Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio chileasterisk.cl
Oficio OF15483

VISTOS:

1.

Que con fecha 8 de agosto de 2011, don JOSE CORNELIO TEODORO VERGARA
ACEVEDO, representado en calidad de contacto administrativo por dofia MARISOL
DOCMAC, solicita la inscripcion del nombre de dominio chileasterisk.cl.
Posteriormente, con fecha 6 de septiembre de 2011, DIGIUM, INC., representada en
calidad de contacto administrativo por dofna PAULA BENAVIDES, solicita
igualmente la inscripcién del mismo dominio chileasterisk.cl, quedando asi trabado
el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF15483, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucion del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 29 de noviembre de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a
una audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 7 de
diciembre de 2011, a las 11:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes,
Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electronico y
por carta certificada.

Que con fecha 7 de diciembre de 2011, se efectia el comparendo fijado para ese
dia, al que soélo asiste dofia MARIA JOSEFINA MORA ARIAS, quien exhibe poder
para representar al Segundo Solicitante, DIGIUM, INC. y, asimismo, acredita haber
consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste a
la audiencia el Primer Solicitante, por lo que se procede a fijar las normas de
procedimiento, las que se notifican a las partes por correo electrénico.

Que dentro del plazo establecido, el Segundo Solicitante, DIGIUM, INC. consigna el
saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante correo electrénico de
fecha 27 de enero de 2012.

Que con fecha 21 de diciembre de 2011, dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion del Segundo Solicitante, DIGIUM, INC., presenta demanda de mejor
derecho, argumentando que es una reconocida empresa internacional que se dedica
a la produccion de software y hardware para facilitar las comunicaciones telefénicas.
Fue fundada en 1999, y desde entonces se ha convertido en uno de los mas
exitosos productores de dichos software. Estos, permiten a sus usuarios
comunicarse telefébnicamente con un costo muy reducido en comparacién a la
telefonia convencional, radicando en esto la clave de su éxito, y la razdén de su
diversificacion en el mundo del comercio. Las nuevas tecnologias incorporadas por
esta empresa le han valido un gran reconocimiento entre los consumidores vy
usuarios de la red global Internet, que reconocen sus productos y servicios
vinculados a tecnologias de la informacién en el &rea de las comunicaciones, entre
los mas innovadores y de mayor calidad del mercado.

El Segundo Solicitante agrega que en la actualidad, ha posicionado su producto



estrella “ASTERISK”, como uno de los mas importantes de su tipo, gozando este
de gran fama y reconocimiento. Este es el programa que le ha permitido a DIGIUM,
INC. alcanzar el éxito que posee, convirtiéndose en el principal producto y proyecto
de la compania. De hecho, en la pagina Web oficial de esta empresa, se puede ver
el lema “Digium, The Asterisk Company” (Digium, La compafia creadora de
Asterisk), lo que viene a recalcar el mismo punto.

DIGIUM, INC. indica que “ASTERISK” es un programa gratuito que convierte un
computador ordinario en un servidor de telecomunicaciones. De esta manera, hace
muy simple la creacidén y el manejo de un gran nimero de actividades telefonicas.
Ademas, es mayormente utilizado en grandes empresas, permitiendo una amplia
conexion entre los trabajadores de ésta, y permitiendo ademas reducir los costos en
comunicacion, debido a las facilidades y aplicaciones que ofrece.

DIGIUM, INC. cuenta con una serie de marcas comerciales que corresponden
precisamente al nombre con que sus productos se distinguen en el mercado, de
manera de proteger su valor y reconocimiento entre los consumidores, a saber:

J “ASTERISK” Registro N° 861.898, para distinguir “software
computacional de codigo fuente abierto (open source), para crear una
central de intercambio telefénico conectada a la red publica que puede
ser descargado desde una red global computacional’, de la clase 9.

o “ASTERISK” Registro N° 861.899, para distinguir “desarrollo de
hardware y programas computacionales; servicios de soporte técnico, a
saber, diagnostico y solucion de problemas de hardware y programas
computacionales”, de la clase 42.

o “ASTERISK” Registro N° 861.900, para distinguir “software telefénico
computacional; hardware computacional telefonico’, en clase 9.

Adicionalmente, DIGIUM, INC. es titular de una serie de registros en el extranjero
para la marca “ASTERISK” entre los cuales se pueden destacar los siguientes:

o “ASTERISK” Registro N° 3752348, para distinguir productos de la clase
9 en Estados Unidos.

o “ASTERISK” Registro N° 0859073, para distinguir productos de la clase
9 en Unién Europea.

L “ASTERISK” Registro N° 827533470, para distinguir servicios de clase
42, en Brasil.

El Segundo Solicitante sostiene que estos registros son s6lo una muestra de su
mejor derecho respecto del nombre de dominio chileasterisk.cl en disputa, pues su
marca comercial y signo distintivo es sencillamente idéntico al nombre de dominio
solicitado, sin que se haya incorporado ningun elemento diferenciador. DIGIUM,
INC. hace presente que anadir la expresion “CHILE” no confiere distintividad al



dominio solicitado, pues el .CL es precisamente el topénimo de Chile, tal como lo ha
dejado de manifiesto la jurisprudencia en la materia. A modo de ejemplo, en el fallo
recaido en el juicio por el nombre de dominio pathfinder-chile.cl se sostuvo lo
siguiente: “cabe destacar que la demandante es titular del nombre del dominio
PATHFINDER.CL, idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa
pero sin la expresion “CHILE”, expresion que en caso alguno podria estimarse que
es un elemento diferenciador suficiente y adecuado en relacion con sus marcas,
razon social y nombres de dominio, y ello debido a que la extension .CL es el
toponimo de CHILE en Internet’. En el caso de autos, afiade el Segundo Solicitante,
la situacion es analoga, porque es titular de registros de marca para la expresién
“ASTERISK” en Chile.

DIGIUM, INC. indica que es reconocida y légica la actitud de los usuarios de Internet
de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un
usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio chileasterisk.cl a la marca
y producto computacional “ASTERISK” de su propiedad, de manera que el dominio
solicitado no parece mas que una simple extension de este ultimo. Ademas, el
Segundo Solicitante indica ser asignatario de nombres de dominio que incluyen la
expresion “ASTERISK”, tales como asterisk.org y tuasterisk.cl.

Por lo anterior, DIGIUM, INC. estima que es evidente el riesgo de confusion que
existe para los usuarios de Internet a causa de la solicitud del Primer Solicitante, con
los evidentes perjuicios que dicha confusion importa para el sistema registral de
nombres de dominio, asi como para él.

El Segundo Solicitante reitera que don JOSE CORNELIO TEODORO VERGARA
ACEVEDO se limit6 a tomar en forma exacta, la marca de DIGIUM, INC.,
anteponiendo a esta la expresién “CHILE”, la que no puede ser considerada en caso
alguno, como un elemento diferenciador suficiente. De esta manera, resulta que el
dominio solicitado es sencillamente idéntico a su marca registrada “ASTERISK”,
pues ha sido reconocido por la jurisprudencia en la materia que la palabra “CHILE”
no confiere distintividad en un dominio en .CL., respecto de otro. Asegura, que la
expresion “ASTERISK” es asociada a DIGIUM, INC. a través de sus marcas, las
cuales se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real para distinguir un
conocido y ampliamente utilizado programa computacional para facilitar las
telecomunicaciones y que es reconocido por los usuarios de Internet (y
consumidores en general) como un producto original, innovador de gran calidad y
prestigio en el mercado, que goza de fama y notoriedad.

Asi las cosas, DIGIUM, INC. considera que los usuarios de Internet enfrentados al
dominio chileasterisk.cl podrian pensar con toda légica y razén que éste contiene
informacion relativa a sus productos que ya se encuentran en el mercado y que
denomina y distingue con el nombre “ASTERISK”, para ser ofrecidos precisamente
en Chile. Sostiene, fundado en la fama y reconocimiento en Internet, que este
dominio sera asociado a DIGIUM, INC., quien posee un vinculo real y efectivo, asi
como derechos previamente adquiridos sobre el signo que forma el dominio
disputado. Al respecto, es importante sefalar que el articulo 14 del Reglamento
dispone expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los



principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros’.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante rescata lo sefialado en la sentencia
recaida en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se
concluy6 que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a: “.../a parte
que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes
sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en
disputa.”

DIGIUM, INC. asegura que como la funcién basica de todo nombre de dominio es
aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada
usuario de Internet, en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer
Solicitante de autos esta funciéon no se estaria cumpliendo. En razén de lo anterior,
corresponde rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de
dominio chileasterisk.cl ya que, de lo contrario, se permitira que un tercero haga
uso de una marca comercial de su propiedad, que esta debidamente registrada ante
el INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que
llevaria a una inevitable confusién de los mismos.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos anos
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacion con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
electrénica” o bien una “denominacién” por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los
diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como paginas
Web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, “NIKE”, “IBM” o “LIDER”
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacibn o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefiala que debe tenerse presente el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de dominio. El
Segundo Solicitante sefala que en el derecho comparado y, por cierto, en los
Ultimos afnos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y légica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de
aspectos, caracteristicas y propésitos con las marcas comerciales, de tal entidad
qgue permiten sostener que los dominios, ademas de la funcion técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o
servicios que se ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan
en errores o confusion con respecto a ellos. Finalmente se puede agregar que han
pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores
acerca de los productos y fortaleciéndose asi la marca.



En este sentido, el derecho comparado y, en los Ultimos afnos también por la
uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y l6gica
relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

Por otro lado, senala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entrd en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto,
en su titulo preliminar, dicha normativa sefiala que se considerardn como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “E/
nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.”
Agrega DIGIUM, INC. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor
autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunién de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones
profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
establecen que en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafnosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, “Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que
Su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion
de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Al respecto,
DIGIUM, INC. hace presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de
dominio al Primer Solicitante se estaria produciendo una seria dilucién de la
reconocida marca “ASTERISK”, ademas de inducir claramente a error a los
usuarios que podrian llegar a asociar su marca con una actividad desarrollada por
un tercero. Ademas, en el caso particular de autos, el dominio es virtualmente
idéntico a la marca, nombres de dominio y nombre de un reconocido software para
las comunicaciones, desarrollado y ofrecido en el mercado por esta empresa. Por
ello, sostiene que dada la virtual identidad entre marca y dominio, el usuario de la
Web no desvinculara chileasterisk.cl del conocido programa computacional
“ASTERISK”, de DIGIUM INC.



El Segundo Solicitante indica que en sintesis, el criterio que reconoce la relacién
existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente
aceptado vy, por lo tanto, corresponde su aplicacién a la resoluciéon del conflicto
suscitado en estos autos y que se debe tener presente que es titular de registros
marcarios vigentes idénticos al nombre de dominio disputado.

Anade el Segundo Solicitante que es aplicable el criterio de la notoriedad del signo
pedido, ya que dicha teoria postula que el titular de un nombre de dominio debe ser
la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido,
las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién en un
lugar determinado, son objeto de una especial proteccién, la que se amplia mas alla
de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

DIGIUM, INC. estima que el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial
Legitimo también es atingente a este caso, ya que este principio se refiere a que
tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o
servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. En
este sentido, senala que tiene registrado el signo “ASTERISK” ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial. Dicha expresion corresponde al nombre de uno de
los productos que ofrece esta empresa a nivel internacional, constituyéndose como
una de las marcas mas reconocidas del mercado en su area. Ello es el resultado de
los esfuerzos del Segundo Solicitante en orden a posicionarlos entre los de mayor
calidad en su tipo.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la
Identidad, el cual establece que correspondera asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo anterior, para el
Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto le corresponde, ya que es
titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al dominio en disputa y cuenta
con una familia de marcas comerciales para el signo distintivo de su programa
computacional “ASTERISK”, las que efectivamente se utilizan en el mercado en
Internet para distinguir sus reputados productos. Por ultimo, el Segundo Solicitante
hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como
en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl: “E/
criterio de la identidad senala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar
a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo..”

Ademas, el Segundo Solicitante sefala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y
tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya
la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estimare ser alli
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion



de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta.” El Segundo Solicitante sefiala que las marcas famosas y notorias, como
es el caso de la marca comercial “ASTERISK”, han de protegerse especialmente
por los paises miembros de la Unién, toda vez que de su explotacién no autorizada
se deriva, por un lado la dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas v,
por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y
servicios que no han contribuido a la creacién de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

DIGIUM INC. sefnala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un
tercero, los usuarios de Internet asociaran dicho nombre a ella, o deduciran
l6gicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y
causando confusién. Ademas, cita también el articulo 10 bis del Convenio de Paris,
sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1)  “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal.

2)  “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial.

3)  “En particular deberan prohibirse:

a) “Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

c) “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

Por lo sefalado precedentemente, el Segundo solicitante reitera que le parece
evidente la confusion que se produciria de otorgarse el nombre de dominio en
disputa a un tercero que en nada se relaciona con él, ya que la expresién
“ASTERISK”, incorporada al dominio disputado, corresponde y se asocia
directamente con DIGIUM INC. al coincidir con la marca de la que es duena, con
sus nombres de dominio y con el nombre de su reconocido software computacional.
Cabe mencionar que los articulos sefalados del Convenio de Paris, tienen plena
vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

DIGIUM INC. indica que es importante destacar que el término “ASTERISK” que
identifica al reconocido software informatico para el area de las comunicaciones,
que desarrolla y ofrece, se utiliza efectivamente en Internet, asociado a ella. A este
respecto sus productos que se distinguen en el mercado por la marca “ASTERISK”



son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio Web
asterisk.org, donde se puede apreciar un uso efectivo de esta marca, para
distinguir su reconocido software computacional para aplicaciones telefénicas.
Entonces, resulta clara la asociacibn que realizardn los usuarios y publico
consumidor chileno, entre el nombre de dominio solicitado chileasterisk.cl y el
reconocido software informatico “ASTERISK” que ofrece el Segundo Solicitante en
el mercado.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, la titularidad de una familia de
registros marcarios vigentes en Chile y en el extranjero, la fama y notoriedad de
estos, la vinculacién de esas marcas con los productos que efectivamente ofrece
DIGIUM INC. en el mercado, asi como la difusion mediatica que tienen los mismos y
la titularidad de nombres de dominio afines, considera que es el Segundo Solicitante
el titular del mejor derecho para la obtencion del nombre de dominio en disputa.
Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados,
acreditan que ha sido esta empresa quien ha conferido fama, notoriedad vy
distintividad al signo “ASTERISK” a nivel internacional.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos
solicitudes validamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en
el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalizacion y a los plazos de
interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de
solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los que concluyen
necesariamente en el mejor derecho de DIGIUM INC. sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres
de dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red, la asignacién del dominio chileasterisk.cl al Primer Solicitante,
constituiria una causal de error y confusién en el publico usuario y consumidor.
Agrega que dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables
proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de DIGIUM
INC.

Que con fecha 27 de enero de 2012, se provee el escrito presentado con fecha 21
de diciembre de 2011 por dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion del Segundo Solicitante, DIGIUM, INC., y se da traslado,
notificandose a las partes por correo electronico.

Que con fecha 1 de marzo de 2012, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.



Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicaciéon de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

Que en el presente juicio arbitral, tnicamente el Segundo Solicitante, DIGIUM, INC.,
ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el
nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, don JOSE CORNELIO TEODORO VERGARA
ACEVEDO, no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en cuestion.

Que el Segundo Solicitante acompafné documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que DIGIUM, INC. posee legitimos
derechos sobre la marca “ASTERISK”, tratdndose de un signo debidamente
registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial chileno bajo el N°
861.898 para distinguir productos de la clase 9, N° 861.899 para distinguir servicios
de la clase 42 y N° 861.900 para distinguir productos de la clase 9. Asimismo, el
Segundo Solicitante es titular de registros en el extranjero para la marca
“ASTERISK”, tales como el Registro N® 3752348 para distinguir productos de la
clase 9 en Estados Unidos, Registro N° 0859073 para distinguir productos de la
clase 9 en Unién Europea y Registro N° 827533470 para distinguir servicios de
clase 42 en Brasil.

Que, ademas, el Segundo Solicitante ha acreditado ser asignatario de los nombres
de dominio indica ser asignatario de nombres de dominio asterisk.org y
tuasterisk.cl.

Que el nombre de dominio solicitado incluye en forma integra la marca
“ASTERISK” de propiedad del Segundo Solicitante, la que es utilizada por éste en
su giro ordinario.
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Que a través de la restante documentacién acompafnada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente que la marca “ASTERISK” de su propiedad es
real y efectivamente usada en el mercado chileno en relacién a productos de la
clase 9.

Que la inclusién de la palabra “CHILE” al inicio del dominio en litigio, no logra crear
una expresion que permita su adecuada identificacién entre los usuarios de Internet
o los consumidores en general. Es asi como a juicio de este sentenciador, la
expresion “CHILE ASTERISK” llevaria a todo tipo de error y confusién, puesto que el
conjunto pedido induce a creer que el dominio en litigio perteneceria a DIGIUM,
INC., lo que no es efectivo.

Que en consecuencia, en virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer
por DIGIUM, INC., asi como la falta de ellos por parte de don JOSE CORNELIO
TEODORO VERGARA ACEVEDO, y atendiendo muy especialmente a los principios
de prudencia y equidad, este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio chileasterisk.cl al Segundo Solicitante, DIGIUM, INC.,
RUT N°79.713.300-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dofia Yuli Alvial Aqueveque y a dofa Alicia Medel Acuna,
quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 5 de julio de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial Aqueveque Alicia Medel Acufa
RUT 9.165.677-9 RUT 5.994.801-6
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