Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
clarochileportabilidad.cl

En Santiago a 23 de Julio de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada
para resolver la disputa respecto del dominio clarochileportabilidad.cl, vengo en dictar la presente
sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en
virtud de la Reglamentacion de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos Departamento de Informatica (PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES
FULLACCION LIMITADA), Primer Solicitante, domiciliado en Av. Antonio Varas N° 496, Providencia,
Santiago; y por la otra ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. REP. SARGENT &
KRAHN, (SARGENTY KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y
MARCAS LTDA), Segundo Solicitante, domiciliado en Av. Andres Bello N° 2711, Piso 19, Las
Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 12 de Junio de 2012, se recibié en mi oficina Oficio N° 16316 materia solicita arbitraje
dominio clarochileportabilidad.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del
conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion
arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente
aceptaron.

2. Que con fecha 13 de Junio de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion
de NIC Chile este arbitro arbitrador declar6 aceptar el cargo y notifico a las partes en conflicto por
medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del
procedimiento para el dia 26 de Junio de 2012, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 26 de Junio de 2012, siendo las 12:20 horas se llevé a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante ADMINISTRADORA DE MARCAS
RD, S. DE R.L. DE C.V. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES
INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA); y con la inasistencia del Primer
Solicitante Departamento de Informatica (PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES FULLACCION
LIMITADA); y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto
de explorar la posibilidad de una conciliacion que ponga termino al presente juicio arbitral y/o de
fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentacion NIC. Al contarse con la sola
presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del
procedimiento.

4. Dentro de plazo establecido, se realiz6 el correspondiente envio de comprobante de depdsito del
Segundo Solicitante.

5. Con fecha 26 de Junio se recibid correo electronico, en donde se manifiesta la voluntad de
desistir del Primer Solicitante, en donde sefiala ser5 uno de los distribuidores mas grandes de
Claro en Chile y que no habria problema en ceder el dominio, sin embargo no se recibe poder del
firmante Sr. Marcelo pefia ni peticion con las exigencias del caso por parte de este solicitante..

6. Que con fecha 04 de Julio de 2012 y dentro del plazo de 05 dias se presentaron argumentos de
mejor derecho de parte del Segundo Solicitante, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE



RL. DE CV. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES
INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).

7. Que con fecha 10 de Julio de 2012. A presentacion del Segundo Solicitante se resuelve: A lo
principal: Se tiene por presentada demanda de mejor derecho, PRIMER OTROSI: por
acompafiados documentos con citacion, SEGUNDO OTROSI: téngase presente. Se deja
constancia que se recibieron argumentos del Primer Solicitante Departamento de Informética
(PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES FULLACCION LIMITADA), en el cual se sefiala el
desistimiento del dominio por su parte. Que de acuerdo con el punto N° 4 Fijado en las Normas
del Procedimiento, “Vencido el plazo indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se
resolvera la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado”, por lo
cual se cita a las partes a oir sentencia.

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

|. ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. es una reconocida empresa
mexicana filial de AMERICA MOVIL, dedicada al registro y proteccion de las marcas
comerciales de esta Ultima. Nuestra representada es titular de las marcas de la compafiia de
telecomunicaciones CLARO, también de propiedad de AMERICA MOVIL, que con presencia
en 18 paises de Latinoamérica, se ha posicionado como la empresa mas importante de su
rubro en el continente.

Il. América Movil nace en el afio 2000, y desde sus inicios mostro protagonismo en el rubro de
las telecomunicaciones, especificamente en lo que respecta a telefonia fija y telefonia
celular, consolidandose en el mercado mexicano, para ya en el afio 2003 comenzar una
fuerte expansion hacia el resto del continente.

lll. Ya en el afio 2004 se transforma en una de las empresas mas importantes de Centro y
Sudamérica, principalmente gracias a sus filiales TRACFONE WIRELESS en Estados
Unidos, COMCEL en Colombia y CLARO en el resto de Latinoamérica y el Caribe,
situdndose como una empresa de amplio reconocimiento e identificacion con los productos y
servicios asociados a la telefonia movil.

IV. CLARO comenz( sus operaciones en nuestro pais en el afio 2006, tras la compra por partes
de AMERICA MOVIL a ENDESA, de la licencia de telefonia mévil Chilesat PCS. A partir de
ese momento, la empresa paso a ser reconocida a través de la marca CLARO, tal como lo
hacia desde hace algunos afios en el resto de Latinoamérica y el Caribe.

V. Es tal el reconocimiento que ha alcanzado la marca de nuestra mandante, que frases como
“si hablas CLARO, CLARO que tienes mas” han quedado en la retina de gran parte de la
poblacion, quienes reconocen y asocian dicha expresion a los servicios de telefonia movil,
television por cable e internet que ofrece la empresa CLARO en el mercado nacional.

VI.

Nuestra representada mandante cuenta con una familia de marcas comerciales que
corresponden o bien se estructuran precisamente en la expresion “CLARQ” (elemento
funcional y distintivo del dominio en disputa), como parte de la estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. Estas marcas se encuentran
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

VII. Dichas marcas se detallan a continuacion:

> Registro N° 774.944, “CLARQ”, mixta, para distinguir productos, en clase 16.

» Registro N° 731.212, “CLARQ", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
» Registro N° 746.072, “CLARQ", denominativa, para distinguir productos, en clase 9.
> Registro N° 746.073, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

» Registro N° 772.713, “CLARQ”, mixta, para distinguir servicios, en clase 35.
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Registro N° 765.042, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

Registro N° 765.043, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

Registro N° 765.044, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

Registro N° 765.045, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

Registro N° 770.677, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.

Registro N° 765.046, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

Registro N° 770.678, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.

Registro N° 765.047, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 9.

Registro N° 770.679, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.

Registro N° 770.680, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.

Registro N° 770.682, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.

Registro N° 770.705, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.

Registro N° 760.763, “CLARQ", mixta, para distinguir productos, en clase 25.
Registro N° 760.764, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 41.

Registro N° 834.804, “CLARQ", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.

Registro N° 834.806, “CLARQ", denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.
Registro N° 765.050, “CLARO EMPRESAS", denominativa, para distinguir productos,
en clase 9.

Registro N° 776.073, “CLARO CARRIER”", denominativa, para distinguir productos, en
clase 9.

Registro N° 765.061, “CLARO CHIP”, denominativa, para distinguir productos, en
clase 9.

Registro N° 773.289, “CLARO DATUM”, denominativa, para distinguir servicios, en
clase 9.

Registro N° 773.283, “CLARO FACIL Y RAPIDO”, denominativa, para distinguir
productos, en clase 38.

Registro N° 861.329, “CLARO IDEAS", denominativa, para distinguir productos, en
clase 9.

Registro N° 792.944, “CLARO IDEAS MUSIC STORE”, denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

Registro N° 792.941, “CLARO IMS”, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
Registro N° 832.999, “CLARO MOVIL TV”, denominativa, para distinguir servicios, en
clase 38.

Registro N° 746.077, “CLARO ON-LINE”", denominativa, para distinguir productos, en
clase 9.

Registro N° 834.764, “CLARO PCS”, denominativa, para distinguir servicios, en clase
38.

Registro N° 765.066, “CLARO PUNTOS”, denominativa, para distinguir productos, en
clase 9

Registro N° 776.071, “CLARO QUE PUEDE MAS”, denominativa, para distinguir
productos, en clase 16.

Registro N° 776.072, “CLARO QUE PUEDE MAS”, denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

Registro N° 765.064, “CLARO QUE TIENE MAS", denominativa, para distinguir
productos, en clase 9.

Registro N° 773.288, “CLARO QUE TIENE MAS”, denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

Registro N° 837.389, “CLARO SIGA-ME”", mixta, para distinguir servicios, en clase 38.
Registro N° 819.124, “CLARO TV”, denominativa, para distinguir productos, en clase
9.

Registro N°819.121, “CLARO TV AVANZADQ", denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

Registro N° 819.122, “CLARO TV BASICO", denominativa, para distinguir productos,
en clase 9.

Registro N° 746.075, “CLARO WAP”, mixta, para distinguir productos, en clase 9.
Registro N°792.917, “CLARO Y RAPIDO", denominativa, para distinguir servicios, en
clase 38.




» Registro N° 874.533, “ICLARQ”, denominativa, para distinguir servicios, en clase 38.

» Registro N° 861.330, “IDEAS CLARQ", denominativa, para distinguir productos, en
clase 9.

> Registro N° 861.326, “IDEAS CLARO DIRECTQ”, denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

> Registro N° 860.843, “INTERNET CLARO3G”, mixta, para distinguir servicios, en
clase 38.

» Registro N° 773.184, “MI PRIMER CLARQ”, denominativa, para distinguir servicios,
en clase 38.

VIII. Los registros individualizados son una poderosa muestra del mejor derecho de nuestra

XI.

representada sobre el nombre de dominio en disputa, “CLAROCHILEPORTABILIDAD.CL”,
toda vez que este contiene su marca registrada, su nombre comercial y es virtualmente
IDENTICO a dominios por ella ya registrados ante NIC Chile.

. El término “CHILE” carece de distintividad, Jurisprudencia. En relacion con el carécter

genérico de expresiones que forman parte de nombres de dominio, creemos importante
sefialar que la jurisprudencia expresamente ha reconocido que la expresion “CHILE” no
aporta distintividad en un nombre de domino. CL, toda vez que dicha extension corresponde
al topénimo de Chile.

Es reconocida y logica 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 “CLAROCHILEPORTABILIDAD.CL", con una pagina Web relativa a los
servicios de telefonia movil, television por cable e internet que se distinguen bajo la
expresion “CLARQ" y que son ofrecidos precisamente por CLARO en CHILE, tanto para
personas como para empresas.

Cabe destacar que nuestra mandante ya es ftitular de un nombre de dominio
VIRTUALEMNTE IDENTICO al disputado, CLAROPORTABILIDAD.CL.

XIl. Pero ademas, nuestra mandante es titular de una serie de nombre de dominio que se

estructuran en base a la expresion “CLARQ”. Entre ellos destacan:

¢ CLAROCHILE.CL

¢ CLARO-CHILE.CL

¢ CHILE CLARO.CL

e CLAROMOBILE.CL

e CLAROMOVIL.CL

e CLAROMOVILES.CL

e CLAROMOVILESCHILE.CL
o CLAROCOMUNICACIONES.CL
e CLARODATUM.CL

¢ CLARODIGITAL.CL

e CLAROEMPRESAS.CL

o CLAROENLINEA.CL

¢ CLAROIDEAS.CL

e CLAROMUNDO.CL

¢ CLAROPCS.CL

¢ CLAROTECONECTA.CL

e CLAROTELEFONIAMOVIL.CL
¢ CLAROTV.CL

o AMIGOCLARO.CL

¢ CLUBCLARO.CL

¢ DIGITALCLARO.CL

¢ GPSCLARO.CL



¢ HABLACLARO.CL

¢ IDEASCLARO.CL

e MIPRIMERCLARO.CL

e MMSCLARO.CL

¢ PASATIEMPOCLARO.CL
¢ PCSCLARO.CL

¢ PLANETACLARO.CL

¢ PUNTOSCLARO.CL

¢ RECARGACLARO.CL

XIll. Para concluir, y teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que
permitird 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 de dominios
“CLAROCHILEPORTABILIDAD.CL" a la demandada en autos, inducida claramente a error,
causando confusion en el pablico usuario y consumidor.

XIV. Que se tienen por acompafiados los siguientes documentos:

1.

2.

Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el N° 3 de esta
presentacion.

Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la titularidad de
nuestra mandante respecto de los nombres de dominio sefialados en el N° 4 de esta
presentacion.

Impresion de la pagina Web del reconocido medio de comunicacion EL Mercurio
http://diario.elmercurio.com/ en donde aparece una noticia titulada “CLARO” en la
feria de la PORTABILIDAD Numérica” y que da cuenta de la intima relacion entre la
expresion PORTABILIDAD y nuestra mandante en la red global internet.

Impresion del sitio web www.clarochile.cl, en la que se puede observar el uso
recurrente del digno CLARO para distinguir la compafiia filial de nuestra mandante,
sus productos y servicios en nuestro pais, dando cuenta de su fama y reconocimiento
en el mercado nacional.

Impresién de la busqueda en el famoso buscador de internet Google, en el que al
ingresar la expresion CLARO junto a la expresion CHILE y PORTABILIDAD, todos
los resultados aluden directamente a la filial de nuestra mandante.

Copia del sitio Web www.laprensaaustral.cl, en el que se publicé una noticia en la que
se sindica a nuestra mandante como -La empresa CLARO?, dando cuenta de la
presencia de nuestra mandante en la red global internet a tevés de su signo distintivo
CLARO.

Impresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una breve resefia
histérica de CLARO Chile, dando cuenta de sus origenes, fama y reconocimiento en
el mercado nacional.

Impresion de la pagina Web del reconocido medio de comunicacion EI Mercurio
http://diario.elmercurio.com/ en donde aparece una noticia titulada “CLARO celebrd la
llegada de la PORTABILIDAD" y en donde se da cuenta de la natural relacion de
aquella expresion con nuestra mandante en la red global internet.

Impresion de la pagina Web del reconocido diario La Segunda www.lasegunda.com
en donde aparece una noticia titulada “A cinco meses de la PORTABILIDAD
numérica, CLARO lidera con 63 mil nuevos clientes” y en donde se da cuenta de la
natural relacion entre aquella expresion con nuestra mandante en la red global
internet.

10.Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio promain.cl.
11.Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio easyservice.cl
12.Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl.
13.Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio pathfinder-chile.cl.



9. Que por parte del Segundo Solicitante no se recibi6 ningln tipo de argumentos para su mejor
derecho, toda vez que el Primer Solicitante expresd su voluntad de desistirse y de ceder el
dominio.

VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad
exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en
el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud
de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de
dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor
derecho sobre el dominio solicitado clarochileportabilidad.cl, y si eventualmente una de las
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro
solicitante.

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de los
dominios y marcas con el signo distintivo “CLARQ" , registrada en Chile de acuerdo a la
prueba rendida en autos, también es cierto que el Primer Solicitante manifestd su voluntad de
desistirse y ceder el dominio en disputa, lo que en base a las facultades de este arhitro se
tienen en consideracion, en virtud de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio clarochileportabilidad.cl al Sequndo Solicitante ADMINISTRADORA DE
MARCASRD, S. DER.L. DE C.V. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz,
Rut: 14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo
domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.251.225-9



