movicom.cl

En Santiago, a 21 de Junio de 2007.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF07277, de 8 de Marz® 2007, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion weagkitraje, a fin de resolver el conflicto
entre don José Antonio Gonzélez Calderén y Tele&miloviles de Chile S.A., por la
inscripcion del nombre de dominio movicom.cl, gakara fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que constgasfad y 3.

3.- Copia de la comunicacion de Nic Chile a lasgzamediante correo electrénico de 8 de
Marzo de 2007, dando cuenta de la designaciénudetiso como arbitro en este caso, de
fojas 5.

4.- Resolucion de fojas 6, de 14 de Marzo de 2@@r,la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a compdoen las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

5.- Notificacion de fojas 7, que se hace a lasegarbn fecha 14 de Marzo de 2007, de la
resolucién sefialada en el nUmero anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formmdade admision de envios registrados
de Correos de Chile, en los que consta el despath® partes por correo certificado, con
fecha 14 de Marzo de 2007, de los documentos defegn los nUmeros anteriores.

7.- Copia del correo electronico dirigido a Nic [@hicon copia a las partes, de fecha 14 de
Marzo de 2007, comunicando la aceptacion del dosara designacion de arbitro en este
caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electronico dirigido por Riule a las partes, dando cuenta de haber
tomado conocimiento de mi aceptacion a la designade arbitro, de fecha 15 de Marzo
de 2007, agregado a fojas 11.

9.- Escrito y documentos de fojas 12 y siguiengéesgl que consta la personeria de los
representantes de Telefonica Mdviles de Chile S.A.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 9 ol Ae 2007, con la sola asistencia de
la abogado dofia Dora Yafiez Teran, en representaeonelefénica Moviles de Chile
S.A., en el cual se fijaron las normas por las sgi@egira este procedimiento, que rola a
fojas 17 y 18.

11.- Notificacidon de fojas 19, hecha a las partesliante correo electronico de 9 de Abril
de 2007, en la cual se les envia copia del actaaaparendo indicada en el namero
anterior.

12.- Escrito de fojas 20 y siguientes, medianteuall la parte de Telefénica Moviles de
Chile S.A. presenta su demanda arbitral por asignate nombre de dominio y acompafia
documentos.

13.- Documento de fojas 31 y siguientes, consist@mt impresion de la pagina web
correspondiente a la direccién electroritg://www.movistar.cl




14.- Documento de fojas 35 y 36, consistente emasin de la pagina web situada en la
direccion electrénicattp://www.nokia.c] en la que se transcribe un comunicado de prensa
de 23 de Julio de 2001 que da cuenta de la firmandacuerdo para desarrollar futuros
servicios para teléfonos celulares entre Teleféhidgiles y Nokia.

15.- Documento de fojas 37 y siguientes, que coeatistado computacional de marcas de
propiedad de Telefénica Moviles de Chile S.A.

16.- Resolucion de fojas 44, de 24 de Abril de 2807a que se provee la presentacion de
Telefénica Méviles de Chile S.A. dandose trasladdadmisma y se tiene por acompafiados
los documentos con citacion; y su correspondientdicacion a las partes, por correo
electrénico de 24 de Abril de 2007, cuya copiarsgientra agregada a fojas 45.

17.- Resolucion de fojas 46, de 14 de Mayo de 20Ta que se cita a las partes a oir
sentencia y su notificacion por correo electrordeoigual fecha, cuya copia se encuentra
agregada a fojas 47.

Y TENIENDO PRESENTE:

l.- Que son parte en este juicio don José Antominz@lez Calderon, RUT N° 7.696.983-3,
domiciliado en Pocuro N° 2623, Oficina 604, Prowitla, Santiago y Telefénica Moviles
de Chile S.A., RUT N° 96.786.140-5, domiciliadaMimaflores N° 130, Piso 12, Santiago.

Il.- Que el asunto materia de este arbitraje ctagn resolver el conflicto suscitado entre
don José Antonio Gonzalez Calderén, como primdcitaite, y Telefonica Moviles de
Chile S.A., como segundo solicitante, por la pres@an por parte de ambos de solicitudes
competitivas para la inscripcion del nombre de agwonmovicom.cl, y determinar a quién
corresponde el mejor derecho para que se le asigrierma definitiva dicho nombre de
dominio.

lll.- Que en su demanda de fojas 20, la parte defdrdca Mdviles de Chile S.A. funda su
peticion en los siguientes antecedentes:

Como una consideracion previa sefialan que frecmemte se utiliza el principio “first

come, first served” para resolver los conflictos dieminios, sin perjuicio de lo cual el
mismo puede significar una injusticia, puesto gadria provocar un serio perjuicio a la
parte que con legitimo interés ha pedido una eikpres segundo lugar.

En cambio, debe aplicarse lo que hoy constituyeedgda general, que es el concepto del
“mejor derecho”, basado fundamentalmente en urtinegiinterés marcario, comercial,
empresarial y de buena fe que inspire la soliaiteidnscripcion del nombre de dominio en
cuestion.

Como antecedentes societarios y empresarialesapefjiae Telefonica Méviles de Chile
S.A. es una de las mas importantes y prestigiosasesas de telecomunicaciones del pais,
gue tiene su origen en la sociedad Compafia dedralmicaciones de Chile S.A. (CTC),
la que a través de una serie de transformaciomése® ha derivado en la actual Telefonica
“Movil” o “Mdviles” de Chile S.A., siendo hoy la prcipal empresa de telefonia maovil del
pais.

Esta empresa es una filial de Telefénica Movileg,.,Ssociedad de origen espafiol, cuyo
giro es la telefonia movil y sus servicios asocsadales como Internet.

La demandante utiliza como parte significativa denembre comercial y marca de sus
productos y servicios la expresion “Moviles” y slesivados, en especial la denominacion
“Movi”, integrdndola como un elemento caracteristie su identificacion empresarial.



En armonia con lo expuesto, sefialan que con elépitop de seguir creciendo y

expandiéndose en el mercado nacional, han registeadbién varias marcas comerciales
compuestas o integradas por la denominacion “Ma@gmejantes al dominio en disputa,
con el objeto de que sus miles de clientes asamiaentifiquen ese concepto con los
servicios que prestan.

El éxito empresarial resefiado y decisiones estcat®gle marketing los han llevado a
posicionar dentro del rubro de las comunicacionescamcepto “Movicom” 0 sus
equivalentes, como parte de una serie de marcasdas de ésta.

Agregan que tanto la demandante como su matriztisdares de una serie de marcas
registradas ante el Departamento de Propiedad thmlugue contienen la expresion
“Movi” destacandose las marcas: Movi; Moviline; Mi@V; Movinet; Movivox y Movichat.

En el mismo sentido, son también titulares de noswr nombres de dominio que
contienen la expresion “Movil” y sus derivados,rerbs que destacan los siguientes:
movil.cl; moviles.cl; movilcom.cl; e-movil.cl; tmadlcl; movi.cl; mobiles.cl; movilvia.cl;
moviltoons.cl; movilsongs.cl; movilmusic.cl; movédmes.cl; movilimage.cl;
chilemoviles.cl; movilstar; movilestar.cl; ctimovil

Argumentan que la inscripcion de los nombres deigionsefialados constituye una clara
demostracion del trabajo realizado en el posicioeato de la expresion “Movi” y sus
derivados, en especial destacando aquellos vinasiladas comunicaciones, como lo son

para este caso “movilcom.cl”, “movil.cl” o “movi’cl

En este sentido sefialan que el nombre de domindlispata “movicom.cl”, no es mas que
una sutil y ligera variacion de las marcas y nomhkide dominio de propiedad de la
demandante, no existiendo mayor diferenciacioreegltconcepto de “movilcom”, “movil”

o “movi”, con el de “movicom” al cual simplemente e ha eliminado la letra “I” de modo
tal que no logra a) dotar de una identidad y disiadlad propia y caracteristica al dominio
que se pretende inscribir; b) no permite distindgmiactividad propia desarrollada por el
primer solicitante; y c) produce, indiscutiblementma identificacion con la actividad

empresarial y comercial desarrollada por TelefoMéailes de Chile S.A.

En relacidon a la similitud de los nombres de domisefialan que la norma establecida en
el N° 22 del Reglamento de Nic Chile se sefiala coausal de revocaciéon de un nombre
de dominio el que sea idéntico o engafiosamentdasimiuna marca de producto o de
servicios sobre la que tiene derechos reclamargejronombre por el cual el reclamante es
reconocido.

En lo tocante a la buena fe de la solicitud deripsn del nombre de dominio en disputa
sefialan que ésta es un requisito que debe existiod® solicitante de acuerdo con la
reglamentacion de Nic Chile, toda vez que es dexalusiva responsabilidad que la
inscripcion pedida no contrarie las normas vigergebre abuso de publicidad, los
principios de la competencia y de la ética mertaasi como los derechos validamente
adquiridos por terceros.

Destacan en este sentido que la segunda solichardbrado de buena fe, sin contrariar los
principios de la competencia desleal ni de la étcantil, buscando sélo una real y
efectiva proteccion de sus intereses derivadosalzhjo empresarial que han realizado.

En cuanto a los fundamentos de derecho, hacenuelas creaciones del talento son
propiedad de sus autores como se desprende dspasidiones del Articulo 19 N° 25 de

la Constitucién Politica de la Republica, en codaacia con el Articulo 583 del Cdadigo

Civil; materias que se encuentran también reglaagest tanto en la Ley N° 17.336 sobre
Propiedad Intelectual y en la Ley N° 19.039 sobiélBgios Industriales y su Proteccién.



Analizan también igualmente diversas normas dedgld®nentacién de Nic Chile y en
particular el Articulo 14 inciso 1° que establece @s de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcién no contrarie laswas vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la étivarcantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros.

Se refieren igualmente a las normas sobre revatamatenidas en dicho Reglamento,
para concluir finalmente sefialando que el otorgataial primer solicitante del nombre de
dominio “movicom.cl” les causaria un dafio irrepégaltanto a la empresa como a sus
consumidores y usuarios de Internet.

En definitiva solicitan tener por interpuesta lasipion y demanda de mejor derecho para
la asignaciéon del nombre de dominio “movicom.cl’arld tramitacion legal y
reglamentaria, fallando finalmente el otorgamied& mismo a Telefénica Moviles de
Chile S.A. y condenando expresamente en costasaateaparte.

IV.- Que el primer solicitante no hizo uso de swedbo a comparecer a este juicio, no
obstante habérsele notificado por parte de NiceQhidesignacion del arbitro que suscribe,
como consta en el documento de fojas 5; habérsgiiicado la resolucién de fojas 6 por
carta certificada como consta de los documentofojds 7 y 8, y ademas por correo
electrénico como consta del documento agregadgaa ftO; luego de lo cual Nic Chile
volvié a notificarlo de la aceptacion del suscatta designacion de arbitro, lo cual consta
del documento de fojas 11; y tampoco evacud elattasque le fue concedido por
resolucion de fojas 44, notificada en la forma mtava fojas 45.

V.- Que el nucleo central de la argumentacion defdrica Méviles de Chile S.A. radica
en que ellos serian creadores intelectuales depl@sion “Movi” para aplicarla a telefonia
movil o telefonia celular y que ha desplegado gearekfuerzos para asociar esa expresion
y otras semejantes a dicha empresa, para ser @dosale ese modo en el mercado.

VI.- Que la argumentacion aportada por la partd elefénica Méviles de Chile S.A. no

resulta convincente, puesto que la expresion “mavi"movil’, no corresponde a un

término original que haya sido creado por Telefardviles de Chile S.A. o cualquiera
empresa de su grupo, sino se trata del términoigmbg lenguaje habitual con que se
identifica la telefonia movil o celular.

VIl.- Es una caracteristica técnica de la telefocédular que permite movilidad a las
personas que utilizan ese medio de comunicacidtaldaodo que dicho término describe
una caracteristica de tal tecnologia y no corredp@una expresion de fantasia que sea
particular, propia o identificadora de una compafifae la distinga de otras que prestan el
mismo servicio.

VIIl.- Que analizada la estructura del nombre dmitdo en disputa, aparece estructurada
sobre el prefijo “movi” del término “movil” y el gfijo “com” del término
“comunicacion”; el cual podria pertenecer a cuaguempresa, persona o entidad
interesada en el rubro de las comunicaciones nggile que, a su vez, identifigue a
ninguna de las empresas que prestan tal servideastualidad.

IX.- Que en virtud de lo anterior, Telefénica M@slde Chile S.A. no ha acreditado tener
un mejor derecho sobre el nombre de dominio eruthspazon por la que corresponde que
éste sea asignado en forma definitiva al primecitamte. La cercania conceptual con otras
expresiones también descriptivas que pueda utilzademandante, no le confiere el
derecho exclusivo a todos y cualquier término quéenga la misma raiz genérica.

X.- Que de acuerdo con lo sefalado precedentenmrresponde rechazar la peticion de
condena en costas formulada por Telefonica Modige€hile S.A.



RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Telefénica Moéviles@aile S.A., RUT N° 96.786.140-5, para
la inscripcién del nombre de dominio movicom.cl.

Il.- Acoger la solicitud de don José Antonio GorezaCalderon, RUT N° 7.696.983-3, y
asignarle en forma definitiva el nombre de dommiavicom.cl.

lll.- Rechazar la peticion de condena en costasudtada por Telefonica Moviles de Chile

S.A.

Autoricese la sentencia por un Ministro de Fe ogms testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 deldigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunst®dula nacional de identidad N°
5.199.640-2.

Santiago, 21 de Junio de 2007.



