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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

“bicentenarios.cl”

Santiago, jueves doce de junio de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 20 de septiembre de 2007, la Corporacion Amigos del Patrimonio
Cultural de Chile, con domicilio en Londres 67, comuna y ciudad de Santiago,
solicitd la inscripcion del nombre de dominio “bicentenarios.cl”.

Posteriormente, con fecha 24 de septiembre de 2007, la sociedad
Compania Chilena de Comunicaciones S.A., con domicilio en Av. Vitacura N°
2939, Las Condes, Santiago solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre
de dominio “bicentenarios.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido
en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N° 8443 de 14 de diciembre de 2007 se
designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre
el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
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Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefalada, ambos solicitantes sin que se produjera
avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Afs. 29y afs. 105 las partes hicieron valer sus derechos, reclamaciones y
observaciones en defensas de sus derechos.

A fs. 115, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 116 so6lo la parte del primer solicitante hizo valer sus descargos.

A fs. 123, se recibi6é la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho
que se reclama sobre el nombre de dominio “bicentenarios.cl”.

A fojas 251, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se sefald en la parte expositiva, con fecha 20 de

septiembre de 2007, la Corporaciéon Amigos del Patrimonio Cultural de Chile, con
domicilio en Londres 67, comuna y ciudad de Santiago, solicit6é la inscripcién del
nombre de dominio “bicentenarios.cl”. Que posteriormente, con fecha 24 de
septiembre de 2007, la sociedad Compania Chilena de Comunicaciones S.A., con
domicilio en Av. Vitacura N? 2939, Las Condes, Santiago solicité igualmente la
inscripcién del mismo nombre de dominio “bicentenarios.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién vy

Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento
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del Registro de Nombres del Dominio CL”. Notificadas las partes por carta
certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales segun lo establece el art.11 de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento
sefialada ambos solicitantes, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion
y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de
los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante hizo valer sus pretensiones alegando que ha cumplido todas las
exigencias del respectivo Reglamento de Nic Chile, que ha pagado los valores
respectivos y que tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio en
disputa, por lo que desde ya le asistiria un mejor derecho sobre dicho nombre.
Agrega, que ademas, presentaria legitimos intereses efectivos, reales y serios
sobre el dominio en disputa, ya que la “Corporacion de Amigos del Patrimonio
Cultural de Chile”, es una entidad de caracter privado, autonoma, filantropica y sin
fines de lucro, cuyos miembros estarian unidos por la sola motivacion de
conservar, cuidar y difundir el patrimonio del pais en forma responsable. Que su
historia comenzaria en el ano 1995 y su finalidad es tender puentes entre el
mundo publico y el mundo privado, a través de proyectos de gran envergadura.
Que tiene personalidad juridica desde el 27 de septiembre de 1994 y que esta
constituida por un directorio de 16 personas.

Que a partir de su rol institucional ha desarrollado innumerables proyectos y
eventos culturales, lo que constaria en las memorias de gestién que acompana a

los autos y que uno de los proyectos mas relevantes y significativo en el quehacer

254



255

cultural nacional corresponderia al denominado “Premio Bicentenario”, que tiene
por objetivo reconocer a una personalidad destacada en el servicio publico. Que
este premio se otorgd por primera vez en el afio 2000.

Ademas, sefala que es una de las pocas entidades con la que “Comisidon
Bicentenario del Gobierno de Chile”, tiene convenio para presentar proyectos
susceptibles de analisis para el otorgamiento del “sello bicentenario”, y que en
este contexto habria obtenido dicho sello para proyectos tales como el “Museo
Philippi” y la “Recuperaciéon de la Iglesia y Convento de San Francisco”. Que
estaria llevando a cabo una serie de Proyectos Bicentenario, siendo uno de los
mas destacados la “Réplica Corbeta Esmeralda”, que se emplazara en la ciudad
de Iquique y que ademas, habria desarrollado el “Plan Maestro Para El Museo
Maritimo Nacional de Valparaiso”, el que habria calificado como “Proyecto
Bicentenario” y que la Directora del Proyecto seria dofia Cecilia Garcia-Huidobro,
quien es a su vez miembro del Comité Bicentenario de la Iglesia Catdlica, en el
ambito artistico y cultural.

Que por lo expuesto, afirma que es evidente que el nombre de dominio en disputa
“bicentenarios.cl” tiene una asociacion directa e inmediata del publico objetivo y
entorno nacional e internacional con la “Corporacién del Patrimonio Cultural de
Chile”. Expresa también, que el dominio en disputa, es una simple derivacion del
dominio inscrito por dofa Cecilia Garcia-Huidobro “bicentenario.cl”, en el afo
1999, es decir, hace mas de nueve afos atras, con la finalidad de promover la
cultura en nuestro pais.

Que el dominio “bicentenarios.cl”, sera diseccionado al sitio “nuestro.cl”, que
corresponde al portal institucional de la “Corporacién del Patrimonio Cultural de
Chile”, el cual recibié en el ano 2003 el “World Summit Award”, como uno de los
cinco mejores sitios de cultura en el mundo.

Agrega, que existiria una relacion directa e inmediata entre el dominio en disputa y
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su accion cultural diaria, efectiva y cotidiana, no sélo a través del premio
“Bicentenario”, sino que también a través de la obtencién del sello “Bicentenario”,
para el actual desarrollo y ejecucion de Proyectos Bicentenarios debidamente
validados por el Gobierno de Chile.

Que lo expuesto no solo demostraria su buena fe, sino su justo motivo y legitimo
derecho de posicionar la expresién “Bicentenarios” en la red y en el mundo cultural

a través del portal web www.nuestro.cl , que contendria un link directo y espacio

permanente destinado al Bicentenario, en el que se presenta la historia y desafios
del bicentenario en material cultural y que se otorgaria un reconocimiento explicito
al Premio Bicentenario y se desarrolla la denominada “Encuesta Bicentenario”, el
cual contaria con una comunidad activa para sus visitantes.

Expresa ademas, que se debe tener presente el “principio de especialidad”, en
virtud del cual quedaria claramente establecido que su misién fundamental es
absolutamente concordante con el dominio en disputa y que no se contradice ni
confundiria con el giro radial de la segunda solicitante.

Que habria pretendido inscribir como marca comercial en el ano 1999 y en el afo
2001, “Bicentenario de la Republica”, para la clase 41, lo que daria cuenta y
ratifica el efectivo y permanente interés en el dominio en disputa.

Que en relacién al criterio de asignacion de nombres de dominio, cita el del “uso
efectivo” plasmado en el “Principio de Realidad”, que debe favorecer al que otorga
un uso efectivo, actual y significativo en el mercado y ambito social a la
denominacion respectiva y que por lo mismo que privarlo del nombre de dominio
en disputa, solicitado prioritariamente, vulneraria los principios del orden publico
econdmico, dentro del marco de la competencia leal y ética social.

Afirma, que parte importante de la difusion del premio Bicentenario y de los
“Proyectos Bicentenarios” en que participa, se desarrolla a través de Internet, por
lo que de no otorgarsele el nombre de dominio en disputa, le provocaria un dafo
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efectivo y también al mundo social que promueve sin fines de lucro.

Que ha registrado el dominio “bicentenario.cl”, en el afo 1999, sin perjuicio de
otros vinculados al mundo cultural, asi identidad.cl, patrimonio.cl y documental.cl.
Por ultimo expresa, que por las razones senaladas, daria cumplimiento a todos los
criterios de asignacion de dominios generalmente aceptados, configurando una
posicion de interés sociocultural real desde el ano 1994, acreditable, por lo que
asignacion del nombre de dominio en disputa a la “Corporacion del Patrimonio
Cultural de Chile”, constituiria un reconocimiento al “principio de realidad” que
deberia gobernar la decision de autos, por lo que solicita se le asigne el nombre
de dominio en disputa “bicentenarios.cl’, se rechacen las pretensiones del
segundo solicitante, con costas.

TERCERO: Que, la parte del segundo solicitante en el periodo de discusién alegd
gue es una empresa cuyo giro son los servicios de comunicaciones y en particular
la radiodifusion por medio de la conocida radioemisora “Radio Cooperativa”,
especializada en la transmisién de noticias, informaciones y programas de
actualidad nacional e internacional, que llega a mas de 70 ciudades y cubre el
95% del territorio nacional y que por su profesionalismo, ha estado por muchos
anos en la primera sintonia nacional. Que por lo anterior gozaria de una
reconocida presencia y fama en el mercado nacional de la radiofonia, con un uso
acreditado de su denominacion unido a la implantacién notable de diversas
marcas comerciales creadas por ella en el desarrollo de su giro.

Agrega que desde el afno 2000 ha desarrollado un esfuerzo de implantacion y
proteccidén de la marca caracteristica “Bicentenario” y sus variantes y menciona a
“Segundo centenario”, “2010”, “200 Anos”, “200 Bicentenario”, “Tercer Siglo”,
“Chile Tercer Siglo”, “Radio Cooperativa en el Bicentenario”, “200 Radio
Cooperativa en el Bicentenario” y “Empresas Del Bicentenario”. Que lo anterior se
traduciria hasta hoy en 40 registros para distinguir el concepto como
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denominacién o marca mixta en las Clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42 y en 30 nombres
de dominio, los cuales menciona.

Por lo anterior, afirma que resultaria natural su pretensién de autos, ya que
constituiria una directa evocacién y referencia a su identidad comercial y a los
servicios que desarrolla, ya que induciria al publico consumidor a asociar el
dominio en disputa, con sus marcas y nombres de dominio distintivos y por los
cuales es comunmente reconocida en el mercado.

Senala que el nombre de dominio en disputa, corresponde a la palabra
“Bicentenario” creada y explotada por él, por o que es una mera imitacion de la
idea y caracteristicas propias de sus marcas comerciales y nombres de dominio
registrados, por lo que los usuarios resultan impedidos de distinguir entre éstas y
aquél, siendo inducidos al engafno. Que por lo mismo, el nombre de dominio
“bicentenarios.cl”, careceria de novedad e individualidad en relacién con las de su
propiedad y que por lo mismo el mejor derecho para obtener su titularidad, le
corresponderia. Que de otorgarse al primer solicitante, se generaria confusion
acerca de la procedencia y cualidad de los servicios que se distinguen por tal
nombre. Que el primer solicitante no tendria ninguna presencia, ni actividad real
con ese nombre ni en el mercado, ni en la red y se estaria aprovechando del
prestigio y notoriedad ajena, que su esfuerzo ha logrado implantar para si y al
respecto cita la normativa vigente relativa a la revocacién de registros de nombres
de dominio.

Agrega que el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado y que los
mecanismos de solucion de los mismos, se habrian hecho cargo del perjuicio
comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesion de dominios que
generan confusion y error entre los consumidores.

Que debe ser protegido de la dilucion marcaria, ya que si en el mercado y en la

publicidad comienza a circular una expresién idéntica a sus marcas y dominios,
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para identificar servicios ligados a los suyos, padecera un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a sus signos. Y que también, deberian ser
protegidos los consumidores, quienes pueden resultar confundidos respecto de la
real procedencia de los servicios que se ofrecen.

Por ultimo senala que este conflicto debiera resolverse otorgandole el nombre de
dominio en disputa “bicentenarios.cl”, con el reconocimiento de su mejor derecho,
buena fe, de la correspondencia entre el dominio y sus marcas comerciales, de la
implantacion del concepto que ha verificado en el mercado nacional y de ausencia
de infraccién a las normas previstas en el art. 14° de la Reglamentacién de Nic
Chile.

CUARTO: Que, luego sélo el primer solicitante al evacuar el traslado conferido,
sefnala respecto de lo afirmado en su respectivo escrito por el segundo solicitante,
qgue éste le ha reconocido su prioridad al ser primer solicitante, por lo que tendria
un mejor derecho.

Agrega que tiene un interés, y uso efectivo y actual sobre el nombre de dominio en
disputa, circunstancia de la cual careceria el segundo solicitante, ya que no habria
indicado en autos cual es el uso actual y efectivo que ha dado al dominio en
disputa y que seria para el segundo solicitante, una simple denominacién carente
de todo valor productivo.

Del mismo modo expresa, que no ha senalado el segundo solicitante cual es el
producto o servicio afectado por la primera solicitud del signo en disputa y que la
norma citada sobre revocacién de nombres de dominio, es precisamente la que le
conferiria prioridad y derechos preferentes sobre el nombre “bicentenarios”, desde
hace mas de 20 anos, haciendo un uso efectivo, real y concreto del mismo como
lo habria acreditado en autos.

Reitera nuevamente el primer solicitante, con respecto al uso real y efectivo del

nombre “bicentenarios.cl”, el proyecto “Premio Bicentenario”, en que consiste, sus
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caracteristicas etc. y que tiene convenio con la “Comisiéon Bicentenario del
Gobierno de Chile”, para presentar proyectos susceptibles de analisis para el
otorgamiento del “sello bicentenario”.

Que de lo expuesto afirma, que resultaria evidente que la denominacion
“bicentenarios.cl”, tiene una asociacion efectiva, directa e inmediata del publico
con la “Corporacién Del Patrimonio Cultural De Chile”, quien habria hecho un uso
efectivo de dicha denominacion.

Expresa que las circunstancias expuestas demostrarian la buena fe del primer
solicitante y su justo motivo y legitimo derecho de posicionar la denominacién

“Bicentenarios” en la red y en el mundo cultural a través del portal www.nuestro.cl,

que contendria un link directo y espacio permanente destinado al “Bicentenario”,
en donde se presentaria la historia y desafios del bicentenario en materia cultural,
donde se otorga un reconocimiento al premio Bicentenario y se desarrolla la
llamada “Encuesta Bicentenario”.

Que en cuanto a lo afirmado por la contraria de que implanté la marca
“bicentenario” desde el ano 2000, afirma que dicha denominacion le pertenece a
dofa Cecilia Garcia-Huidobro desde el afio 1999 y que la actividad desempenada
vinculada a dicha denominacién, tendria mas de ocho afos de aplicacién efectiva
en el mundo cultural atendido el Premio Bicentenario, cuyo primer premiado es del
ano 2000.

Que por lo anterior, resultaria curioso el argumento esgrimido por la contraria en
orden a una supuesta “mera imitaciéon”, lo que demostraria un desconocimiento de
los hechos que constan en autos.

Que luego senala los criterios de asignaciéon de dominio.

Agrega que de otorgarse el signo pedido al segundo solicitante, provocaria un
dano efectivo a su representada y también al mundo social y cultural que la

Corporaciéon promueve sin fines de lucro.
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Que por ultimo expresa, que ha dado cumplimiento a todos los criterios de
asignacion de dominio generalmente aceptados y que configuraria una posicién de
interés sociocultural real, con actividades, premios y proyectos efectivos y
concretos vinculados con la denominacion “Bicentenario” desde el ano 1994.
QUINTO: Que la parte del primer solicitante para probar sus pretensiones
acompanoé a los autos, en forma legal y sin objecion de contrario, los siguientes
documentos: Triptico informativo del Patrimonio Cultural de Chile; Documentacion
referida al premio bicentenario; Nueve impresiones del sitio de Internet
“nuestro.cl”; Propuesta para el proyecto Museo Maritimo Nacional, Proyecto
bicentenario; Memorias de Gestién de la Corporacién del Patrimonio Cultural de
Chile que dan cuenta del Premio Bicentenario; Copia simple del espacio web del
“Sello Bicentenario” en la Comisién Bicentenario que dan cuenta de los ganadores
del ano 2005; Copia simple de la portada del sitio “nuestro.cl” al que se direcciona
el sitio “bicentenario.cl” y proximamente “bicentenarios.cl”; Copias simples de la
web de los diarios “El Mercurio” y “La Estrella” de lquique; Copia del sitio
nuestro.cl en lo referente a la noticia del proyecto de “Réplica de la Esmeralda”;
Copia simple del portal de la Universidad de Chile, que alude expresamente a los
premios Bicentenario y Copia simple del buscador Google a partir de la expresién
“Bicentenario”, que da cuenta del posicionamiento en la red Internet, de los
premios y proyectos Bicentenario en los que participa la Corporacién.

SEXTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones
acompanoé a los autos, en forma legal y sin objecion de contrario, los siguientes
documentos: 40 certificados obtenidos de la pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial de registros y solicitudes de marcas comerciales, de la que es
titular el segundo solicitante; 30 Certificados obtenidos de la pagina web de de Nic
Chile, de los que es titular el segundo solicitante

SEPTIMO: Que el primer solicitante de autos es la Corporacion Amigos del
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Patrimonio Cultural de Chile, por lo que de acuerdo al principio que norma esta
materia referente a nombres de dominio en virtud del cual el primer solicitante
como tal, tiene prioridad sobre el nombre de dominio que solicita y sélo en virtud
de su mala fe al pedir el dominio o de un mejor derecho de un solicitante posterior,
podria no otorgéarsele.

Que en consecuencia le corresponde al segundo solicitante acreditar un mejor
derecho o la mala fe del primer solicitante.

Que el segundo solicitante no alegé ni acredité mala fe en el segundo solicitante.
OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompano a los autos documentos que acreditan que tiene registrado como marca
comercial la palabra “bicentenario” y otras marcas y nombres de dominio que
contienen dicha palabra.

NOVENO: Que consta de dicha documentacién, que su derecho sobre la palabra
“Bicentenario”, se encuentra debidamente protegida al tenerla registrada como
marca comercial y ese es el nombre que estimé registrar y no otro, de lo contrario
habria protegido por alguna via legal la palabra “bicentenarios”, como si lo hizo al
registrar decenas de otras denominaciones que contienen dicha palabra.

DECIMO: Que ademas consta de lo dicho por la primer solicitante y no
controvertido por la segunda, que el registro del nombre de dominio
“bicentenario.cl” esta inscrito desde el afno 1999, a nombre de dofa Cecilia Garcia-
Huidobro, quien es a su vez Vice Presidenta ejecutiva de la Corporacion primera
solicitante, y que ademas, al ingresar a dicho nombre de dominio bicentenario.cl,
el sitio se redirecciona al portal institucional de la primera solicitante nuestro.cl, por
lo que no hay trasgresion al Art. 14 de la Reglamentacion de Nic Chile en esta
materia.

DECIMOPRIMERO: Que a mayor abundamiento, los giros de las partes de este

juicio son distintos, a saber, una sociedad an6nima de comunicaciones via
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radiodifusién por una parte y una Corporacion sin fines de lucro, por la otra y por lo
mismo no se vislumbrd de lo dicho por el segundo solicitante, la manera como el
otorgamiento del nombre de dominio en disputa al primer solicitante, afectaria
concretamente sus derechos.
DECIMOSEGUNDO: Que igualmente, el primer solicitante, ha demostrado un uso
efectivo y real de la denominacién “Bicentenario”, con la instauraciéon del “Premio
Bicentenario”; ganadores del “Sello Bicentenario” para proyectos tales como el
Museo Phillippi y la recuperacion de la Iglesia y Convento de San Francisco y en
su portal de Internet institucional “nuestro.cl” tiene un link directo y espacio
permanente destinado al “Bicentenario”. Por lo que la primera solicitud del nombre
de dominio de autos, no es una mera copia, ni un aprovechamiento de la marca
del segundo solicitante, menos aun si su uso por parte de la primera solicitante, es
del ano 1999, es decir anterior al registro de la marca comercial “Bicentenario” del
segundo solicitante.
DECIMOTERCERO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los
nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie
las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre
revocacién de nombres de dominio.
DECIMOCUARTO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “bicentenarios.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida
por dicho solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de
autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni
mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliaciéon y Arbitraje, articulos 636 y
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siguientes del Codigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Cddigo
Organico de Tribunales,
SE DECLARA:

I. Que se asigna el nombre de dominio “bicentenarios.cl” al primer solicitante la

Corporacién Amigos del Patrimonio Cultural de Chile.

II. Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “bicentenarios.cl” del
segundo solicitante la Compania Chilena de Comunicaciones S.A.

[ll. Que cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiquesele la presente resolucion por correo electronico en su oportunidad, a
Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de

Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.- Rol 50 - 2007.
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