Fallo arbitral por dominio “internetmovil.cl”

JAVIER IGNACIO CASAS-CORDERO IBANEZ

-\V-

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, 14 de Diciembre de 2007

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio OF07283, de 16 de Marzo de 2007, que rola
fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacién como
Arbitro en el conflicto relativo a la inscripciéon del nombre de dominio

“internetmovil.cl”

SEGUNDO: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes de dicho conflicto JAVIER IGNACIO CASAS-CORDERO
IBANEZ, domiciliado para estos efectos en Santa Teresita 1408, de la
comuna y ciudad de Puerto Varas, quien tiene la calidad de primer
solicitante del nombre de dominio “internetmovil.cl”, el cual pidi6 a su
favor con fecha 04 de Diciembre de 2006 a las 20:37:56 horas GMT; y
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., representado por don Cristian
Mir, ambos domiciliados para estos efectos en Huérfanos 1189, piso 6,
de la comuna y ciudad de Santiago, quién tiene la calidad de segundo

solicitante del mismo nombre de dominio “internetmovil.cl”, el cual pidio



a su favor con fecha 19 de Diciembre de 2006 a las 22:18:29 horas

GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 19 de Marzo de 2007, que rola a
fojas 4 de autos, el suscrito acepté el cargo y juré desempefiarlo
lealmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido la
audiencia para el dia 02 de Abril de 2007, a las 11:30 horas, para

convenir las reglas de procedimiento.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 7 de

autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 02 de Abril de 2007, tuvo lugar el comparendo con
asistencia de dofia DORA YANEZ TERAN, debidamente facultada y en
representacion de TELEFONICA MOVILES CHILE S.A., segundo
solicitante del dominio en conflicto y rebeldia de don JAVIER IGNACIO
CASAS-CORDERO IBANEZ, primer solicitante del mismo dominio en
conflicto, procediendo a fijar y acordar, el arbitro y la parte asistente,
las normas de procedimiento por las cuales se regiria el conflicto, todo lo
cual consta en el acta levantada al efecto y que rola a fojas 13 de

autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 02 de Octubre de 2007, se notifico
a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia realizada el dia 02

del mismo mes y afo.

SEPTIMO: Que mediante escrito que rola a fojas 16, de fecha 16 de
Abril de 2007, la parte de JAVIER IGNACIO CASAS-CORDERO IBANEZ,



se hace parte en el conflicto y demanda la asignacion del nombre de
dominio internetmovil.cl, aduciendo en su favor los siguientes
argumentos de hecho y derecho que continuacion se detallan:

1. Que la solicitud de inscripcion de dominio hecha por esta parte lo
sitla como el primer solicitante y por lo tanto amparado por el
principio first come, first served;

2. Que la inscripcion no es abusiva segun la reglamentacion de NIC
Chile, en cuanto este dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o servicio sobre los que tiene
derechos el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante es
reconocido. El dominio internetmovil no es idéntico o engafioso al
de Telefénica Movil S.A. Este concepto, Internet es de uso masivo
Yy no es posible ejercer propiedad por algunas empresas y que la
palabra movil dice relaciéon a su capacidad de trasladarse de un
lado a otro;

3. Que la razon del sitio es mantener un sitio web orientado a la
prestacion de servicios y asesorias a usuarios de conectividad
inalambrica. Lo anterior se llevara a cabo por un grupo de

estudiantes de ingenieria en ejecucién en conectividad y redes;

OCTAVO: Que mediante escrito que rola a fojas 23, de fecha 17 de Abril
de 2007, la parte de TELEFONICA CHILE MOVILES S.A., en cuyo nombre
actué la abogada dofia Dora Yanez Teran, debidamente facultada,
mediante su demanda de mejor derecho hizo presente sus razones para
la asignacion del dominio en disputa. En sus dichos sostiene que esta
parte:
1. Que, la aplicacion del principio first come; first served, puede
acarrean consecuencias injustas para aquella parte que tenga

un legitimo interés en la inscripcion del dominio y que por el



hecho de tener una solicitud posterior, se vea vulnerado en sus
derechos;

. Que, en contrapeso, se aplica la tesis del “mejor derecho” para
lograr asignarle el dominio en disputa a quien pruebe y acredite
tener mejor derecho;

. Que en este sentido, resulta primordial, segun la actora, poseer
un legitimo interés marcario, comercial, empresarial y buena fe
que inspire la solicitud de inscripcioén;

. Que, en consecuencia, bajo esta hipdtesis se encuentra la
actora, toda vez que no siendo el primer solicitante, acreditara
mejor derecho sobre el dominio en disputa;

. Que Telefénica Moviles de Chile S.A., es una de las mas
importantes y prestigiosas empresas de telecomunicaciones del
pais. Esta encuentra sus origines en la sociedad Compafiia de
Telecomunicaciones de Chile S.A. (CTC), la que a través de una
serie de transformaciones sociales ha derivado en la actual
Telefénica Movil o Méviles S.A., siendo la principal empresa de
telefonia movil del pais;

. Que asi; Telefénica Moviles de Chile S.A., es sociedad filial de
Telefénica Moviles S.A., sociedad de origen espafiol, cuyo giro
es la telefonia movil y sus servicios asociados, tales como
Internet;

. Que este es una empresa de reconocimiento mundial, lider
indiscutido en su rubro, cubriendo de manera integra todas las
areas relacionadas y derivadas con tal industria, dentro de las
cuales a titulo de ejemplo: la oferta de planes de telefonia,
servicios de Internet, aparatos telefonicos, servicios
relacionados, asesorias, etc.

. Lo senalado, acredita, a la luz de la actora, una posicion de la

empresa como la mas grande empresa de servicios de



comunicaciones e internet movil del pais, que es consecuencia
de la inversion y desarrollo de los productos y servicios
ofrecidos, logrando un posicionamiento de sus marcas
comerciales, tanto interna o internacionalmente.

9. Que la mandante utiliza como nombre comercial y marca de
sus productos y servicios la expresion “telefénica moéviles”,
siendo su area de desarrollo empresarial la linea de productos
y servicios de comunicaciones moviles, entre los cuales se
encuentra aquellos servicios de “internet movil”.

10. Que la mandante ha registrado, por las mismas razones
anteriores, varias marcas comerciales compuestas o integradas
por la denominacion “maovil”, con el objetivo de que sus clientes
asocien e identifiguen ese concepto con los servicios de la
mandante, entre los cuales se encontraria aquellos de internet.

11. Asi, sefiala la actora, han registrado una serie de marcas
ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de
Economia para la expresion “moévil” y sus derivaciones.
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12. Que lo anterior se suman registros de nombres de dominio,

entre los cuales:

?? Movil.cl
Moviles.cl
Movilcom.cl
E-movil.cl
3g-movil.cl
tmovil.cl
movi.cl
telefoniamovil.cl
mobiles.cl
movilvia.cl
moviltoons.cl
movilsong.cl
movilmusic.cl
movilgames.cl
movilimage.cl
amérciamovil.cl
bagmovil.cl
computacion-movil.cl
telefénicamovil.cl
telefonicamovil3g.cl
fiestamovil.cl
promocionesmoviles.cl

chilemoviles.cl
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desafiotelefonicamovil.cl
movistar.cl
asistenciamovil.cl
movilestar.cl
movistarmovil.cl

ctimovil.cl
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telefonicamovil.cl

13. Que, sostiene la actora, el dominio en disputa no es mas que
una sutil variacion de las marcas y nombres de dominio de
propiedad de la mandante, esto porque el dominio en disputa
corresponde precisamente al concepto comercial y empresarial
de las marcas y nombre de dominio que la identifican.

14. Que, por lo anterior, no habria diferenciacion entre el
concepto de telefoniamovil o tmovil y el pretendido
internetmovil, dado que este ultimo es uno de los servicios
otorgados por el mandante.

15. Que, por lo anterior, si la asignacion en definitiva no recae
en el mandante, sino que en el primer solicitante, esto causaria
un grave perjuicio a través de la dilucion de su marca,
provocando confusiéon entre los consumidores y usuarios de

internet.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 17 de Abril de 2007, que rola a
fojas 47, se tuvo por presentada la demanda de asignacion del nombre
de dominio “internetmovil.cl” en favor de TELEFONICA MOVILES CHILE
S.A., y se confiri6 traslado a JAVIER CASAS-CORDERO IBANEZ; se
notific6 a las partes con esa misma fecha y se tuvieron por
acompafnados los documentos con citacién, los cuales rolan de fojas 35

a 47 y no fueron impugnados:



1. Impresiones pagina web donde se da cuenta de la identificacion y
uso que se hace en al misma denominacidon o concepto “internet
movil”.

2. Listado de marcas comerciales y nombres de dominio de la
representada, formados o integrados por la denominacion:

“movil”.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 02 de Mayo de 2007, que rola a
fojas 48, notificada por correo electrénico a las partes con esa misma
fecha, el tribunal recibié la causa a prueba, fijando como hechos
substanciales, pertinentes y controvertidos: Derechos e intereses de las
partes en el nombre de dominio internetmovil.cl y; Utilizacion efectiva

que las partes han hecho del nombre internetmovil.

DECIMOPRIMERO: Que con fecha 04 de Mayo se tuvo por
acompafniados mandato judicial en que otorga representacion en los
autos don Javier Ignacio Casas-Cordero Ibafiez al abogado Rodrigo
Kauak Mansurati, para actuar en estos autos, a lo cual se resolvié tener
presente el patrocinio y poder para todos los efectos legales y

acompafado el mandato judicial, agregandose a los autos.

DECIMOSEGUNDO: Que con fecha 04 de mayo, la parte de don Javier
Casas-Cordero Ibafnez, ofrece prueba testimonial, la cual se resuelve
con fecha 8 de mayo, resolucion que rola a fojas 55, en la cual se tiene
por presentada la lista de testigos, individualizados, los cuales deberan
comparecer a juicio, bajo la obligacion de la parte que los ofrece y cuya

prueba testimonial se recibira como medida para mejor resolver.



DECIMOTERCERO: Que con fecha 15 de mayo, la parte de Telefénica
Moviles de Chile S.A., ratifica lo sefialado en la etapa de discusion y
reitera y solicita tener presente los documentos ya acompafados en

autos como parte de la prueba ofrecida y rendida por su mandante.

DECIMOCUARTO: Que con fecha 16 de Mayo la parte de don Javier
Casas-Cordero Ibafhez, presenté prueba documental, los cuales se
tuvieron por acompafados con citacion de la contraria, siendo los
siguientes que rolan a fojas 62 a 69:
1. Escritura de Constitucion de la sociedad Internetmovil.cl Limitada.
2. Extracto de la constitucion de la sociedad internetmovil.cl
Limitada.
3. Contrato de prestacion de servicios entre don Erwin Patricio Antilef
Oyarzun y la Sociedad Internetmovil.cl
4. Contrato de prestacion de servicios entre la empresa Constructora
e Inmobiliaria CONFE Limitada y sociedad Internetmovil.cl
Limitada.

5. Declaracion Jurada.

DECIMOQUINTO: Que por resolucién de fecha 7 de Junio de 2007,
habiendo expirado el término probatorio, se fijo el plazo de 5 dias para

que las partes realicen observaciones a la prueba rendida habiéndose.

DECIMOSEXTO: Que con fecha 13 de junio de 2007, la parte de Javier
Casas — Cordero Ibafiez presenta sus observaciones a la prueba y al
proceso en general, reiterando su posicion temporal de ser el primer
solicitante y que en consecuencia la demandante es el segundo
solicitante del mismo dominio y por tal razén, no posee el mejor derecho

que invoca; que esta parte, el primer solicitante, ha hecho uso efectivo



del dominio al tener una empresa en formacion bajo este nombre y por
poseer contratos de prestacion de servicios con terceros a travées de una

sociedad formada bajo la misma razon social que el dominio en disputa.

DECIMOSEPTIMO: Que con fecha 26 de Junio de 2007, este tribunal
resuelve, como medida para mejor resolver, tomar prueba testimonial a
los testigos ofrecidos por el primer solicitante en audiencia especial para

tal efecto, fijAndose para su realizacion el dia 3 de Julio de 2007.

DECIMOCTAVO: Que con fecha 3 de Julio de 2007, se efectuo la
audiencia especial para rendir prueba testimonial, con la asistencia de
dofia Gabriela Carrillo Barrera, por el primer solicitante, dofia Dora
Yanez Teran, por el segundo solicitante, en presencia del Arbitro y su
actuario. Registro de la audiencia consta en acta levantada al efecto que

rola a fojas 79 de autos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cual de las
partes que ha demandado en su concepto su mejor derecho sobre el
dominio en disputa, debe, en definitiva, asignarsele, fundando Ilo
anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas
por cada uno y el analisis que de cada uno de ellos ha hecho este

tribunal.

SEGUNDO: Que este tribunal tiene la convicciobn que el primer
solicitante ha actuado con un legitimo interés, al inscribir e intentar

utilizar el nombre de dominio en cuestidon, objeto de este arbitraje.



TERCERO: Que, en sentido semejante, el segundo solicitante, ha
demostrado efectivamente tener legitimo interés sobre la expresion
“internet” y “movil”, y como éstas, estan asociadas al giro y servicios
prestados por este solicitante y por cuales es reconocido en el mercado.
Las razones antes expuestas no pueden sino calificar la buena fe en la

actuacion de este solicitante.

CUARTO: Que resulta, para este sentenciador, no solo escasa la
probanza rendida por el primer solicitante, en razén de los puntos de
prueba establecidos en el proceso, sino ademas y lo mas importante,
confusa y carentes de veracidad. Esta parte, el primer solicitante, funda
su pretensiéon de mejor derecho, entre otras razones, pero sefialando
ésta entre las mas relevantes, en que posee una sociedad de
responsabilidad limitada cuya razén social es internetmovil.cl Limitada,
pero cuya constitucion esta fechada a 30 de abril de 2007, hecho de
extrema relevancia, debido que la solicitud de dominio por parte de este
solicitante esta fechada el dia 04 de Diciembre de 2006; la segunda
solicitud, por la demandante segundo solicitante, fechada 19 de
diciembre de 2006; que, ademas, el arbitraje se aceptd con fecha 19 de
marzo de 2007 y la audiencia se tomo el dia 2 de abril de 2007, es
decir, dicha prueba fue producida con posterioridad al conflicto, lo que le
resta todo mérito juridico y fuerza argumentativa a favor de quien la

presenta.

QUINTO: Que, se suma a lo anterior la prueba testimonial ofrecida por
el primer y tomada en audiencia especial, la cual este tribunal la
considera y valora de la siguiente manera:
1. Que el testigo que presté declaraciones fue tachado por la parte
contraria por estimar que era manifiesto el interés que posee en el

juicio a favor de la parte que lo presenta;



2. Que no ha lugar a la tacha alegada por la parte contraria, por
estimar este arbitro que no existen antecedentes suficientes que
permitan establecer el grado de interés directo o indirecto que
posee el testigo en el pleito.

3. Que tomada declaracion del testigo, no da razones de sus dichos y
manifiesta claramente, desconocer las actividades que realiza el
primer solicitante; su relacion con el nombre de dominio en

disputa, o al menos, tu efectiva utilizacion.

SEXTO: Que en la etapa de discusion de este proceso, el demandante
Telefonica Moviles de Chile S.A., sefiala que posee un numero
importante de nombres de dominios y marcas comerciales que guardan
relacion con el nombre de dominio en disputa y que ha hecho uso
efectivo del mismo, siendo ademéas parte de su giro comercial y

Servicios.

SEPTIMO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio
se aplica por regla general el principio “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Como aquel principio no
importa una regla absoluta, este tiene su excepcion en la acreditacion
de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del
mismo en contra del principio antes sefialado. El valor absoluto de este
principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de
las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracion, de modo tal que el Unico modo romper
dicha igualdad de derechos es con la aplicacion no de una regla de
derecho sino de un principio, esto es; “first come, first served”. Para el
caso sublite, con los medios probatorios aportados y analizados de
acuerdo a las reglas sobre la valoracion de la prueba que rigen a este

sentenciador como arbitro arbitrador, no le cabe sino la conviccion que



el segundo solicitante posee mejor derecho al uso del dominio

internetmovil.cl

OCTAVO: Que, ademas, ante la decision de tener que preferir un signo
distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por
preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo y
su proteccion a través de privilegios debidamente publicitados frente a
terceros como es la inscripcibn de una marca comercial, con el
consiguiente fortalecimiento de la certeza juridica cuando dos o mas

personas lo han estado usando simultdneamente.

NOVENO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al
criterio de identidad, el cual sostiene que correspondera asignar el
nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés
pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestién, es decir, a
quien tenga mas estrecha relacion con él, lo cual se valora en conjunto
con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la
titularidad del dominio, por carecer de identidad tiene la posibilidad
cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relacione con su

actual posicion y actividad profesional o comercial.

DECIMO: Que, junto a lo anterior, el anexo 1 de la Reglamentacion
antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediacién y Arbitraje,
en su articulo 7, establece el caracter de "arbitrador”, de los arbitros
competentes para resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que
significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal
civil, que el arbitro debera resolver, ademas, de acuerdo a lo que su
prudencia y equidad le declare; que precisamente sobre la base de estos
principios es que este Arbitro ha valorado la prueba acompafada en

autos para respaldar la conviccion de su decision.



Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3, y siguientes del anexo

1, sobre Procedimientos de Mediacion y Arbitraje de NIC Chile;

RESUELVO;
PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “internetmovil.cl” al
segundo solicitante, esto es, TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante.

Notifiguese por carta certificada a las partes y a NIC Chile en la forma
correspondiente; firmese la presente resolucion por el arbitro, su
secretario y dos testigos. Remitase el expediente a NIC Chile una vez

transcurrido el plazo para eventuales recursos.

RICARDO SANDOVAL LOPEZ GONZALO ANGELI GUTIERREZ
Juez Arbitro Secretario
Manuela Contreras Contreras Pablo Sallés Ubilla

8.977.283-4 9.900.757-5



