En Santiago de Chile a 17 de diciembre de 2009.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO11173 de fecha 7 de agosto de 2009 me notificd de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “e-shop.cl”, designacion que acepté con fecha 10 de agosto de 2009,
y que fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Gonzalo Alfonso Cabezas Pagliotti, Rut 15.143.046-5,
con domicilio en ésta ciudad, Huérfanos 1891 departamento 49 C de la comuna de
Santiago, correo electronico gonzalo.zapata@widesolutions.cl; 2) Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A., rut. 92.580.000-7, representada por Silva & Cia. y en autos por
los abogados don Jaime Silva Barros y don Rodrigo Ledn Urrutia, con domicilio en ésta
ciudad, Hendaya 60 piso 4° de la comuna de Las Condes, correo electronico

dominios@silva.cl y rlebn@silva.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitrgje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “e-shop.cl”,
suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 12 y siguientes de estos autos se encuentra €l acta en e que constan las
normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral con la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Gonzalo Alfonso Cabezas Pagliotti.

Don Gonzalo Alfonso Cabezas Pagliotti presentd escrito de planteamientos para acreditar
su megor derecho sobre e nombre de dominio en disputa, sefiadlando que e sitio se
concibe bajo la abreviatura de e-shop.cl, por el nombre de electronic shop, que contempla
vender todo tipo de articulos electronicos, no considerando software, via Internet por
medio de compras electronicas. Ademés sefida que el nombre del sitio e-shop.cl,
fonéticamente se pronuncia como se lee (e shop), considerando que nuestro idioma nativo
es el espanol y para cualquier evento publicitario que llegase a suscitarse, se considera la
regla mencionada. Agrega que € sitio e-shop.cl cuenta actualmente con una pégina
establecida (www.e-shop.cl) en constante etapa de desarrollo y que se especializa en €l
rubro fotogréfico, registrando movimiento de ventas.

1.5.2 Planteamientos de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada
por Silva& Cia.

Consta a fojas 54 y siguientes de autos que don Rodrigo Ledn Urrutia en representacion
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. presentd demanda de asignacion de
nombre de dominio “e-shop.cl” fundamentandola que su representada es una destacada y
ampliamente posicionada empresa con afos de existencia en nuestro pais, nacionalmente
reconocida y famosa. Agrega que su representada protegié como marcas comerciales |-
Shop e Ishop, agrega que I-Shop es marca utilizada profusamente para indicar todos sus
servicios relacionados con comercio electronico de sus servicios y productos, tal es asi



gue el nombre de dominio 1-Shop.cl de su representada remite al sitio web de 1-Shop de
ENTEL. Sefida que € nombre de dominio E-Shop es cuasi-idéntico a las marcas de su
cliente y fonéticamente idéntico por lo que de asignarse al primer solicitante es del todo
claro que los consumidores erraran en cuanto a origen de los servicios, productos 'y al
origen empresarial de todo lo que eventuamente se puede remitir desde el nombre de
dominio de autos. Ademas sefiala que de otorgarse a la contraria se estaria afectando a
patrimonio industrial de su parte. Sefiala que e concepto E-Shop no solamente se
estructura en base a las marcas comerciaes que identifican en el mercado a su mandante
y sus productos y servicios, sino gue peor aln, se utiliza una marca comercial |-Shop,
debidamente registrada, vulnerdndose abiertamente un derecho de propiedad sobre ésta
expresion. Cita € articulo 14 y 22 del Reglamento Nic Chile. Reitera el tema de la
dilucion marcaria, en cuanto a que si en e mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresion idéntica a las marcas y dominios de su representada, que
identifique ademéas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los
servicios de su representada y que no corresponden a ella, indudablemente empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociados a los signos
registrados por su mandante. Esta situacion ademés de ser injusta resulta contraria a
derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su representada tiene sobre
sus signos y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa,
acompafia los siguientes documentos: Informe de las marcas comerciales de su
representada ENTEL de la marca |-Shop; Copias impresas de certificados de las marcas
comerciales 1-Shop e Ishop; Copia impresa de home page de sitio web [-Shop en que
aparecen los servicios y productos asociados a la marca; y certificado emitido por el sitio
web de Nic Chile en que consta que e nombre de dominio i-shop.cl es de propiedad de

su mandante.



|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Gonzalo Alfonso Cabezas Pagliotti.

Consta afojas 57 de autos, que don Gonzalo Alfonso Cabezas Pagliotti evacué traslado a
la demanda presentada por la contraparte, y sefiala que e nombre del sitio E-SHOP no es
idéntico a I-SHOP, para efectos de publicidad y en particular la pronunciacién, no se
asimilan el uno de otro, considerando que fonéticamente ENTEL hace mencion de su sitio
como “ Al SHOP’ y su sitio como “E SHOP”, por lo tanto, no existe un aprovechamiento
del prestigio como se menciona. Se preguntas ¢Bajo lo expuesto por la contra parte, no
se puede crear ninguin sitio como por ejemplo A-SHOP, U-SHOP, porque se consideraria
el mismo argumento de aprovechamiento de prestigio? El concepto del negocio puede ser
muy diferente y carece de relacion en este caso. Finalmente sefiala que su rubro es de
equipamiento fotografico y es totalmente diferente al-SHOP, por 1o mismo cree merecida
la adjudicacion del sitio para operar sus ventas fotogréficas en él y sempre en buena fe.

1.6.2 Respuesta de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada por
Silva& Cia

Condgta a fojas 60, que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada

por Silva & Cia. Hizo presente que fonéticamente E-Shop e I-Shop son cuas idénticas,

mas alin que en el ambito de Internet la“E” se pronuncia como “1”, como pronunciacion

en inglés. Agrega que la parte contraria alega usos y no ha probado nada en éstos autos..

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 68 de autos, con fecha 4 de diciembre de 2009 no existiendo diligencias
pendientes, se citd a las partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las

partes por carta certificada.-



.- PARTE CONSIDERATIVA.

1.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Gonzalo Alfonso Cabezas
Pagliotti con fecha 11 de mayo de 2009 solicité € nombre de dominio “e-shop.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. representada por Silva & Cia. lo solicité con fecha 25 de mayo
de 20009.-

1.2 Que don Gonzalo Alfonso Cabezas Pagliotti fundamenté su mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa en que su sitio se concibe bajo la abreviatura de e-
shop.cl, por € nombre de electronic shop, que contempla vender todo tipo de articulos
electronicos, no considerando software, via Internet por medio de compras electronicas.
Ademés sefidla que el nombre del sitio e-shop.cl, fonéticamente se pronuncia como se lee
(e shop), considerando que nuestro idioma nativo es el espariol. Fundamenta que el sitio
e-shop.cl cuenta actualmente con una péagina establecida (www.e-shop.cl) en constante
etapa de desarrollo y que se especializa en € rubro fotogréfico, registrando movimiento

de ventas.

1.3 Que Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. representada por Silva &
Cia. fundamentd su mejor derecho en que es una destacada y ampliamente posicionada
empresa con afios de existencia en nuestro pais, nacionalmente reconocida y famosa.
Agrega que es titular de las marcas comerciales |I-Shop e Ishop, agrega que I-Shop es
marca utilizada profusamente para indicar todos sus servicios relacionados con comercio
electrénico de sus servicios y productos, tal es asi que el nombre de dominio 1-Shop.cl de
su representada remite al sitio web de 1-Shop de ENTEL. Sefiala que € nombre de
dominio E-Shop es cuasi-idéntico a las marcas de que es titular y fonéticamente idéntico,
por lo que de asignarse al primer solicitante es claro que los consumidores erraran en
cuanto al origen de los servicios y productos, y a origen empresarial de todo lo que



eventualmente se puede remitir desde el nombre de dominio de autos.

1.4 Que debe considerarse de la documentacion acompafiada y no objetada, que ha
guedado acreditado en autos que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
representada por Silva & Cia. es titular de la marca registrada “1-Shop.cl” , designacion
cas idéntica a nombre de dominio de autos, “e-shop.cl”. En efecto, la Unica diferencia
es e cambio de la letra “i” por la“€’. Sin embargo, éste sentenciador considera que la
diferencia antes mencionada, en €l caso de autos, le otorga una diferenciacion a nombre
de dominio solicitado, “e-shop”, respecto de la marca registrada “1-Shop”, atendido que
fonéticamente suenan distinto “€’ e “i”, y ademéas por cuanto resulta evidente de los
antecedentes acompariados por las partes que en el caso del primer solicitante la letra e’
identifica la prestacion de servicios de venta de productos “electronicos’, en cambio, en
el caso del segundo solicitante la letra “i” identifica la prestacion de servicios de ventas
por “Internet”. Por otro lado, este sentenciador considera que en Chile fonéticamente el
dominio e-shop se pronuncia como se lee dado que € idioma que se habla en nuestro pais
es el espafiol. Atendido lo anterior éste sentenciador considera que la marca “I-shop” del
segundo solicitante no es idéntica ni engafiosamente similar a nombre de dominio “e-
shop”.

1.5 Que ademéds debe considerarse que s bien la Empresa Naciona de
Telecomunicaciones S.A. es titular de la marca y del nombre de dominio “i-shop.cl”, no
por ello puede pretender apropiarse de todos los otros dominios como “ashop”, “e-shop”,
“0-shop” y “u-shop”., por cuanto, como sucede en e caso de autos, la letra puede
significar una distincién que identifica los servicios que presta un tercero distinto a la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

1.6 En consecuencia, éste sentenciador ha llegado a la conviccion que e nombre de
dominio solicitado, e-shop.cl, no es idéntico ni engafiosamente similar a la marca



registrada y nombre de dominio, i-shop.cl, y que por el contrario s identifica a los
productos y servicios que presta e primer solicitante, don Gonzalo Cabezas Pagliotti,
guien lo ha solicitado precisamente para vender productos electrénicos.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “e-shop.cl” a don Gonzalo Cabezas Pagliotti.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.



Autoriza dofia Maria José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.



