Santiago, 19 de enero de dos mil seis.
VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacidon y Arbitraje de la Reglamentacidon para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
inscripcion del nombre de dominio “airmadrid.cl”, siendo partes, como primer solicitante,
don Paul David Zighelboim, domiciliado en Avenida Bulnes N° 98, Santiago, y como
segundo solicitante, Air Madrid Lineas Aéreas S.A., domiciliada en Gertrudis Echenique N°
30, Piso 13, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacion, en
calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliacion, lo
que se notificd a las partes y a NIC Chile, segliin consta en autos a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistieron ambos
solicitantes. El Segundo Solicitante comparecié debidamente representado por dona
Paulina Bardon, mientras que el Primer Solicitante comparecié personalmente. No se
produjo conciliacién y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando a fojas 19 que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas
procesales impuestas, este Tribunal ordend a ambas partes que en un plazo fatal de 8
dias formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de
dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, a fojas 23, el Primer Solicitante presenta sus argumentos
y acompafia documentos. Las alegaciones en que funda sus pretensiones son los
siguientes:

1) En el afo de 1.994 estando domiciliado en el estado de la Florida E.E.U.U., en ocasion
de recibir las fotografias tomadas durante el viaje de Luna de Miel con su esposa,
compuso Y escribid en el reverso de una foto en que estan en el aeropuerto de barajas de
la ciudad de Madrid, un poema de tres estrofas de cuatro versos cada una, titulado A ir
Madrid, de conformidad con las leyes norteamericanas del copyright escribi al final de la
misma el simbolo de copyright © el afio y su nombre.

2) Sobre su obra goza del derecho de propiedad intelectual o derecho de autor, amparado
en Chile por la Constitucion Politica asi como por la ley 17.336, al igual que la Convencion
Universal sobre Derechos de Autor y la Convencién de Berna, de los cuales Chile es
miembro.



3) En el afio de 1.997, se comunico con un ex compafiero de curso quien estaba
preparando un libro de poemas, cuentos, dibujos escritos cortos o cualquier tipo de
creacion realizados por personas de su curso, ante esta solicitud envié su poema A ir
Madrid, sacando en esa ocasion fotocopia del poema, presentando la misma en la Notaria
Camilo Valenzuela Riveros. EI 23 de enero de 1.997 dicha fotocopia fue certificada de
estar conforme con su original y prueba con certeza que a esa fecha ya existia su creacion
intelectual.

4) En el mes de mayo del presente afio obtuvo un programa computacional que incluia
mas de 500 tipos de fuentes tipograficas, entre ellas encontrd una fuente llamada Night
Sky la cual al solo verla, supo que le daria nueva vida a su poema A ir Madrid, por lo que
teniendo amigos y familia en mas de 10 paises alrededor del mundo no dudo ni un minuto
en tener a Internet como la Unica opcion para publicar su trabajo.

5) El poema escrito con la fuente Night Sky, fue publicado desde el primer momento en
que se habilito por parte de NIC Chile el dominio, y se ha mantenido ahi.

6) Su poema titulado A ir Madrid se encuentra registrado bajo el numero 147.797, en el
registro de Propiedad Intelectual de la Direccion de Bibliotecas Archivos y Museos del
Ministerio de Educacién de Chile, de conformidad con la Ley 17.336.

7) Habiendo entrado en conocimiento de la existencia del Segundo solicitante, comenzé a
buscar sus oficinas, las mismas no aparecian registradas ni en las paginas amarillas ni en
ningun directorio telefénico, igualmente traté de conseguir informacion por medio de la
solicitud del nombre de dominio en NIC, esto igualmente mostrd ser improductivo ya que
la solicitud se habia hecho por medio de un intermediario y se habia utilizado como RUT
del solicitante el de la TESORERIA REGIONAL METROPOLITANA esto debido a que dicha
empresa no tenia RUT y por ende tampoco iniciacion de actividades en Chile para esa
fecha.

8) La segunda solicitante resulto ser una linea aérea, que solo tuvo su vuelo inaugural a
Chile en fecha 30 de junio del 2.005, esto es mas de mes y medio después de la fecha de
su solicitud del dominio.

9) Por busquedas en la pagina del departamento de propiedad Industrial del Ministerio de
Economia de Chile, se puede determinar que las Unicas solicitudes presentadas de la
marca Air Madrid a esta fecha, fueron presentadas el 30 de junio de 2.005, esto es mas
de mes y medio después de su solicitud del dominio airmadrid.cl, y 11 afios después de
que escribiera su poema titulado A ir Madrid, publicado ahora en dicho dominio.

10) De los dos puntos anteriores se desprende que solo habiendo sido el vuelo inaugural
el dia 30 de junio del 2.005 y ese mismo dia solicitado el registro de la marca Air Madrid
en el DPI, que a la fecha de su solicitud del dominio airmadrid.cl, un mes y medio antes



de esto, no era posible que la misma gozara de notoriedad alguna, por no existir registros
de marcas ni estar operando vuelos en Chile a esa fecha.

11) De una visita al sitio ubicado bajo el TLD .COM (airmadrid.com), se desprende bajo la
seccion historia de la compania, que esta se fundo en diciembre del afio 2.003, esto es 9
anos después de que él escribiera su poema A ir Madrid. Una visita a la seccién de
contacto, deja en claro que todas las direcciones de correo electronico utilizados en los
diferentes paises que muestran, incluyendo la casa matriz en Espafia, son todos con
terminacién en el TLD .COM, por lo que esta mas que claro que esa es la practica de la
empresa, asi no los afecta en nada el hecho de que el dominio airmadrid.cl le sea
asignado.

12) Una busqueda mas detallada por Internet a los entes de registros de dominio
regionales, arroja que a esta fecha, de todos los paises donde la empresa tiene oficinas
(10 segun su sitio Web), solo en uno, Colombia, tienen registro bajo el TLD del pais, en
ese caso .COM.CO, ni siquiera en su pais de origen Espafia, tienen registro en los TLD
.ES 6 .COM.ES igualmente la antes mencionada empresa a la fecha, no tiene registro del
dominio bajo el TLD .AERO, TLD reservado exclusivamente para lineas aéreas, esto
prueba un patrén o practica seguida de no importarles el registro bajo el TLD especifico
de cada pais en el cual operan.

13) Posteriormente a que su contraparte solicitara el dominio airmadrid.cl en disputa,
también solicito el dominio airmadridscl.cl siendo SCL las siglas especificas utilizadas para
designar la ciudad de Santiago de Chile segun la lista de ciudades y aeropuertos creados
por la IATA ( International Air Transport Association), una visita al sitio muestra que el
dominio les fue asignado definitivamente y que el DNS de este dominio esta inactivo, lo
que es un claro indicio que de serle asignado el dominio en disputa este seguiria la misma
suerte, quedar desactivado, lo mismo ocurre con el dominio airmadrid.com.co,
mencionado en el punto anterior como Unico registro en TLD regional que la empresa
tiene, que se encuentre igualmente desactivado.

14) El fundamento del derecho de autor que ampara a su creacion tiene el mismo rango
Constitucional que el derecho industrial que posiblemente pudiera tener el segundo
solicitante, siendo asi la parte mas diligente a la que corresponderia asignarle
definitivamente el dominio, en este caso su solicitud fue presentada con anterioridad a la
de su contraparte, por lo que corresponde que le sea asignada.

15) El criterio marcario en que el segundo solicitante basé su solicitud del dominio, tiene
como finalidad ulterior el evitar confusiones sobre el origen de bienes y servicios, existe un
clasificador internacional de marcas, que inclusive permite la coexistencia de la misma
marca en diferentes clases de bienes y servicios. Es imposible que confusion alguna se
pueda producir en este caso, debido a que el dominio tiene publicado su poema a ir
Madrid y no se invita, fomenta o publicita, bien ni servicio alguno.



16) La Ley 17.336, establece que la duracién del derecho de autor que goza sobre su
poema A ir Madrid, es por la totalidad de su vida y dicha proteccién continua por 70 afios
después de esto, y existe desde el mismo momento en que fue creada.

17) El Primer Solicitante acompan los siguientes documentos:

= Fotocopia autorizada ante Notario marcada como “A”.

= Copia del poema escrito con la fuente Night Sky marcada como "B".

= Copia del discurso pronunciado por el Ministro de Obras Publicas Jaime Estévez
Valencia marcado como “C”.

= Impresion del resultado de la blusqueda en el DPI y las solicitudes presentadas
ante el DPI, marcadas como “D”

= Impresiones de paginas marcadas como “E”.

= Impresion de los resultados y datos de los registros sefialados marcados como “F”

» Impresion de paginas marcadas como “G” y “H” respectivamente.

SEXTO: Que, dentro de plazo, a fojas 55 y siguientes, el Segundo Solicitante deduce
demanda de asignacion de nombre de dominio, acompanando documentos, sefalando
que el dominio “airmadrid.cl” debe serle asignado por los siguientes argumentos:

1) Su representado es una conocida empresa Espafnola dedicada al rubro del transporte
aéreo de pasajeros, cuya irrupcién en el mercado Chileno durante el primer semestre del
2005 estuvo revestida de fuerte notoriedad y publicidad.

2) Con fecha 18 de mayo de 2005, cinco dias después que fuera protocolizada la
constitucion de la agencia en Chile de Air Madrid Lineas Aéreas S.A., y el mismo dia que
se publico tal constitucion en el Diario Oficial, el Primer Solicitante solicitd el nombre de
dominio en disputa.

3) Previo al primer vuelo de la linea aérea el 30 de junio de 2005 evidentemente existe un
trabajo previo de meses de preparacion, trabajo que evidentemente se remonta a una
fecha mucho antes que el 18 de mayo de 2005, fecha en que el Primer Solicitante requirid
en nombre de dominio en disputa.

4) Con fecha 8 de agosto de 2005 su representada a través de su agente de viajes Sra.
Trinidad Salinas, recibié un e-mail de una entidad llamada “Arbitraje Chile”, firmada por un
Sr. Schlesinger, quién arrogandose la respresentacion del Primer Solicitante, ofrecia a su
representada un arreglo en los términos que indica en su presentacion.

5) Frente a esta situacion en que un tercero intentaba apropiarse de una marca ajena o
en su defecto de lucrar con ella en su beneficio, su representada tomé la decisién de no
entrar en negociaciones.



6) La contraparte cita como base legal de su pretensién una inscripcién de copyright ante
el Registro de Propiedad Intelectual de la Direccion de Bibliotecas Archivos y Museos de
Chile, la cual habria sido realizada bajo el nimero 147.797, lo que dada la numeracion
asignada indica que la inscripcién fue realizada a lo mas hace un par de meses, es decir
con posterioridad al inicio del presente litigio.

7) El Primer Solicitante argumenta que todo su interés en el nombre de dominio en
disputa se basa en un poema de su autoria titulado “A ir Madrid”, titulo cuya estructura
gramatical no hace sentido alguno en idioma castellano, lo cual sumado al arreglo
ofrecido, a la inscripcidn tardia del supuesto copyright y a la publicidad introduccion del
negocio de su representada coincidente con la fecha que el Primer Solicitante solicitd el
nombre de dominio en disputa, le lleva a presumir a lo menos falta de seriedad en la
argumentacion de su contraparte.

8) En el Ultimo mes el Primer Solicitante aparece como solicitante de mas de once
nombres de dominio entre los que se cuenta “casinovifa.cl” y “cinnabon.cl”.

9) Su mandante detenta derechos de propiedad intelectual sobre la marca “Air Madrid”
desde el afio 2003, habiendo solicitado la marca en Chile con fecha 30 de junio de 2005.

10) Air Madrid Lineas Aéreas S.A. es titular de diversas solicitudes de marca “Air Madrid”
que individualiza en su presentacion.

11) Estamos ante una marca notoria y famosa, cuya existencia no puede desconocerse y
de la cual emanan derechos que deben respetarse y cautelarse.

12) El Segundo Solicitante acompafi6 los siguientes documentos:

» Copia de escritura de protocolizacién.

= Copia de la publicacion en el Diario Oficial de la protocolizacion.
= Impresion de la pagina Web “airmadrid.com”

» Informativo de la Direccién General de Aerondutica Civil.

» Publicaciones de Internet.

= Copia simple de e-mail recibido por la Sra. Trinidad Salinas.

»= Tres impresiones del DPI.

= Impresion de la pagina Web de la cadena de comida Cinnabon.

SEPTIMO: Que, este Tribunal da traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a
sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante evacué el traslado conferido, sefialando los siguientes
argumentos:



1) Su contraparte no explica porque la solicitud de dominio no fue realizada en esos
arduos meses y pasa a reconocer que solo les intereso hacerlo en fecha 27 de mayo y
s6lo a raiz de su solicitud.

2) Lo acusa su contraparte de ser inverosimil y carente de seriedad y es justamente ella la
que presenta la teoria de un supuesto arreglo.

3) No conoce ninguna entidad llamada Arbitrajes Chile, ni al supuesto firmante del e-mail
recibido por la Sra. Salinas.

4) Existen ciertas contradicciones en los argumentos presentados por el Segundo
Solicitante, las cuales sefala en el punto 3 de su escrito.

5) El Registro 147.797 y depdsito legal del mismo se hizo en conformidad a la Ley. Por
otro lado el poema existia desde el 23 de enero de 1997.

6) Su contraparte no ha argumentado en contra que es su practica no utilizar el cc TLD de
cada pais donde tienen oficina.

7) El Unico registro que goza su contraparte desde el afio 2003 es el registro de Espafa y
no han solicitado la misma proteccién para el mercado comun Europeo.

8) No se esta induciendo a error al publico ya que en el dominio no se incita, fomenta o
publicita servicio o bien alguno.

9) No ha demostrado su contraparte que la publicacién de su poema en el dominio en
disputa le genera dafio alguno.

NOVENO: Que, este Tribunal recibié la causa a prueba fijando como hechos sustanciales
y pertinentes: 1.- Uso actual e identificacion de la expresion “airmadrid” por parte de
ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades. 2.- Derecho y/o interés por parte de
ambos solicitantes en la asignacion del nombre de dominio en disputa.

DECIMO PRIMERO: Que, el Segundo Solicitante presentd escrito acompafiando los
siguientes documentos:

a) Copia de las solicitudes relativas a la inscripcion de la marca “Air Madrid”.
b) Copias de las impresiones obtenidas de la pagina www.oepm.es

DECIMO SEGUNDO: Que, el Primer Solicitante presentd escrito reiterando los
documentos acompafiados y argumentos expresados, acompafiando los siguientes
documentos:

a) Calendario 2006 del sitio www.airmadrid.cl




DECIMO TERCERO: Que, atendido el mérito de autos, se citd a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

DECIMO CUARTO: Que, los documentos acompafiados por las partes, presentados en
tiempo y forma, que no han sido objetados, se los tendra por reconocidos para todos los
efectos probatorios en esta causa.

DECIMO QUINTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas
en materia de nombres de dominio deben atender el alcance subjetivo de las conductas
atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestidon. Relevante resulta a estos efectos
tener presente que, del analisis de los documentos probatorios acompafiados por ambos
solicitantes puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado de buena fe y
motivados por un interés comercial legitimo, pero de distinta consistencia.

DECIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que don Paul David Zighelboim fue el Primer
Solicitante, este sentenciador ha sefalado reiteradamente en su jurisprudencia que el
principio “First come first served” es precisamente un principio, mas no un derecho,
Unicamente orientador en idéntica situacion de relevancia de los intereses que se pretende
satisfacer, por lo que correspondera concentrarse en analisis del fondo de dichos intereses
y consecuenciales derechos.

DECIMO SEPTIMO: Que, por medio de los documentos acompafnados por el Primer
Solicitante, especialmente aquellos que rolan de fojas 29 a 54, junto a sus propios dichos,
queda acreditado con suficiencia que don Paul David Zighelboim ha solicitado el hombre
de dominio en disputa con el fin de obtener un signo distintivo con el cual publicitar su
poema “A ir Madrid” en la Web.

DECIMO OCTAVO: Que, el uso del nombre de dominio en disputa que ha realizado el
Primer Solicitante se encuentra acreditado a través de los documentos acompafiados en
su presentacion de fecha 16 de noviembre de 2005.

DECIMO NOVENO: Que, teniendo en cuenta lo sefialado en los considerandos
precedentes, este sentenciador considera suficientemente acreditados los puntos N© 1 y 2
del auto de prueba respecto de dicho solicitante.

VIGESIMO: Que, en relacion con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a
través de la documentacidon acompafiada, que es propietaria de diversas marcas
comerciales, ya sea directamente o a través de sociedades relacionadas, al igual que
diversas solicitudes de registro, las cuales contienen la expresion “AIR MADRID”. De lo



sefialado, junto con el inicio de actividades que ha realizado Air Madrid Lineas Aéreas S.A.
en nuestro pais, y el hecho de coincidir el nombre de dominio en disputa con parte
importante de su razon social, se colige entonces que su interés actual en la asignacion
del nombre de dominio en disputa es obtener proteccién de sus signos distintivos en la
Web vy asi evitar errores y confusiones en los usuarios, y obtener un signo distintivo con el
cual identificar su actividad en nuestro pais. De esta forma se da por acreditado el punto
NO 2 del auto de prueba respecto de dicho solicitante.

VIGESIMO PRIMERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no puede ser considerado como Unico ni decisivo para
efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio,
pero si correctamente sopesado con el resto de los elementos probatorios, a la hora de
determinar un mejor derecho sobre ellos.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, el uso del nombre de dominio en disputa que ha realizado
el Segundo Solicitante se encuentra acreditado a través de la vasta documentacion
acompanada a fojas 60 y siguientes de autos. Refuerzan lo anterior el hecho de coincidir
el nombre de dominio en disputa con su razén social. Por otro lado, este sentenciador
estima que “Air Madrid”, dentro del giro de lineas aéreas, goza de notoriedad en el
mercado internacional, siendo conocida en el nacional, en ambos casos a través de la
expresion “Air Madrid”. Dado lo anterior, este sentenciador da por acreditado el punto N°
1 del auto de prueba respecto de dicho solicitante.

VIGESIMO TERCERO: Que, si bien ambos Solicitantes han demostrado un interés y uso
de la expresion “airmadrid”, debe analizarse el fondo y relevancia de dichos hechos. En
efecto, y en su calidad de arbitrador, este sentenciador estima que el Segundo Solicitante
ha realizado un uso comercial intenso de la expresidon en nuestro pais, real y serio, lo cual
se condice con el uso que realiza en el ambito internacional, logrando una identificacion
con la expresion importante y de relevancia comercial indiscutible, a través de la cual el
publico distingue sus servicios y productos. Lo anterior obra en perjuicio de los intereses
del Primer Solicitante quién, de los antecedentes acompanados a estos autos, ha
realizado, segun la estimacion de este arbitro, un uso con menor o sin relevancia
comercial, y de menor identificacion con el publico al que pretende dar a conocer su
producto, es decir, su poema.

VIGESIMO CUARTO: Que, en el mismo orden de ideas, si bien el Primer Solicitante goza
del derecho de autor sobre su obra, este en ningln caso se ve afectado por la asignacion
del nombre de domino al Segundo Solicitante, ya que no se vulnera su obra, la forma de
expresion de las ideas que ella contiene, la creacion intelectual en si, ni se hace uso,
reproduccién o distribucion de la misma en forma indebida. Por otro lado, el titulo de la
obra es “A ir Madrid”, mientras que la expresion utilizada internacionalmente, y en nuestro
pais por el Segundo Solicitante es “Air Madrid”, lo cual, y en uso de sus facultades como
arbitrador y en una ponderacion prudente de las circunstancias permiten a este



sentenciador estimar que la asociacién con el nombre de dominio resulta de mayor
relevancia, prestancia y consistencia respecto de la expresion utilizada por Air Madrid
Lineas Aéreas, que con el titulo de la obra del Primer Solicitante, la cual requiere de un
esfuerzo intelectual para ser asociada con el nombre de dominio en cuestién, lo que no
sucede respecto de la expresion utilizada por su contraparte.

VIGESIMO QUINTO: Que, no ha sido posible establecer por este sentenciador como o
de qué forma podria afectar los intereses del Segundo Solicitante el hecho de que el
Primer Solicitante detente el nombre de dominio en cuestién. Por el contrario, este
sentenciador estima que existiria un perjuicio para el Segundo Solicitante por el hecho de
no serle asignado el nombre de dominio “airmadrid.cl”, perjuicio constituido por la
evidente confusion que se crearia entre los usuarios de la Web al intentar estos acceder a
los productos y servicios comercializados por Air Madrid Lineas Aéreas S.A.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil,

RESUELVO:
Asignase el nombre de dominio “airmadrid.cl” al Segundo Solicitante, Air Madrid

Lineas Aéreas S.A., domiciliada en Gertrudis Echenique N© 30, Piso 13, Las Condes,
Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.
Rol N° 28 -2005

Resolvio don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don
Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muiioz Danesi.






