones, derechos, valores mobiliarios, créditos y cualesquiera
otros, administrar bienes e inversiones, participar en otras
sociedades y demdas actividades o negocios que acuerden los
socios;

. Que por once afos se ha dedicado ha desarrollar su rubro
comercial, pero que, impulsada por crear un espacio que recoja
denuncias publicas respecto de injusticias y arbitrariedades que
suceden a diario en nuestra sociedad, cuyas victimas no tienen
como canalizar estos reclamos, deciden, sin animo de lucro, crear
un pagina web que de cuenta de estas manifestaciones
ciudadanas de manera gratuita;

. Que teniendo en consideracion los objetivos, sus contenidos vy
finalidades del espacio creado, se busca el cOmo denominar este
sitio virtual, cuyo nombre debe ser representativo por si mismo
del sitio. La conclusion es utilizar la expresion “yell”, cuya
traduccion al idioma espafiol es gritar, dar alaridos, etc.;

. Que con fecha 8 de mayo se solicita la inscripcion ante NIC Chile
del dominio “yell.cl”.

. Que desde el momento que la disponibilidad del dominio,
Inversiones B y N hace uso del mismo, poniendo a disposicion de
la comunidad el sitio respectivo segun las finalidades antes
descritas, obteniendo un importante trafico de usuarios.

. Que, en el derecho, la parte de Inversiones B y N hizo uso de su
calidad de primer solicitante, teniendo claro que no contraria
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantii como de derechos

validamente adquiridos por terceros.



7. Que dada la respuesta a esta iniciativa, esta parte ha repetido la
experiencia tanto en México como en Venezuela, contando ya con
paginas web operativas.

8. Que Inversiones B y N, como primer solicitante, esta haciendo uso
de los derechos que le confiere la ley y ha cumplido con todos los
requisitos exigidos por la Reglamentacién para el funcionamiento

del Registro de Nombres de Dominio.

SEPTIMO: Que por resolucién de fecha 11 de Septiembre de 2006, que
rola a fojas 27, se tuvo por presentada la demanda de asignacion del
nombre de dominio “yell.cl” en favor de INVERSIONES B y N, se confirio

traslado a YELL LIMITED y se notificé a las partes con esa misma fecha.

OCTAVO: Que dentro de plazo el segundo solicitante YELL LIMITED,
representada por don PABLO HEILENKOTTER ANSELMO, presenta su
demanda de mejor derecho sobre el dominio “yell.cl”, a fojas 29,
aduciendo a su favor los siguientes argumentos de hecho y derecho que
continuacion se detallan:

1. Que Yell Group es una empresa cuyo hegocio principal es la
publicacion y distribucion de directorios, guias y magazines
especializados en formato impreso y on-line. Publica cerca de 100
directorios de paginas amarillas y directorios de negocios en
Inglaterra, su division en Estados Unidos publica mas de 540
directorios en 42 estados de Norteamérica y en el distrito de
Columbia. Esta compafia también opera online directorios
telefénicos y servicios de paginas amarillas y marketing directo a
través de www.yell.com Opera 182 directorios en Espafia y mas
de 83 directorios en Latinoamérica.

2. Que en el afo 1999, la empresa comienza su expansion

internacional, adquiriendo los directorios telefonicos de Estados



Unidos de Norteamérica, Brasil, Peru, Argentina e Italia y en el
ano 2006, el grupo Yell adquiere Telefonica Publicidad e
Informacion S.A. (TPl) adquiriendo indirectamente el control de
impresora y Comercial Publiguias S.A.

. Que este grupo ha hecho importantes esfuerzos para posicionar la
marca YELL en los paises donde tiene presencia y que miles de
usuarios en el mundo relacionan la expresion “YELL” con sus
productos: directorios de empresas, servicios, industria, etc.

. Que Yell forma parte de la razén social y nombre de la empresa y
que para efectos de publicidad y posicionamiento de la marca ha
conjugado con 2 variantes: yell= yellow y yell=grito. La empresa
fue la primera en utilizar yell como sinénimo de grito para
publicitar sus productos y servicios, siendo tu principal slogan
publicitario.

. Que a fines de 2006, se public6 en varios medios escritos y de
Internet la noticia de que la empresa espafiola “Telefénica”, habia
vendido su filial de directorios telefonicos a la empresa britanica
Yell Group PLC, y como parte de toda operacion, la actora planifico
entre otras medidas, el registro del nombre de dominio en Chile
“yell.cl”. Lo anterior significa, en dichos de la actora, que es un
hecho notorio y conocido que el grupo britanico Yell se hacia cargo
de todas las filiales de TPl de telefénica Espafia, esto es, Yell se
hacia cargo en Chile de la empresa Impresora y Comercial
Publiguias S.A., que son las paginas amarillas que se utilizan en
todo Chile desde hace 30 afos.

. Que el conocimiento de lo anterior habria motivado a la
demandada, Inversiones B y N limitada, a solicitar la inscripcion
del dominio yell.cl.

. Que no existiria un nexo entre el nombre de dominio y el

contenido del portal, pues se trata de una expresion en inglés,



yell, y su contenido y finalidad es para hispanoparlantes, es decir,
ajenos o a lo menos distantes del significado de la expresion yell.
Mas aun, existirian términos en espafiol méas afines a tales
objetivos.
. Que lo anterior, perjudica los intereses de Yell Group y causa
confusion entre los consumidores y usuarios de Internet.
. Que, en el derecho, Yell Limited, es propietaria de un amplio
listado de marcas comerciales registradas y nombres de dominio,
todos relacionados con la expresion “Yell” y por su medio la
empresa le ha dado contenido a la expresion como sinébnimo de
directorios de paginas amarillas tanto impresas como en Internet.
Todo lo anterior se encuentra basado en documentacion que

acompafan la demanda y que rolan de fojas 30 a 103 de autos

NOVENO: Que con fecha 12 de Septiembre, el tribunal proveyd, a fojas

104, traslado a la parte contraria a la presentacion hecha por YELL

LIMITED.

DECIMO: Que a fojas 105, la parte de Inversiones B y N dbjeta los

documentos presentados por Yell Limited en su demanda, sobre lo cual

este sentenciador resolverad en su momento procesal.

UNDECIMO: Que a fojas 108 la parte de Inversiones B y N, evacua

traslado decretado a fojas 104, en la cual ratifica cada argumento

sostenido en su demanda de mejor derecho y agrega los siguientes

argumentos:

a) Que el dominio yell.com, no es creacion de Yell Limited, sino de
la empresa Valtec, Valley Technology, INC, quien usé el
dominio desde 1997 a 1999. Empresa que no posee vinculo

alguno con Yell Limited.



b) Que si bien es cierto que Yell Group adquiere los directorios
telefonicos de Estados Unidos, Brasil, Perud, Argentina, e ltalia,
en ninguno de esos paises, bajo el dominio primario respectivo,
pertenece a Yell Limited.

c¢) Que, por dultimo, es destacable, para esta parte, que en
ninguno de los paises en donde yell reclama presencia, tenga
marcar comerciales ni dominios bajo la expresion yell.

d) Lo anterior, para esta parte, lo fundamenta en documentos que

rolan de fojas 117 a 245 de autos.

DUODECIMO: Que a fojas 301 Inversiones B y N, objeta los
documentos presentados por su contraparte. A fojas 303, Yell Limited,
evacua traslado a dicha objecion de documentos, todo lo cual este

sentenciador resolvera en su momento procesal.

DECIMOTERCERO: Que por resolucion de fecha 24 de Octubre de
2006, que rola a fojas 307, notificada por correo electrénico a las partes
con esa misma fecha, el tribunal recibio6 la causa a prueba, fijando como
hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses
de las partes en el nombre de dominio yell.cl y, Utilizacién efectiva que

las partes han hecho del nombre yell.

DECIMOCUARTO: Que por resolucién de fecha 24 de Octubre de 2006,
se ordend notificar por correo electréonico el auto de prueba a las partes,

adjuntando copia integra del mismo, lo cual se cumplié ese mismo dia.

DECIMOQUINTO: Que durante el término probatorio la parte de Yell
Limited, solicité tener a la vista los documentos acompafiados en su

demanda, que rola a fojas 29 y ademas acompafidé con citacion de la



parte contraria, los siguientes documentos que rolan de fojas 314 a 133

de autos:

1.

Copia legalizada de informacion entregada por el sitio web

www.nic.cl;

. Copia legalizada de informacion entregada por el sitio web

www.networksolutions.com, que da cuenta que el nombre de
dominio www.yell.com esta registrado a nombre de Yell Limited

desde el 11 de agosto de 1995;

. Copia legalizada de la informacion entregada por el sitio web

www.yell.com.mx que demuestran que los contenidos de este sitio
son los mismos que el .Cl y que fue creado de manera artificiosa y

repentina;

. Copia legalizada de informacion entregada por el sito web

www.2.whois.eu segun la cual el nombre de dominio

www.yell.com esté registrado a nombre de Yell Limited;

. Copia legalizada de informacidon entregada por el sitio web

www.registro.or segun el cual el nombre de dominio
www.yellgroup.com.br esta registrado a nombre de Nameaction
Brasil Ltda., entidad administradora en Brasil de los nombres de

dominio de Group Yell;

. Copia legalizada de informacién por el sitio www.nic.pe segun la

cual el nombre de dominio www.yell.com.pe esta registrado a

nombre de Telefénica Publicidad e Informacién Perd SAC;

. Copia legalizada de informacion entregada por el sitio www.nic.cl

segun el cual www.yellchile.cl esta registrado a nombre de
Impresora y Comercial Publiguias S.A. desde el dia 11 de mayo de
2006;

. Copia legalizada de informacion entregada por el sitio web

www.nic.cl segun la cual el nombre de dominio www.yellgroup.cl



10.

11.

12.

13.

14.

estd registrado a nombre de Impresora y Comercial Publiguias

S.A. desde el dia 11 de mayo de 2006;

. Copia legalizada de informacién entregada por el sitio web del

Departamento de Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica
segun el cual la expresion YELL se encuentra registrada a nombre
de Yell Limited para las clases 9, 16, 35, 37, 38, 39 y 42 del
clasificador internacional de marcas, desde mayo de 2005;

Copia legalizada de informacion entregada por el sitio web
del Departamento de Marcas de los Estados Unidos de
Norteamérica segun el cual el logo que contiene la expresion YELL
se encuentra registrada a nombre de Yell Limited para las clases
9, 16, 35, 37, 38, 39 y 42 del clasificador internacional de marcas,
desde septiembre de 2001;

Copia legalizada de informacion entregada por el sitio web
www.oami.europa.eu segun el cual Yell Limited es titular de la
marca Yell en Europa, como marca comunitaria;

Copia legalizada de informacion entregada por el sito web
www.patente.gov.uk perteneciente al departamento de marcas de
Inglaterra segun la cual Yell Limited es titular de la marca YELL en
dicho pais, en las clases 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42 desde
junio de 2001;

Copia legalizada de informacién entregada por el sitio web
www.amarillas.cl, perteneciente al primer solicitante segun la cual
don James Brierley, representante legal de B y N Limitada, es
socio principal de Ediciones Amarillas.net Limitada y fue elegido
Emprendedor Endeavor por su proyecto original denominado
Chilnet, un directorio de empresas en el afio 1990;

Copia legalizada de informacion entregada por el sitio web

www.endeavor.org segun la cual don James Brierley,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

representante legal de Inversiones B y N, partidé en el afio 1990,
fundando Chilnet, un directorio de empresas y B2B;

Copia legalizada de informacion entregada por el sitio www.dpi.cl
segun la cual la marca Chilnet fue registrada en 1993, tres afios
después de su creacion.

Copia legalizada el sitio nic.cl segun la cual el dominio chilnet.cl
fue registrado en noviembre de 1994, es decir, cuatro afnos
después de haber sido creada la empresa Chilnet.

Copia legalizada de la informaciéon entregada por el sitio
www.patente.gov.uk perteneciente al departamento de marcas de
Inglaterra segun el cual Yell Limited es titular de la marca Yell en
dicho pais, en la clase 09 desde enero de 197.

Certificado emitido por el notario publico de Santiago don Alvaro
Bianchi Rosas segun el cual los nombres de dominio
lasamarillasdepubliguias.com, publiguias.ney y
amarillasdepugliguias.com se encuentran registradas a nombre de
dofia Adriana Nixon, cb6nyuge de don James Brierley,
representante legal de Inversiones B y N Limitada.

Copia de Certificados de registros de la marca yell en todas las
clases emitido por la oficina de Propiedad Intelectual de Nueva
Zelandia.

Copia de certificados de registros de la marca Yell en distintas
clases emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva
Zelandia y de Marcas de Canada e Irlanda del Norte.

Carta enviada a Yell Limited confirmando la transferencia de varios
nombres de dominio entre los cuales se encuentran nombres que
contienen la expresion yell.

Copia del contrato de transferencia entre British

Telecomunicatgiones PLC y Yell Limited respecto de marcas



23.

24.

comerciales, entre los cuales se encuentran Yellow pages, Yellow
web y Yell en varias clases y en diferentes paises.

Ejemplar del directorio empresarial amarillas.net, cuyo
representante legal es James Brierley Basagoitia, lo que
demuestra su fuerte vinculaciobn con el mismo rubro en que
desarrolla sus negocios Yell Limited.

Copia autorizada de pagina del peridédico Publimetro en que
aparece la hija de James Brierley, Kim Brierley, informando de la
creacion por su parte de la pagina web yell.cl como portal de

denuncias publicas.

DECIMOSEXTO: Que durante el mismo término la parte de Inversiones

B y N, solicité tener a la vista los documentos acompafados en su

demanda, que rola a fojas 15 y ademas acompafé con citacion de la

parte contraria, los siguientes documentos que rolan de fojas 418 a 547

de autos:

1. En relaciéon con el punto de prueba Derechos y/o interés en el

dominio:

i. Documentos donde consta la distinta titularidad de
nombres de dominios “yell” en el mundo.

ii. Impresion de pagina web correspondiente al nombre
de dominio “yell.it” donde consta la falta de relacién
de esta direccion con yell.com

iii. Pantallazas y publicidad de yell.cl

iv. Impresion de distintos sitios de Internet, citados como
de propiedad de Yell Limited y que no corresponden a
la realidad, dado que no figura su titularidad o son
paginas sin funcionamiento.

v. Documento en el cual consta el trafico que tiene y ha

tenido el sitio yell.cl



Vi.

Vii.

viii.

Reportaje publicado en el periédico “Publimetro”, el
dia 24 de octubre del 2006,pagina 8, denominado
“Ciudadanos crean sitio web de denuncias, referido al
sitio cuya solicitud disputamos.

Listado de trafico de yell.cl al 02 de noviembre de
2006.

Documentos obtenidos de la pagina web del DPI en las
cuales constan las solicitudes N© 744.856 y N°
744.857 denominadas YELL PUBLICIDAD E
INFORMACION para las clases 9 y 35 a nombre de
IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIGUIAS S.A.

2. Con relacion al punto de prueba: Utilizacion efectiva que las partes

han hecho del nombre “yell”.

123 impresiones de correos de distintos usuarios del el
13 de julio al 02 de noviembre del 2006, manifestando
distintos reclamos haciendo uso del sitio yell.cl

documento donde consta el trafico que ha tenido el

sitio “yell.cl” desde enero a noviembre de 2006.

DECIMOSEPTIMO: Que por resolucion de fecha 10 de Noviembre de

2006, que rola a fojas 548, notificada a las partes el dia ese mismo dia,

se tuvo por presentados los documentos acompafnados por Yell Limited,

con citacion de parte contraria.

DECIMOCTAVO: Que por resolucion de fecha 10 de Noviembre de

2006, que rola a fojas 549, notificada a las partes el dia ese mismo dia,

se tuvo por presentados los documentos acompafnados por Inversiones

B y N Limitada, con citacion de parte contraria.



DECIMONOVENO: Que, dentro de plazo, la parte de Inversiones B y N
Limitada, presenta observaciones a la prueba, escrito que rola a fojas
550, en el cual sefala:

a) Que los documentos acompafiados no guardan relaciéon con la
cuestion controvertida, y solo han pretendido crear una falsa
mocion de mala fe de esta parte;

b) Que los documentos acompafnados no acreditan ni prueban interés
en el uso de yell.cl

c¢) Que, en cambio, Inversiones B y N, como primer solicitante y por
los medios de prueba acompafiados le asiste mejor derecho sobre

el dominio en disputa.

VIGESIMO: Que, dentro de plazo, la parte de Yell Limited, presenta
observaciones a la prueba, escrito que rola a fojas 557, en el cual
sefala:

1. Que la empresa britanica Yell Limited tiene como giro
principal la publicacion y distribucion de directorios y guias
en formato impreso y on-line y que es hecho conocido la
compra de esta de la empresa espafnola TPI la cual a su vez
es duefia en Chile de Impresora y Comercial Publiguias S.A.,
confirmando su interés de operar en Chile.

2. Que a luego de este anuncio, Inversiones B y N Limitada
registra el dominio yell.cl

3. James Brierley es el principal competidor en el negocio de
Publiguias y competencia de Yell Limited.

4. Que resulta preocupante, a esta parte, que las paginas
yell.cl y amarillas.net, estén alojadas en los mismos

servidores.



5. Por dltimo, que esta parte ha demostrado su legitimo interés
y derecho al dominio Yell.cl el cual contiene en forma precisa

su razén social.

CONSIDERANDO:
En_cuanto a la objecion de documentos:

PRIMERO: Que, a fojas 301 el primer solicitante dentro de plazo,
objeta los documentos presentados por la contraria, por falta de
integridad y autenticidad y por tratarse de documentos emanados por la

parte que los presenta.

SEGUNDO: Que este tribunal no dara lugar a la objeciéon de
documentos interpuesta por el primer solicitante, debido a las facultades
que me conceden mi calidad de arbitro arbitrador, sumado a las
circunstancias que ellos se encuentran materialmente integradas y
resultan ser del todo coincidentes y concordantes con los demas
documentos de indole comercial y publicitaria acompafiados por el
segundo solicitante. Junto a lo anterior y en relaciobn con que ellos
emanan de la parte que los presenta, cabe sefalar que dichos
documentos o copias emanan de organismos oficiales, con lo cual es
posible en todo momento verificar su autenticidad y pudiendo constituir
su alteraciéon un delito bajo nuestro ordenamiento juridico y bajo la

presuncion de buena fe, es dable esperar que ellos son auténticos.

En cuanto al fondo:

TERCERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cual de las

partes que han demandado, en su concepto, su mejor derecho sobre el



dominio en disputa, debe, en definitiva, asignarsele, fundado en los

argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

CUARTO: La parte de Inversiones B y N es el primer solicitante,
situacion que sustenta una presunciéon de mejor derecho a su favor al
alero del principio “first come, first served”. Como aquel principio no
importa una regla absoluta, este tiene su excepcion en la acreditacion
de un mejor derecho por la parte de quien le corresponde la probanza
del mismo en contra del principio antes sefalado, el segundo solicitante.
Pues bien, el valor absoluto del este principio se verifica en aquellas
oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de
mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracion,
de modo tal que el unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho sino de un principio, esto

es; “first come, first served”.

QUINTO: Que por su parte, Yell Limited, ha acreditado con abundante
documentacion tener derechos en la palabra “yell”, de la cual se sirve
para sus actividades comerciales y publicitarias en el rubro de los

directorios telefdénicos.

SEXTO: Que de la prueba rendida por ambas partes, Inversiones By N
y Yell Limited se establece con claridad que le palabra “yell” se vincula
mas estrechamente a Yell Limited, circunstancia avalada por derechos
marcarios en paises como Nueva Zalandia, Gran Bretafia o Estados
Unidos. Sin embargo, es necesario contrastar lo anterior con el hecho
que la palabra “Yell” tiene un significado genérico y no constituye por si

una creacion intelectual.



SEPTIMO: Que con lo expresado en los considerandos anteriores, se
establece, a juicio de este sentenciador, con claridad que ambas partes
tiene legitimos derechos e intereses en el nombre de dominio en disputa
y que ninguna ellas han logrado demostrar su preeminencia sobre la

otra.

OCTAVO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentacion
antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje,
en su articulo 7, establece el caracter de "arbitrador”, de los arbitros
competentes para resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que
significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal
civil, que el arbitro debera resolver, ademas, de acuerdo a lo que su

prudencia y equidad le declare;

NOVENO: Que por consiguiente, le cabe a este arbitro sentenciador la
conviccion que la pretension del demandado y primer solicitante,
Inversiones B y N Limitada, es de buena fe y se encuentra ampara por
mejores derechos dadas las siguientes razones:

1. Que no obstante el fuerte vinculo de la demandante, Yell Limited,
con la denominacion y palabra “yell”, era ella misma quien estaba
en mejor posicion de solicitar, como primer solicitante, el dominio
“yell.cl”, pues nadie mejor podia conocer el momento y llegada de
la empresa a Chile a través de la compra de otras empresas del
rubro y que la falta de prevision de su parte no constituye
suficiente razén para construir la mala fe del primer solicitante,
esto es Inversiones B y N., maxime si se considera la facilidad de
la inscripcion, su periodo de vigencia y su maodico costo; mas aun,
dada la prueba rendida donde consta con claridad y preocupacion
por la inscripciéon de nombres de dominio en otros paises en donde

tiene presencia comercial y que para el caso de Chile, todos estos



dominios afines, fueron solicitados con posterioridad al que se
disputa.

2. Que por cuanto la palabra Yell se trata de un genérico, sobre la
cual no es posible atribuir un derecho de exclusividad basado en la
creacion intelectual, beneficiando con ello al demandado la
presuncion de mejor derecho y buena fe establecido bajo el
principio “first come, first served”, el cual, segun lo expresado en
el considerando segundo de este fallo tiene plena y total aplicacion
al caso en disputa.

3. Que si bien parte de los negocios que la demandada ejerce, los
cuales no han sido desvirtuados en autos, son, entre otros, la
publicacion de un directorio de empresas de circulacién nacional y
que tiene su correlacion en pagina web y que estos hechos
constituirian competencia al demandante, para este sentenciador,
no lo es bajo el dominio en disputa. El fin, objetivos y contenidos
del sitio, en que ambas partes estan contestes, no guardan
relacion alguna con la actividad comercial de la demandante ni es
competencia directa ni indirecta con el primer solicitante.

4. Que, para mayor precision, la demandada ha declarado en este
proceso cuales son y seran los objetivos, contenidos y fines del
portal “yell.cl”, lo cual en todo proceso judicial como el de la
especie, constituyen confesion judicial y su infraccion tendria el
meérito de configurar causales de revocacion del nombre de
dominio inscrito a su favor tal como lo consagra el Reglamento

para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio ClI

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3, y siguientes del anexo

1, sobre Procedimientos de Mediacién y Arbitraje de NIC Chile,



RESUELVO;

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “yell.cl” al primer

solicitante, esto es, INVERSIONES B y N LIMITADA.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiguese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma
correspondiente; firmese la presente resoluciéon por el arbitro, su
actuario y dos testigos. Remitase el expediente a NIC Chile una vez

transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Juez Arbitro Actuario
llicha Maureira Duarte Pablo Sallés Ubilla
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