Ref. conflicto zomchile.cl, sentencia

Partes: OMAR ANDRES CORTES RIQUELME

TOTAL MARKETING S.A.

Santiago, a veintidds de mayo de dos mil doce
Vistos:

1.- Oficio 15629, de 28 diciembre de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como arbitro en el
conflicto por asignacion del nombre de dominio zomchile.cl, suscitado entre don OMAR ANDRES CORTES
RIQUELME, RUT: 16.921.271-6, domiciliado en Av. Eyzaguirre #03365 casa 50, Puente Alto, Santiago y TOTAL
MARKETING S.A., RUT: 77.938.950-2, representada por don Andrés Melossi Jiménez, domiciliado en HERNANDO
DE AGUIRRE N2 128, OF. 504, PROVIDENCIA, SANTIAGO.

2.- Aceptacion del encargo, juramento de rigor y citacidn a las partes a la audiencia de conciliacién y/o fijacion de
la pauta de procedimiento arbitral de fojas 3 y su notificacidn a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 4.

3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 9, realizada con la comparecencia de ambas partes, en que se fijo la pauta de
procedimiento arbitral.

4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante, de fojas 11, en que solicita le sea asignado el dominio en
base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho. En cuanto a los hechos, sefiala que su representado es
una sociedad ligada y perteneciente a uno de los holdings nacionales de medios mas importantes de nuestro pais,
cual es el GRUPO COPESA, empresa chilena de medios de comunicacion escritos, radiados o televisados fundada
en el afio 1950 dedicado especificamente en el mercado de los medios de comunicacién y difusién audiovisual y
por internet, agrupando entre otras empresas a los Diarios La Tercera, La Hora y La Cuarta, El Diario de
Concepciodn, revistas Qué Pasa y Paula, radios carolina, Duna, Beethoven, Zero, Paula, Promoservice, Disney, y
paginas web como Zoominmobiliario.com, Zoomautomotriz.com, Laborum.com, Biut.cl, BizHoy.cl, Tacones.cl y
Agrupemonos.cl, todo lo cual puede apreciarse en su péagina web corporativa www.copesa.cl. Sefiala que como
se puede observar al ingreso del sitio zoomchile.cl, en este en primer lugar se sefiala que pertenece al grupo
Copesa y a continuacién hay dos link para dos sitios: zoominmobiliario.com y zoomautomotriz.com, cuyos portales
ofrecen servicios de compra y venta de automoviles, camionetas, motos, etc., y en zoominmobiliario.com:
servicios de venta, compra, arriendo de bienes inmuebles y la informacién de diferentes corredoras e
inmobiliarias.

Agrega que el titular de los dominios zoomchile es la sociedad Total Marketing S.A que integra ese grupo
econdmico y en consecuencia, estima que su mejor derecho se basa en su importancia como empresa de
comunicaciones y el uso previo de la expresidn que ha protegido a través de registros marcarios, que se
encuentran ya en su patrimonio, protegidos tanto por la Constitucién Politica de la Republica (a través del articulo
19 N° 25) y diversas normas legales.

En cuanto a la naturaleza y funcién de los nombres de dominio, invoca resolucién 1127, de la Comision Preventiva
Central, de fecha 28 de Julio del afio 2000, que atiende a las funcionalidades del sistema de nombres de dominio, y
releva que los solicitantes deben estricto cumplimiento al articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, en cuanto 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, los cuales entiende no
son respetados por la solicitud del primer solicitante.

Entiende que en consecuencia la causa a pedir en juicios de esta naturaleza es la acreditacién del mejor derecho
de las partes para que el nombre de dominio en disputa le sea asignado.

Invoca luego el Cédigo Chileno de Etica Publicitaria (que emana de una Corporacién de Derecho Privado sin fines
de lucro) en tanto que define el avisaje publicitario como "una comunicacion, por lo general pagada, dirigida al
publico o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier
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vehiculo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propésito de influir en sus opiniones o conducta.". Considera
su aplicacién en esta materia porque los nombres de dominio constituyen una modalidad de identificacion en la
red. En concreto, entiende que se infringen los articulos 4 y 13 de esa norma convencional, exigen lo siguiente:
"Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaracion o presentacién visual que directamente o por
implicacién, omisidn, ambigliedad o pretensién exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones
erroneas, en especial con relacién a: f. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,
marcas registradas, disefios y modelos, nombres comerciales" "Art. 13 Los avisos no deberan hacer uso
injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compaifiia, 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".

Invoca luego la ley N° 19.496 de Proteccion al Consumidor, en las normas relativas a la publicidad, especialmente
su articulo 1y 28 y siguientes, apelando al rol tutelar de estas normas respecto de los consumidores. Estima que al
analizar estas normas se desprende que la finalidad es proteger al consumidor de la confusidon que supondria la
existencia de un nombre de dominio similar. Al respecto, entiende que la comparacion grafica y fonética de las
expresiones en conflicto: ZOOMCHILE.cl el dominio de esa parte y ZOMCHILE.cl el dominio de autos, permite
sostener que es posible que se produzca todo tipo de confusiones en los consumidores, pues el dominio solicitado
contiene integramente los elementos distintivos del signo protegido por esa parte, lo que puede redundar en error
o engafio al publico consumidor respecto del verdadero origen de los servicios que pretendan ser ofrecidos por la
contraria en su sitio web, por su asociacion légica con el dominio ZOOMCHILE, quien cuenta con fama y notoriedad
en nuestro pais gracias a su trayectoria en el mercado a través de sus portales zoominmobiliario.com y
zoomautomotriz.com, pues la solicitud de dominio ZOMCHILE.CL CARECE DE LA DEBIDA FISONOMIA E IDENTIDAD,
que permita diferenciarlo en el mercado nacional del nombre de dominio previamente registrados por su
mandante ZOOMCHILE.CL.

Asimismo, estima que la solicitud de registro de dominio de la contraria atenta contra los principios de la
competencia leal y ética mercantil, si bien, en estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catalogo sobre
el particular, quedando entregado mas bien a la doctrina, que la ha ido delimitando en el tiempo por la aplicacidn
del Convenio de Paris, y en especial por la norma contenida en el articulo 10, que fija un criterio que tiende a
impedir la introduccién de elementos que pudieran distorsionar el mercado, como seria en el caso de autos, en
que un tercero pretende inscribir un dominio web cuya expresiéon es peligrosamente similar a aquellas
previamente creadas, registradas y utilizadas por su mandante en el mercado, para distinguir sus servicios. Sefala
gue esta circunstancia hace presumir un actuar negligente o poco diligente por parte del primer solicitante, al no
haberse preocupado de revisar de forma previa la existencia de dominios web que pudiese haber visto afectados
sus derechos legitimamente adquiridos, conducta que considera no es justificable y menos aun le otorga un mejor
derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa.

Entiende que esta interpretacion es consistente con un reconocimiento a las garantias constitucionales
establecidas en nuestra Constitucion Politica de la Republica y que en el orden sefialado por la Normativa de Nic
Chile, esta categoria de derechos deberia ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de
garantias de orden constitucional.

Concluye que la asignacion del nombre de dominio debe ser realizada a su mandante, EN SU CALIDAD DE TITULAR
DE UN DOMINIO PRACTICAMENTE IDENTICO Y PREVIAMENTE REGISTRADO, lo que se suma a sus esfuerzos por
darlo a conocer al publico consumidor a través de diversas y constantes campafias de marketing y publicidad.

En cuanto a la jurisprudencia previa que avalaria la posicion de esta parte, sefiala que terceros ya han intentado
registrar nombres de dominio similares a las marcas comerciales o dominios web pertenecientes al GRUPO
COPESA y que se identifican con dicha entidad. Entre estos casos sefiala el nombre de dominio TV3.CL entre
Quinteros y Compaifiia Limitada y el Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 18
de Marzo de 2011 por el Sr. Arbitro Guillermo Carey, que asigna el nombre de dominio al Consorcio Periodistico de
Chile S.A. COPESA.; nombre de dominio LATERSERA.CL entre INFORMATICA Y PUBLICIDAD LIMITADA y el Consorcio
Periodistico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 24 de Junio de 2010 por el Sr. Arbitro Guillermo
Carey, que asigna asimismo el dominio al Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA; conflicto por la asignacion
del nombre de dominio CASASDECO.CL entre don PATRICIO ALEJANDRO VELASQUEZ SUAREZ y el Consorcio
Periodistico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 27 de Septiembre de 2010 por el Arbitro Sr. Oscar
Torres Zagal resolvié asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.; dominio
PIENSOSINLIMITES.CL entre el DEPARTAMENTO DE SISTEMAS (Galileo Libros Limitada) y el Consorcio Periodistico
de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 28 de Diciembre de 2010 por el Arbitro Sr. Andrés Echeverria
Bunster resolvid asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA; Conflicto por la
asignacion del nombre de dominio LOSAVISOSCLASIFICADOS.CL entre don EDUARDO ANDRES TELLO ARAVENA vy el



Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA, cuyo fallo emitido con fecha 25 de Julio de 2007 por el Arbitro Sr.
Felipe Barros Tocornal resolvio asignar el nombre de dominio al Consorcio Periodistico de Chile S.A. COPESA.
Luego, respecto de la inaplicabilidad del principio first come first served al caso de autos, sefiala que como ha sido
sostenido por el arbitro Cristian Saieh Mena "el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni
decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe
ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Asimismo ha sefialado dicho
sentenciador en reiteradas oportunidades, que el principio "first come first served" es precisamente un principio,
mas no un derecho, Unicamente orientador en idéntica situacién de relevancia de los intereses que se pretende
satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un
mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier
tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente
ocurrio en este caso" (Punto 6.7 de Paragrafo Debate y Conclusiones, de fallo recaido en la asignacion del nombre
de dominio family-office.cl, de fecha 05 de septiembre de 2011). Estima que este planteamiento tiene plena
aplicacion al caso de autos, por lo que el antecedente marcario de su mandante debe ser debidamente sopesado
en estos autos, teniendo preminencia por sobre el principio orientador "first come first server”.

4.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindié prueba documental consistente en: a) Copia del print
del nombre de dominio ZOOMCHILE.CL, registrado ante Nic Chile de fojas 19 y 20; b) 2- Copia de diferentes
publicidades y marketing de los dominios ZOOMINMOBILIARIO.COM y ZOOMAUTOMOTRIZ.COM, de fojas 21 a 39.

5.- Que a fojas 40 se tuvo por evacuado el tramite de alegaciones de mejor derecho en rebeldia del primer
solicitante y se dio traslado a la contraria lo que le fue notificado a fojas 41.

6.- Que a fojas 42, se tuvo por evacuado el tramite de contra argumentaciones y se abrid el plazo para
observaciones a las pruebas rendidas en autos lo que fue notificado a las partes a fojas 43.

7.- Que a fojas 44 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de acuerdo a los antecedentes de autos, se debate cudl de las partes en conflicto tiene un mejor
derecho al nombre de dominio zomchile.cl. A estos efectos, la segunda solicitante ha esgrimido y acreditado la
titularidad previa del nombre de dominio zoomchile.cl, que considera ha alcanzado notoriedad en el mercado.
Asimismo, estima que el dominio que se disputa guarda una similitud tal que podria inducir a error a los
consumidores respecto del origen de los productos y servicios que se promocionen a través de las paginas web
respectivas.

SEGUNDO: Que de su parte, el primer solicitante no ha comparecido en autos ni ha allegado antecedentes
probatorios en pos de acreditar su mejor derecho, ni ha objetado las pruebas rendidas de contrario, pese a que fue
emplazada en los términos del Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de Dominio .cl.

TERCERO: Que en todo caso, al ingresar en el navegador la URL http://www.zomchile.cl la navegacién es
reconducida a http://www.zomchile.tk/ en la cual se promocionan servicios de produccidn integral de eventos,
amplificacién, iluminacidén, realizacion y proyectos audiovisuales. De su parte al ingresar la URL
http://www.zoomchile.cl, la navegacién reconduce a una pagina de Index, cuyos contenidos son inaccesibles sin
los privilegios propios de la administracidn de sitios web. En consecuencia, los usos de los dominios por ambos
solicitantes son legitimos y se refieren a @mbitos diferenciados desde la dptica del clasificador marcario.

CUARTO: Que los nombres de dominio no han sido regulados en chile como identificadores especificos,
diferenciados de aquellos a que corresponden ya sea grafica o fonéticamente en Chile. De esta manera, el registro
vigente de un nombre de dominio no entrega derechos de exclusividad respecto de las expresiones relacionadas
como pretende invocar el segundo solicitante. De su parte, las marcas comerciales, en tanto monopolio legal sobre
una creacion distintiva, se aplican de manera estricta dentro del ambito de proteccidn que se haya reconocido a
sus titulares. Siendo asi, no habiéndose acreditado marcas comerciales por parte del segundo solicitante respecto
de la expresién zoomchile.cl, sino sélo la titularidad del nombre de dominio, no podra esgrimirse el argumento
marcario en pos del mejor derecho del segundo solicitante.
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QUINTO: Que la jurisprudencia arbitral esgrimida por el segundo solicitante se diferencia respecto del objeto de
estos autos en tanto que en ella se alude a nombres de dominio que se relacionan y/o interfieren con expresiones
respecto de las cuales la segunda solicitante detenta los derechos marcarios antes sefialados con lo cual no sera
posible considerarla, maxime el efecto relativo de las sentencias establecido por nuestro sistema juridico.

SEXTO: Que al cumplir una funcién técnica el dominio zomchile.cl, no genera distintividad sobrevenida, entendida
como la extensién de la funcién de distintividad de los dominios zoominmobiliario.cl y zoomautomotriz.cl, por
cuanto esta cualidad requiere el uso efectivo del dominio en roles de identificacion con la marca y/u otro signo
distintivo o identificador reconocido por el derecho y por ende no es posible sostener de manera plausible que
pudiere producirse confusion en el mercado en general y en los consumidores en particular.

SEPTIMO: Que en circunstancias, analizando los hechos y antecedentes de derecho conforme a las reglas que rigen
los arbitros arbitradores y considerando que se trata éste de un conflicto por asignacion de nombre de dominio, no
es posible acceder a la demanda del segundo solicitante, por cuanto no queda demostrado el mejor derecho de
esta parte al nombre de dominio, debiendo en consecuencia atenderse al principio first come, asignando el
dominio al primer solicitante de autos.

OCTAVO: Que en todo caso, de los antecedentes de autos se desprende que el segundo solicitante tuvo motivo
plausible para litigar por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracion del Registro de Nombres de Dominio .cl, se
resuelve:

Asignese el nombre de dominio zomchile.cl al primer solicitante OMAR ANDRES CORTES RIQUELME, ya
individualizado en autos.

Cada parte pagard sus costas.

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

Resolvid:
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