Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio zz.cl
Santiago, 9 de septiembre de 2008.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® OF09038 de fecha 11 de junio de 2008 del Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “zz.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, con domicilio en Martin de Zamora 4891,
departamento 75, Las Condes, quien inscribié dicho nombre de dominio con fecha 29 de febrero
de 2008 a las 14:33:35 GMT y Empresa Editora Zig-Zag S.A., representada por Estudio Silva &
Cia., en la persona de Johanna Calderén, ambos con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las
Condes, Santiago, la que inscribié dicho nombre de dominio con fecha 12 de marzo de 2008, a
las 13:51:00 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 11 de junio de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el
suscrito acepto el cargo para el conflicto por el nombre de dominio zz.cl, y juré desempefarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento para el dia 18 de junio de 2008 a las 9:00 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electronico con firma digital con fecha 11 de junio de 2008 y a las partes por
correo electronico de la misma fecha y por carta certificada con fecha 13 de junio de 2008,
respectivamente, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el dia 18 de junio de 2008, a las 9:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado,
con la asistencia de don Roberto Chacoff Nasiff, como primer solicitante y de don José Montt por
la segunda solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que, por escrito de fecha 30 de junio de 2008, el que rola a fojas 16 de autos, la parte
de Empresa Editora Zig-Zag S.A., interpuso demanda de asignacion del nombre de dominio en
mérito de los siguientes argumentos: Que la internet en su regulacion y evolucion ha resultado
incierta y erratica, constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar
armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. Que al respecto, la
doctrina nacional ha sefialado que la internet es un fendmeno econdmico, un fenémeno
psicoldgico pero que en definitiva “no es un fendmeno juridico”, queriendo decir con esto, que la
internet no es, 0 no debiera ser, una realidad divorciada de los principios generales del derecho,
sino, por el contrario, como una actividad humana mas, debe dar cuenta de los principios legales
esenciales que regulan el actuar econémico humano, como lo son el fomento de la iniciativa
individual. Que en esta evolucion legal, uno de los principios fundamentales del derecho
economico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a
capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas,
creativas y emprendedoras, cuya proteccion legal, en definitiva, se traduce en una proteccion del
bien comun. Esta disquisicion, que apela a los principios basicos del derecho econémico, resulta
esencial para entender la pretension de la parte, y se traduce en un firme y radical llamado a que
una realidad como la internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la
concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar
economico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la
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produccioén de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados. Que en
este sentido, aspira a que este caso sea evaluado mas alld de la tentacidén de aplicar
simplistamente el principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda
injusticia, y da una mala sefial a los actores econdmicos. Que los criterios que estan aplicando
los arbitros de internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han
ido mas alla del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz
de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Que, asi, esta
concepcion, impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido
superada, y la parte solicita que al fallarse este caso se analice desde una perspectiva global
integral, de manera que el Tribunal no sea victima de la trampa first to file que originalmente mal
ilumind la solucion de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con
perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos. Que Empresa Editora Zig-Zag S.A. es el
creador, usuario y quien ha posicionado en Chile y el resto de América Latina el signo Zig-Zag y
ZZ. Que la asociacion de dos destacados innovadores del periodismo en Chile, Agustin Edwards
Mac Clure y Gustavo Helfmann, marcé el comienzo de la Editorial Zig-Zag en 1919. Que la
fusion de sus empresas se llevé a cabo cuando ambos ya poseian una vasta experiencia en el
ambito editorial. Que Agustin Edwards, por una parte, era el creador responsable de la revista
Zig-Zag, la cual se habia convertido en una publicacién muy popular y con un sello propio.
Gustavo Helfmann, por su parte, se presentaba como el fundador de la revista Sucesos y duefio
de la Imprenta y Litografia Universo, la que se desarrollaba con gran éxito desde principios del
siglo XX. Que tras la negociacion de 1919, Gustavo Helfmann se convirtid en uno de los mas
importantes editores de la época. Que no sélo prosiguid con sus proyectos personales sino que
ademas se encargd de mantener la obra comenzada por Agustin Edwards. Que asi, al mismo
tiempo que continud imprimiendo mensualmente Zig-Zag, fundd cuatro nuevas revistas. Que la
depresiéon mundial de 1929 hizo decaer su incipiente negocio y desde 1930 a 1932 tuvo mas
pérdidas que ganancias. Que recuperado en 1934, se propuso reorganizar el antiguo Zig-Zag y
finalmente dio forma a la conocida Empresa Editora Zig-Zag S.A. Que en los afios siguientes,
Zig-Zag siguio privilegiando la creacion de revistas y paulatinamente orient6 su linea editorial a la
publicacion de libros. Que desde 1940, se incrementd considerablemente el catalogo de
publicaciones y ya para fines de esa década, la editorial contaba con un amplio listado de obras
para la venta tanto a nivel nacional como internacional. Que en 1955 la revista Zig-Zag cumplié
medio siglo de vida. Que por esos afios y en la década de 1960, ademas, la editorial vivid un
periodo de gran esplendor transformandose progresivamente, gracias al volumen de sus
publicaciones y a la calidad de sus obras, en la empresa editorial mas grande del pais y del
continente. Que a fines de 1960, Gustavo Helfmann, su principal impulsor, dejo su cargo en la
editorial. Que en diciembre de 1971, el gobierno de la Unidad Popular, en el marco de un
proyecto de democracia educacional, compro la Editorial Zig-Zag, la que pasé a llamarse Editora
Nacional Quimantu. Que posteriormente, tras el golpe de Estado, fue adquirida por CORFO, que
la transform¢ en la Editora Gabriela Mistral, hoy desaparecida. Que en la década de 1980, la
Editorial Zig-Zag reapareci6 con una propuesta renovada y encauzada a la publicacion de textos
educativos, estando puesto el énfasis, en esa época, en la redefinicion de su sello editorial. Que
en 1994 se celebrd su sexagésimo aniversario. Que en la actualidad, Zig-Zag, pronto a cumplir
los 70 afos de vida, espera como siempre seguir adaptandose a cada generacion de lectores
chilenos. Que actualmente Zig-Zag es una de las editoriales mas importantes del pais, y su
marca ZZ y Zig-Zag son conocidas por el publico consumidor en Chile y el extranjero. Que el
logo de la empresa es precisamente la marca ZZ. Que la parte ha buscado proteger su marca, y
tal es el caso que ella registrd la marca zz desde hace décadas, por citar algunos registros de
marcas comerciales, Registro N° 233.094 de 1981, Registro 363752 de 1991, Registro N°
593.236 de 2001. Que es titular de marcas famosas, hace uso efectivo de ellas y, obrando de
buena fe, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel
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nacional e internacional, siendo ello un hecho publico y notorio. Que de otorgarse al primer
solicitante el nombre de dominio, se producira una evidente confusidn en el publico nacional,
pues la marca famosa Zig-Zag y ZZ de la parte, quedara inequivocamente asociada a un nombre
de dominio que corresponde precisamente a dicha marca. Denuncia riesgos de confusion y
dilucion marcarios, invoca los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, postula un interés
legitimo, historia, marcas y nombres de dominio, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos los cuales la perfilan como titular de un mejor
derecho al nombre de dominio, razon por la cual solicita le sea asignado en definitiva, con
costas.

SEPTIMO: que por escrito de fecha 1° de julio de 2008, rolante a fojas 42 de autos, la parte de
Roberto Eduardo Chacoff Nasiff presentd sus argumentos de mejor derecho, en los términos
siguientes: que es un empresario de 29 afios. Que se ha desempefiado en el rubro inmobiliario y
de servicios y desde hace algun tiempo empez6 a incursionar en los negocios de Internet con
proyectos de lanzar portales de comunidad, portales de informacion, portales de referencia, entre
otros. Que ZZ.cl es uno de los proyectos que tiene y que consistira, a grandes rasgos, en lo
siguiente: Portal de noticias con una mirada diferente. “ZZ” significa “zona zoom”. Que la idea es
que sea una “zona de mirada” en los distintos acontecimientos o0 hechos noticiosos, siendo los
mismos usuarios del sitio los encargados en subir y comentar dichas noticias. Que, ademas,
tiene la calidad de primer solicitante, lo que le confiere un mejor derecho al dominio; que tiene un
interés real y serio en desarrollar un proyecto web bajo el dominio en disputa; que existen
innumerables frases o palabras por las cuales podria significar algo las iniciales “zz”; que no se
afecta los negocios que acostumbra desarrollar la contraparte, menos si este nombre, concepto
0 negocio no existe fisicamente; que la marca de la contraparte es exacta y precisamente “Zig-
Zag’ y no “ZZ’, y que esas iniciales pueden significar o dar significado a muchas frases o
palabras, pudiendo ser las iniciales de nombres y apellidos, zona zoom, zig-zag, entre muchos;
que los nombres de dominio cortos tienen mayor cantidad de tréfico o visitas. Que, ademas, al
ser las iniciales de “zona zoom” hace mayor sentido a su interés real y legitimo por este dominio,,
y que no demuestra tener un mejor derecho el segundo solicitante, ya que su marca o registro es
zig-zag y no ZZ, siendo éstas solamente las iniciales de su marca, al igual que podrian ser las
iniciales de muchas otras como por ejemplo “Zapping Zone” de Disney o “zona zoom” entre
otros.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 1° de agosto de 2008, rolante a fojas 44, se recibio la
causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la denominacion “zz”; 2.- Utilizacion efectiva que las partes
han realizado, realizan actualmente o realizaran en lo futuro, constituida esta ultima por hechos
y/o proyectos concretos, de la denominacion “zz”.

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Empresa Editora Zigzag la documental consistente en: 1) listado de registros
marcarios para las marcas Zig-Zag y ZZ (fs. 29 a 36); 2) Impresién de homepage del sitio web
www.zigzag.cl (fs. 37); 3) Impresion de registro de nombres de dominio zig-zag.cl y zigzag.cl (fs.
38 y 39); 4) Impreso de busqueda en Google por la palabra zig-zag (fs. 40 a 41); 5) ejemplares
de los siguientes libros: “Caballo de Copas” de Fernando Alegria, “La Exiliada” de Peral S. Buck;
“Simodn, Hijo de América” de Jorge Inostroza; “Chile, pais de rincones” de Mariano Latorre;
“Patas de Perro” de Carlos Droguett; “Emilio Dubois, un genio del crimen” de Abraham Hirmas; y
Catélogo de libros educativos complementarios de Editorial Zigzag correspondiente al afio 2007.

La parte de Roberto Eduardo Chacoff Nasiff no rindié pruebas.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 5 de septiembre de 2008, rolante a fojas 45 de autos, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que la instrumental mencionada en el acdpite noveno de la parte expositiva,
acompafiada a los autos en tiempo y forma, no fue objeto de impugnaciones ni observaciones,
razdn por la cual el Tribunal la tendra por reconocida.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion de
los litigantes de este juicio, en relacion con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, ha justificado ser el
primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y
buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First come, first served", presuncion
que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.
Ademas de lo anterior, adujo tener proyectos asociados al nombre de dominio en disputa, los
cuales no fueron, sin embargo, acreditados.

CUARTO: Que el segundo solicitante, la parte de Empresa Editora Zig-Zag S.A., acredité con el
registro marcario rolante a fojas 35 ser titular de la marca “ZZ” desde el dia 27 de marzo de
2001, y con los ejemplares de libros acompafnados que, a lo menos desde el afio 1967 (libros
“Chile, pais de rincones” y “Emilio Dubois” ) identifica los lomos de sus libros con las letras “ZZ”
en sefal de diminutivo de su marca “Zigzag”. Por otra parte, en el Catalogo de libros educativos
complementarios del afio 2007 se identifica indistintamente a la parte como Editorial Zig-Zag y
ZZ, identificacion a la que el Arbitro atribuye fama y notoriedad en el medio nacional.

QUINTO: Que, como consecuencia de lo considerado precedentemente, el tribunal estima que
solo la parte demandante y segunda solicitante acreditd la totalidad de los extremos de prueba al
tenor del auto de fojas 44, vale decir, derechos e intereses en la denominacion “zz” y utilizacion
efectiva en el pasado, presente y futuro de la expresion “ZZ”, razon por la cual dara lugar a su
demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Empresa Editora Zig-Zag S.A. en contra de
Roberto Eduardo Chacoff Nasiff, y se asigna el nombre de dominio zz.cl a favor de Empresa
Editora Zig-Zag S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico con firma digital a la
Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico,
en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion;
comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase
el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dofa Lidia Pamela
Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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