- FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO HOTSPOTS.CL

Santiago, 14 de enero de 2011.
VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 31 de agosto de 2010, pot el cual Nic Chile comunica que en el
conilicto por la inscripcion del nombie de dominio HOTSPOTS CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electronico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 31 de agosto de 2010, en el
que se adjunta copia del oficio N°12801.

3 El oficio OF12801 fecha 31 de agosto de 2010, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Herconet Ltda (Héctor Andiés Contreras Arias), como primet
solicitante y como segundo solicitante dofia Susana Semblantes Moncayo representada por Silva &
Cia, que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 13 de septiembre de 2010, donde el suserito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y juta desempefiar el cargo con la debida fidelidad v en el menor
tiempo posible, citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento,
que se envi6 con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de [a misma por correo electronico a Nic
Chile y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacién del nimero 6 anterior fue despachada a las partes con fecha 22
de septiembre de 2010, por correo certificado.

7. Resolucioén de primera audiencia que rola a fojas 10 de fecha 22 de septiembre de 2010, en la
que constan las firmas de don Héctor Andiés Contreras Arias en representacion de Herconet Ltda.,
primer solicitante; dofia Maria José Arancibia Obtador vy la del arbitro, la que fue despachada con esta
misma fecha por correo electrénico, tal como consta a fojas 11 del expediente.

8. Escrito que rola a fojas 12 y siguientes presentados con fecha 22 de septiembre de 2010, por don
Gonzalo Sanchez Serrano en representacion de Semblantes Moncayo, en el que acompafia documentos
con citacién y delega podet a dofia Maria José Arancibia Obrador, sin petjuicio de su facultad de
reasumit en cualquier momento.




9 Escrito que rola a fojas 14 y siguientes de fecha 6 de octubre de 2010, presentado por don
Rodrigo Leén Urrutia en representacion de Susana Semblantes Moncayo, en el que solicita asignacion
del nombre de dominio HOPTSPOTS.CL, acompariia documentos con citacidn; patrocinio y poder.

10, Escrito que rola a fojas 125 y siguientes presentados con fecha 6 de octubre de 2010, por
Herconet Limitada como primer solicitante.

11 Correo electidnico que rola a fojas 128 de fecha 8 de octubre de 2010, con el que se dio traslado
a la documentaciéon presentada por el primer y segundo solicitante del nombre de dominio

HOTSPOTIS CL.

12.  Escrito que rola a fojas 129 vy siguientes presentados con fecha 18 de octubre de 2010 por los
representantes de Herconet Limitada.

13, Escrito que rola a fojas 143 y siguientes presentados con fecha 19 de octubre de 2010 por dofia
Maria José Arancibia en representacion de Susana Semblantes Moncayo, segundo solicitante del
nombre de dominio HOPTSPOTIS CL.

14 Cotreo electronico que rola a fojas 145 de fecha 25 de octubre de 2010, con el que se dio un
segundo traslado a la documentacion presentada por las partes

15.  Escrito que rola a fojas 146 y siguientes presentados con fecha 2 de noviembre de 2010 por los
representantes de Herconet Limitada, en respuesta a la documentacion presentada por el segundo
solicitante.

16.  Escrito que rola a fojas 154 y siguientes de fecha 3 de noviembre de 2010, presentados por dofia
Maria José Arancibia en representacién de Susana Semblantes Moncayo, con el que da respuesta a los
argumentos presentados por el primer solicitante.

Y ITENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacidn y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el tegistro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
trtamitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segilin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil

i Que a la audiencia del dia 22 de septiembre de 2010 a las 16:30 his,, fijada en la resolucién que
tola a fojas 6 para la 1ealizacion del comparendo en el gue se acordaria el procedimiento del presente
arbitraje, asistieron don Héctor Andrés Contreras Arias, en 1epresentacién de Herconet Limitada como
primer solicitante; y dofia Maria José Arancibia Obiador en representacion de dofia Susana Semblantes
Moncayo, como segundo solicitante




M. Que don Rodrigo Ledn Urrutia del Estudio Silva & Cia, en iepresentacion de dofia Susana
Semblantes Moncayo, presentd escrito de fecha 6 de octubie de 2010 en el que solicita le sea asignado
el nombre de dominio HOTSPOTS CL v argumenta que su representada es la titular de las marcas
HOTSPO1T y HOTSPOT INITERNATIONAL, cuyos registros son: N°688.486; N°688 482, N°688 480;
N°688 485, N°688 484; N°488.483, copias de dichos registros rolan a fojas 45 a la 54 del expediente.
Que la empiesa que desarrolla estas marcas es HOT SPOT INTERNATIONAL cuya descripcion se
acredita por copias del sito web que rola a fojas 27 a la 40 de autos Que ademas de tener inscritas sus
marcas, también existe una real actividad, giro y uso ellas. Que pide tener en cuenta que hoy en dia
Internet constituye un fundamental canal de publicidad e identificador de productos y servicios, siendo
su propésito evitar el que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y
que los usuarios de Internet localicen terminales informéticas conectadas a la red de manera simple y
1apida.

IV.  Que don Rodrigo Leodn, agrega que el reciente fallo recaido sobie el dominio de su representada
HOTSPOTFX.CL de fecha 8 de septiembre de 2009, dictado por el Arbitro Christian Ernst en el que se
destaca que: “dicho dominio contiene en forma integra la marca comercial HOTSPOT de propiedad de
su represeniada, agregdndose unicamente las letras F y X al final, cuya diferencia no se hace relevante.
Que el dominio es fonéticamente muy similar a la marca de dofia Susana Semblantes Moncayo, por lo
que necesariamente se asociard este dominio a la marca comercial antes mencionada”, copia de dicho
fallo rola a fojas 119 a la 124 del expediente. Que es improcedente asignar el nombre de dominio al
pumer solicitante, especialmente porque se utilizard para el mismo rubro. Que se atentaria contia el
derecho de propiedad que tiene su representada, la que tiene dentro de su patrimonio una marca
comercial y que dicho registro constituye un monopolio legal, protegido y amparado a nivel
constitucional. Que dicha proteccion data del afio 2006. Que al ser una marca famosa y notoria, pide
tener presente la competencia desleal, Ia que esta regulada a nivel internacional por el convenio Paris.

V. Que don Rodrige Ledn hace mencion que el dominio HOTSPOTS.CL y sus marcas comerciales
se identifican inequivocamente con su representada, por lo que pide tener en consideracién todos los
argumentos de hecho y derecho expuestos, v las facultades reglamentarias de este &rbitro que le permita
conceder el dominio en disputa a su mandante.

VI.  Que por escrito de fecha 4 de octubre de 2010, el primer solicitante Herconet Limitada otorga a
favor de don Héctor Contreras Arias, poder v mandato para ejercer todas las facultades necesarias para
representatlos en este arbitraje. Que Herconet Ltda , es una empresa fundada en el afio 2009 por jévenes
profesionales del area informatica y disefio, que se especializa en el uso de tecnologias de informacién
para crear soluciones eficientes y robustas a emptesas y personas tanto en el mercado nacional como
internacional Que sus principales servicios estan en el ambito de Proyectos web, disefio grafico,
desarrollo de software a medida, consultoria informdtica, soporte computacional y publicidad en
Internet. Que su objetivo es brindar soluciones completas y personalizadas a sus clientes, en la areas
Informaticas vy Publicidad.

VII.  Que el Sr. Contreras agrega en su escrito mencionado en el punto anterior, que Hetconet
Limitada solicito el registro del dominio HOPTSPOTS.CL cumpliendo con todos los plazos y siendo el
primer solicitante para el dominio. Que previo a su registro, verificaron si existia algiin derecho en el
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sitto web de la INAPI, en el cual no existia maica registrada con el nombre HOPISPOTS Que sin
animos de perjudicar o de mala fe, registraron dicho dominio. Que no pretenden con este dominio ser
identificados como una marca comercial y que ademas, cuentan con un proyecto llamado “Wifi Libre”
cuya direccién de Internet es www.wifilibre.cl, con ¢l cual manejan v tienen ¢l dominio total del sitio
Web. Que el termino hotspots se conoce popularmente en el drea de informatica como conexidn
inalambrica o punto de acceso para conexiones a una red Que con el dominio en conflicto, pretenden
desarrollar proyectos de conexiones inalambricas y que al hacer una busqueda en Internet a través de
Google sobre wifi libre, éste arroja a la pdgina del sitio “wi-filibie cl”, siendo una muestra de que es
conocida a nivel nacional e internacional

VIIL  Que también mencionan que existen otras paginas con nombre exacto HOTSPOT, pero no son
propiedad de la demandante y con rubros muy diferentes. Que la no asignacién del dominio en conflicto
a Herconet Limitada, afectaria directamente al proyecto de conexiones inalimbiicas ya que ¢s el termino
mas adecuado que hace referencia a dicho proyecto y el mas facil de entender por los usuarios Que
actualmente la pagina HOISPOI.CL estad en funcionamiento y pertenece a una persona externa al
presente conflicto relacionada con comida rdpida, ¢l que se diferencia claramente del dominio
HOTSPOTS.CL en disputa. Que la parte demandante no aplica o ejerce ningln control sobre el
dominio HOTSPOT.CL que es similar al dominio en conflicto y que ninguna pagina web con ese
nombre estd registrada a nombie de la demandante y no existe negocio ni marca conocido en donde se
esté aplicando.

IX.  Que al dax traslado de los documentos presentados por ambas partes, Herconet Limitada contesta
a los argumentos de la contra parte, sefialando que la abogada de la demandante no menciond en el
comparendo ninguno de los puntos citados en la defensa que ella postula. Que ellos siempre estuvieron
ablertos a entregar todo tipo de informacién requerida por la contraparte v han sido transparente al
momento de disputar el dominio en conflicto. Que luego de revisar los puntos de la defensora de la parte
demandante, expresan un error cometido, ya que segun su punto de vista informdtico no debiera
asignarse el dominio HOTSPOTS.CL como marca registrada, ya que es un término familiar y genérico
en el mundo de la informatica y ahora esta pasando a ser usado cada dia mas por las personas

X, Que Herconet Limitada menciona que el nombre hotspot de la parte demandante no tiene
actividad en Chile, por lo que la existencia de un sitio con el mismo nombre no perjudicaria su negocio
en lo absoluto, ya que el nombre de su negocio es HOPISPOTINERNATIONAL que se diferencia
claramente del dominio en disputa. Que éste no tiene actividad ni es conocido en Chile, sino en México.
Que actualmente su empresa trabaja en proyectos para el beneficio de las personas y los usuatios y para
el gobierno de Puerto Rico y la empresa Tecsecure Inc. Que aportan con una donacién de un servicio
web gratis de alojamiento, disefio y asistencia para la red odontolégica solidaria, la que entiega atencion
dental gratuita a las personas de escasos recursos en Chile. Que con el provecto hotspost pretender
entregar Internet gratis en zonas de estratos sociales bajos o donde no exista conectividad, comenzando
en la ciudad de Concepcion.

XI.  Que no se puede presumit un acto de mala fe por parte Herconet Limitada, ya que desconocian
toda actividad comercial de 1a marca registrada o la empresa en Chile. Que se desconoce por parte de la
demandante su inicio de actividades comerciales v empresariales en Chile, en tanto Herconet Limitada
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cumple con todas las normativas para funcionar como empresa en Chile, como escritura publica de
constitucion de sociedad, publicacién en Diario Oficial, registio de comercio e inicio de actividades en
SII, 1o cual se puede demostrar mediante el Rut de la empresa. Que en base a todos los aigumentos
expuestos, no ven real derecho para optar al dominio en cuestion expiesado por parte de la demandante
dofia Susana Semblantes Moncayo.

XII.  Que dofia Marfa José Arancibia, en representacion de Susana Semblantes Moncayo, impugna €l
poder presentado por la parté contraria donde los representantes de Herconet Limitada otorgan poder a
Héctor Contreras Arias, afirmando que no consta que las personas alli mencionadas sean efectivamente
representantes de la sociedad Herconet Limitada, con lo cual falta certeza en el poderdante; que el
instrumento mismo no cumple con los requisitos legales como mandato judicial que debe ser solemne,
mediante otorgamiento de escritura ptblica, por lo tanto al faltar este requisito su sancién es la nulidad.

XIII. Que dofla Maria José Arancibia agrega que su representada tiene una marca registrada
HOISPOT y HOTSPOT INTERNATIONAL vy que sobre este signo existe un derecho adquirido
basados en el articulo 19 N°24 y N°25 de la Carta Fundamental. Que no cabe duda que ambos numerales
de su representada tienen proteccion a nivel Constitucional que no puede desconocerse, por lo que
estiman improcedente asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, que es inseguro y
contrario a los derechos de propiedad industrial de su mandante, considerando que se utilizard en el
mismo rubro. Que su representada tiene registrada su marca para la clase 42 correspondiente a setvicios
de computacién, setvicios de arriendos de acceso a base de datos computacionales, graficos,
informacion, audiovisual, paginas Web, pizanas electronicas, redes computacionales y materiales
computarizados de investigacidn y consulta, en el campo de megocios, noticias, clima, deportes,
computacién e informatica, juegos, entretencién, musica, teatro, cine, viajes, educacidn, estilos de vida,
hobbys, apoyo computacional y temas de interés genetal Para la clase 38, servicios de comunicaciones,
telefonica, télex, radioemisoras y television, de difusion de programas hablados, radiados y televisados.
Servicios publicos y privados de telecomunicaciones, etc. Que estas clases son justamente los tubros
para los cuales se pictende utilizar el primer solicitante de acuerdo a lo expresado en su demanda, lo
cual no dice relacion con la pagina, porque ella no se ve un uso efectivo de ella al ingresar, Que destacan
que la parte contraria no tiene marca registrada o razén social que diga relacién con el nombre de
dominio en disputa.

XIV. Que don Héctor Contreras Arias en representacion de Herconet Limitada, agiega que presentod un
poder simple junto con copia de cédula de identidad del St Roberto Albornoz Figueroa quien firma el
poder simple; copia de pagina 69 del Diario Oficial donde se anuncia a Herconet Limitada como
sociedad y copia del rut de la empresa. Que el St. Contreras pide no considerar parrafo mencionado en
escrito presentado por los 1epresentantes de Susana Semblantes Moncayo donde se menciona que “en la
pagina web no se ve un uso efectivo al ingresar” ya que sdlo es una pagina para pruebas preeliminares y
para hacer test de funcionamiento por ejemplo de hosting y no necesariamente subir un proyecto o
pagina definitiva, ya que Nic Chile da este beneficio al primer solicitante. Que hace mencion acerca del
otorgamiento del 1egistro de marca comercial del nombre HOSTPOT por parte de la INAPL segin Ley
19.039 de propiedad industrial articulo 20, partado b, en donde cita que no pueden registrarse como
marcas la denominaciones técnicas o cientificas tespecto del objeto a que se le destina Que este signo
en una denominacion técnica en el dmbito de informatica y redes que se refiere a una zona de cobertuia
WI-F1 y al igual una denominacién cientifica ya que hotspot se llama a una zona caliente, alta en
contaminantes, o lugares biologicamente mas ricos y mas amenazados de nuestro planeta.




XV. Que dofia Maria José Arancibia en tepresentacion de Susana Semblantes Moncayo, contesta al
traslado mencionando en su escrito que quiere aclarar la improcedencia de la parte contraiia en
cuestionar el 1egistro de la maica de su representada HOTSPOT, ya que es un tema de competencia del
INAPI, agrega que no se puede tratar el concepto HOTSPOT como si fuera genérico, por cuanto es una
marca 1egistrada que se encuentra dentro del patrimonio de su representada, quien le ha dado su
posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Que sobre este signo existe un derecho de
propiedad del cual se encuentra protegido a nivel constitucional y legal en el articulo 19 N°24 y N°25 de
la Constitucién Politica de la Republica y ¢s un derecho y garantia que no puede ser vulnerado a la luz
de argumentos presentados por la contraria. Que no es concebible la actitud de] supuesto represeniante
de Herconet Limitada al solicitar a este tribunal considerar ¢l fallo con el criterio que no son abogados,
ya que el tener una debida defensa judicial en carga procesal de la parte contiaria y la ausencia de ésta
no puede ser tomada como beneficio procesal o creer que se encuentra en una situacién de desventaja.

XVI Que la Srta Arancibia menciona en su escrito que si el fallo no fuera favorable a su
representada, les perjudicaria totalmente ya que ciicularfa un nombre de dominio que contiene
totalmente la marca de su tepresentada para el mismo rubro y que solo la diferenciaria por la letra “S”,
causando confusion y dilucién marcaria, sin perjudicar a las empresas nacionales jévenes que pueden
utilizar cualquier dominio que no afecte los derechos de terceros. Que valoran la actividad filantrépica
que dicen realizar, pero no puede ser a costa de un prestigio y reconocimiento de una marca previamente
registrada hace 6 afios y afectar un proyecto donde se utiliza la marca. Que impugnan los documentos
presentados por la contraparte, ya que en lo referente a los sistemas desartollados para el Gobierno de
Puerto Rico y la empresa Tecsucure INC, no consta la relacidn existente con Herconet Limitada o que
hayan desarrollados dichos trabajos para esta empresa. '

XVIL. Que el uso del nombre de dominio en conflicto ha quedado demostrado que no existe por parte
del primer solicitante, que s6lo argumenta que tiene un proyecto respecto del mismo y le reconoce un
catdcter genérico al definirlo como “conexion inalambiica o punto de acceso para conexiones de red”.
Que en cambio el segundo solicitante ha obtenido marcas comerciales a su nombre que son muy
semejantes al dominio en conflicto con el cual sdlo se difetencian en una letra, lo que constituye un
mejor derecho respecto del nombre HOISPOTS.CL que el que ha podido probar respecto de su parte el
primer solicitante.

XVIII. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de dofia Susana Semblantes Moncayo han demostrado su mejor derecho sobre el nombie
de dominio HOTSPOTS.CL. Que el uso que terceros hacen del dominio HOTSPOT CL no afecta en
decidir este caso porque no han demandado sus derechos respecto del presente dominio.

IX. Que la objecion formal al poder del primer solicitante y la nulidad que se alega respecto del
mismo, debe ser rechazada en este caso por ser este procedimiento de arbitraje desformalizado y
simplificado tal como se explica en el numerando I de estos mismos considerandos.




XX - Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes, y la
ponderacién de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos v por los medios que aconseja la
recta 1azoén, el criterio 1acional puesto en juicio, el sentido comun v la recta intencién, han permitido a
este arbitto alcanzar la conviccidn necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio
HOISPOISCL

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombie de dominio HOTSPOTS CL, pedida por dofia Susana
Semblantes Moncayo.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio HOTSPOTS.CL, pedida por Herconet Limitada.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electidnico y por catta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbittaje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

Pabio Ruiz-Tagle
Arbitro Atbitrador

* Autoriza la firma del Arbitro Arbitiador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.

/ Caroltha Moya Nufiez
t. 12.287 118-5




