movilestar.cl
En Santiago, a 27 de Diciembre de 2005.
VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF04976, de 6 de Jule2D05, por el cual se remiten al suscrito
los antecedentes para la realizacién de esteagbitr fin de resolver el conflicto entre don
Patricio Alejandro Torres Passalacqua y Telefoioail de Chile S.A., por la inscripcion del
nombre de dominio movilestar.cl, que rola a fojas 1

2.- La identificacion de las partes, que const@jasf2 y 3.

3.- La resolucién de fojas 4, de 18 de Julio de52@qibr la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a compadoes las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

4.- Notificacion de fojas 5, que se hace a lasegayta Nic Chile, con fecha 18 de Julio de
2005, de la resolucién sefialada en el nimero anteri

5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que canstase envio a las partes y a Nic Chile,
por correo certificado, con fecha 18 de Julio d®@520a notificacion de que tratan los
nameros anteriores.

6.- Documento de fojas 9, en el que consta queijamidcorreo electronico de fecha 19 de
Julio de 2005 se inform6 a las partes y a Nic Chaleesolucién de fojas 4, y se les envio
copia por ese medio.

7.- Documento de fojas 10, consistente en copianggisaje de correo electrénico enviado
a las partes por Nic Chile, dandoles cuenta deritab®ado conocimiento de la aceptacion
del suscrito a su designacion como arbitro.

8.- Escrito de fojas 11 y documentos de fojas 18iguientes, en los que consta la
personeria de don Cristian Mir Balmaceda para septar a Telefonica Mévil de Chile
S.A. en estos autos.

9.- Acta del comparendo realizado con fecha 8 dasfagde 2005, con la asistencia de don
Patricio Alejandro Torres Passalacqua, por si,eiqratrocinio del abogado Diego Cortés
Mejido, a quien confiere poder en este acto, p@ parte, y por la otra, don Alejandro
Mufioz Danesi, en representacion de Telefonica MidwilChile S.A., en la cual se fijaron
las normas por las que se regira este procedimignéorola a fojas 15y 16.

10.- Documento de fojas 17 y siguientes, consistentcopia de la escritura publica de 16
de Mayo de 2005, en la que se contiene copia di& de la Duodécima Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Telefénica MovitiesChile S.A.; oportunidad en la cual
se acordo incorporar el nombre de fantasia “MOVIBTAos estatutos sociales, pudiendo
utilizarlo para fines bancarios, de publicidad ggaganda, sin perjuicio de su razon social
completa “Telefonica Moviles de Chile S.A.”

11.- Documento de fojas 21, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfidelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “GESTOR CORPORATIVO M&VISTAR” registro
No0.675.579, de 14 de Octubre de 2003, que distirigarvicios de comunicaciones y
telecomunicaciones por todo tipo de medios y forns@svicios de comunicaciones y
telecomunicaciones de prepago. Administracion y trobn de servicios de



telecomunicaciones. Asesoria e informes en el dedas telecomunicaciones. Agencia de
informes. Programas hablados, radiados y televssaifmse 38”.

12.- Documento de fojas 22, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfidelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “TELEFONICA MOVISTAR!yistro No. 675.580, de 14
de Octubre de 2003, que distingue “servicios deurvoaciones y telecomunicaciones por
todo tipo de medios y formas, servicios de comunices y telecomunicaciones de
prepago. Administracion y control de servicios eledcomunicaciones. Asesoria e informes
en el area de las telecomunicaciones. Agencia fttemacion. Programas hablados,
radiados y televisados, clase 38".

13.- Documento de fojas 23, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64851 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 29".

14.- Documento de fojas 24, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64861 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “todos los productos de la clase 28”.

15.- Documento de fojas 25, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64871 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 27”.

16.- Documento de fojas 26, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64881 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 26”.

17.- Documento de fojas 27, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64891 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “todos los productos de la clase 25”.

18.- Documento de fojas 28, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64301 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 24”.

19.- Documento de fojas 29, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64331 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “todos los productos de la clase 21”.

20.- Documento de fojas 30, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64351 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 19”.

21.- Documento de fojas 31, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios



de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 6436l de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 18".

22.- Documento de fojas 32, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 643871 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “todos los productos de la clase 17”.

23.- Documento de fojas 33, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64381 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 15”.

24.- Documento de fojas 34, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64391 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “todos los productos de la clase 14”.

25.- Documento de fojas 35, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Mdviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 643811 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 23".

26.- Documento de fojas 36, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64321 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 22”.

27.- Documento de fojas 37, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64811 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “seguros; negocios financieros; negomonetarios; negocios bancarios;
negocios inmobiliarios, clase 36”.

28.- Documento de fojas 38, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64821 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “todos los productos de la clase 33”.

29.- Documento de fojas 39, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Mdviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64831 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 32”.

30.- Documento de fojas 40, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 6480 de 21 de Noviembre de 2002,
que distingue “todos los productos de la clase 31”.

31.- Documento de fojas 41, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Mdviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64841 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “todos los productos de la clase 30".



32.- Documento de fojas 42, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64381 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “servicios de educacion prebasicajcha media y superior; formacion;
actividades deportivas y culturales; organizaciéncdncursos; diversiones televisadas y
radiofonicas; servicios de informacién y reservas espectaculos; produccién de
espectaculos; estudios de cine, explotacién ds dalaine y teatro; casinos, clase 41”.

33.- Documento de fojas 43, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefénica Mdviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64391 de 26 de Septiembre de 2002,
gue distingue “tratamiento de todo tipo de matesiatlase 40”.

34.- Documento de fojas 44, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 64801 de 26 de Septiembre de 2002,
que distingue “servicios de construccion, repargaidantencion e instalacion de toda clase
de articulos, clase 37".

35.- Documento de fojas 45, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 7123 de 22 de Diciembre de 2004,

que distingue “hotel, motel, hospedaje temporadtawrant, bar, cafeteria, salon de te,
procuracién de alimentos en general, clase 43”.

36.- Documento de fojas 46, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que los resfibelefonica Moviles S.A. son duefios
de la marca comercial “MOVISTAR” registro No. 71245 de 22 de Diciembre de 2004,

que distingue “servicios médicos; servicios vetmios; cuidados de higiene y de belleza
para personas o animales; servicios de agriculhardicultura y silvicultura, clase 44”.

37.- Documento de fojas 47, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “VIVE EN MOVIMIENTO DNMOVISTAR” registro No.
696.982, de 7 de Julio de 2004, que distingue isiessrde comunicaciones por todo tipo
de medios, formas y sistemas, para transmitir audideo, datos y toda clase de
informacion. Asesorias, evaluaciones e informeseleidrea de las comunicaciones en
general. Programas hablados, radiados y televisageacia de informacion, clase 38”.

38.- Documento de fojas 48, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “JUNTOS EN MOVIMIENDE MOVISTAR” registro
No. 682.709, de 8 de Enero de 2004, que distingaevicios de comunicaciones por todo
tipo de medios, formas y sistemas, para transmitdio, video, datos y toda clase de
informacion. Asesorias, evaluaciones e informeseleidrea de las comunicaciones en
general. Programas hablados, radiados y televisageacia de informacion, clase 38”.

39.- Documento de fojas 49, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “SE MUEVE CONTIGO MOVAR” registro No.
682.710, de 8 de Enero de 2004, que distingue itsesvde comunicaciones por todo tipo
de medios, formas y sistemas, para transmitir audideo, datos y toda clase de
informacion. Asesorias, evaluaciones e informeseleidrea de las comunicaciones en
general. Programas hablados, radiados y televisageacia de informacion, clase 38”.



40.- Documento de fojas 50, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “VIVEMOVISTAR” regesiNo. 675.575, de 14 de Octubre
de 2003, que distingue “servicios de comunicaciguastodo tipo de medios, formas y
sistemas, para transmitir audio, video, datos yatothse de informacion. Asesorias,
evaluaciones e informes en el area de las comuorex en general. Programas hablados,
radiados y televisados, agencia de informaciosecks”.

41.- Documento de fojas 51, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “MUNDOMOVISTAR” registNo. 675.576, de 14 de
Octubre de 2003, que distingue “servicios de cooagines por todo tipo de medios,
formas y sistemas, para transmitir audio, videaoslay toda clase de informacion.
Asesorias, evaluaciones e informes en el areasdmhaunicaciones en general. Programas
hablados, radiados y televisados, agencia de ir@fion, clase 38”.

42.- Documento de fojas 52, consistente en imptdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “SERVICIO FULL HOGARE BDIOVISTAR?” registro No.
675.577, de 14 de Octubre de 2003, que distingeritsos de comunicaciones por todo
tipo de medios, formas y sistemas, para transmitdio, video, datos y toda clase de
informacion. Asesorias, evaluaciones e informeseleidrea de las comunicaciones en
general. Programas hablados, radiados y televisageacia de informacion, clase 38”.

43.- Documento de fojas 53, consistente en impdesia pagina web del Departamento de
Propiedad Industrial en el cual consta que losresfibelefonica Movil de Chile S.A. son
duefios de la marca comercial “GESTOR FAMILIAR DE MGTAR” registro No.
675.578, de 14 de Octubre de 2003, que distingeritsos de comunicaciones por todo
tipo de medios, formas y sistemas, para transmtdio, video, datos y toda clase de
informacion. Asesorias, evaluaciones e informeseki@rea de las comunicaciones en
general. Programas hablados, radiados y televisageacia de informacion, clase 38”.

44.- Documento de fojas 54, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominiwistar.cl a nombre de Telefonica Movil
de Chile S.A.

45.- Documento de fojas 55, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripciéon del nombre de dominidwiiovistar.cl a nombre de Telefénica
Movil de Chile S.A.

46.- Documento de fojas 56, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de domini@muovistar.cl a nombre de Telefonica
Mdviles de Chile S.A.

47.- Documento de fojas 57, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominionovistar.cl a nombre de Telefénica
Moviles S.A.

48.- Documento de fojas 58, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominiwistarmovil.cl a nombre de Telefonica
Moviles S.A.

49.- Documento de fojas 59, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominiovigtart.cl a nombre de Telefonica
Moviles S.A.



50.- Documento de fojas 60, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominiorigtarchile.cl a nombre de Telefénica
Moviles S.A.

51.- Documento de fojas 61, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominiovistarfamilia.cl a nombre de
Telefonica Mdviles S.A.

52.- Documento de fojas 62, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominieft@micamovistar.cl a nombre de
Telefonica Movil de Chile S.A.

53.- Documento de fojas 63, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominidgdmovistar.cl a nombre de Telefonica
Moviles S.A.

54.- Documento de fojas 64, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominiovistarmail.cl a nombre de Telefénica
Movil S.A.

55.- Documento de fojas 65, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta la inscripcion del nombre de dominiovistarmanager.cl a nombre de
Telefonica S.A.

56.- Escrito de fojas 66 y siguientes, en el caaldefiores Telefénicas Mdviles de Chile
S.A. presentan su demanda de asignacion de noralitendinio y acomparfian documentos
como medios de prueba.

57.- Escrito de fojas 81 y siguientes, en el cagldrte de don Patricio Torres Passalacqua
presenta sus argumentos de mejor derecho parangbreode dominio en disputa y
acomparfa documentos.

58.- Documento de fojas 84, consistente en fot@capiorizada ante Notario del aviso de
cobranza de Nic Chile, emitido a nombre de doni¢t@tAlejandro Torres Passalacqua por
el nombre de dominio movilestar.

59.- Resoluciéon de fojas 85, de 25 de Agosto deb2@@diante el cual se proveen las
presentaciones de las partes y se les da tragtafiwraco de las mismas y su notificacion
por correo electronico, de 25 de Agosto de 200%a copia consta a fojas 86.

60.- Escrito de fojas 87, mediante el cual la pddeTelefonica Moviles de Chile S.A.
evacua el traslado conferido en autos y acompagiantentos.

61.- Documento de fojas 91, consistente en impdesta pagina web de Nic Chile en el
cual consta que el nombre de dominio moviestaeckscuentra inscrito a nombre de
Telefonica Movil de Chile S.A.

62.- Documento de fojas 92, consistente en impdeska pagina web de Nic Chile, en el
cual consta que se encuentran en tramite soligtddanscripcion del nombre de dominio
“movilstar.cl” pedidos por Carlos Manuel Reyes yefénica Mdviles S.A.

63.- Escrito de fojas 93 y siguientes, medianteugl la parte de don Patricio Torres
Passalacqua evacua el traslado conferido en autos.



64.- Resolucion de fojas 97, de 7 de Septiembre@Bb, en el cual se proveen las
presentaciones de las partes efectuadas respeetitena fojas 87 y 93, y su
correspondiente notificacion mediante correo edeito de 7 de Septiembre de 2005, cuya
copia se encuentra agregada a fojas 98.

65.- Resolucién de fojas 99 de fecha 17 de Octdbr2005 mediante la cual se cita a las
partes a oir sentencia y su notificacion por coskeatronico de fecha 17 de Octubre de
2005 cuya copia se encuentra agregada a fojas 100.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio don Patricio aékldjo Torres Passalacqua, Rut No.
9.185.601-8, con domicilio en Parcela 3 a 2, ColBentiago, y Telefonica Moévil de Chile
S.A., Rut No. 96.786.140-5, domiciliada en MiraleMNo. 130, Piso 12, Santiago.

Il.- Que el asunto materia de este arbitraje ctasn resolver el conflicto suscitado entre
don Patricio Alejandro Torres Passalacqua, comogirsolicitante y Telefonica Movil de
Chile S.A., como segundo solicitante, por la presgan por parte de ambos de solicitudes
competitivas para la inscripcion del nombre de dhdonmovilestar.cl, y determinar a quién
corresponde el mejor derecho para que se le asigrierma definitiva dicho nombre de
dominio.

lll.- En su demanda de fojas 66, Telefénica MovdesChile S.A. funda su mejor derecho
al nombre de dominio en disputa en las siguierdasideraciones:

Comienzan expresando que la aplicacion del priacipirst come, first served” puede
significar una injusticia, puesto que podria pr@roan serio perjuicio a la parte con
legitimo interés, dada su pretension de inscripddéhnombre de dominio, y que por el
simple hecho de solicitar con posterioridad lalipston de éste, se vulnerase un auténtico,
legitimo y solido interés merecedor de proteccigidjca.

Frente a esta realidad ha surgido la tesis —quesé@plica como regla general- del “mejor
derecho”. Segun ésta ultima, sin perjuicio de aersirse en su justa medida el principio
“First come, first served”, se privilegia en la &@@n de asignar un nombre de dominio en
disputa entre dos 0 mas partes, a la que logr@itaargozar de un mejor derecho sobre
éste. En este sentido, serd de vital importananertein legitimo interés marcario,

comercial, empresarial y de buena fe que inspisolizitud de inscripcion del nombre de

dominio, que en definitiva merezca proteccion jigddexpresada en la obtencion de la
inscripcion en disputa.

Hacen ver que esta es la situacion en la que sfie@ncuentran, ya que no gozando de la
preferencia que se desprenderia de ser el prinfiettastte, demostraran en este proceso
arbitral gozar de un mejor derecho sobre el nordbrdominio “movilestar.cl”, de acuerdo

a los antecedentes de hecho y de derecho quersefiala

Hacen presente que Telefénica Mdéviles de Chile 8Auna de las mas importantes y
prestigiosas empresas de telecomunicaciones del [psia encuentra sus origenes en la
sociedad Compafia de Telecomunicaciones de CHle(6TC), la que a través de una
serie de transformaciones sociales ha derivadoaeactual “Telefénica Méviles” o
“Moviles de Chile S.A.”, y hoy el porcentaje de medo que ostenta la ubica como la
principal empresa de telefonia celular del pais.



Se trata de una sociedad filial de Telefénica Mes/B.A., sociedad de origen espafiol, cuyo
giro es la telefonia celular. Esta es una empresprélsencia y reconocimiento mundial,
siendo lider indiscutido en su rubro de actividadn®mica, cubriendo de manera integra
todas las areas relacionadas y derivadas de tastimal dentro de las que mencionan, a
titulo de mero ejemplo, la oferta de planes defdela, aparatos telefonicos, servicios
relacionados, asesoria, etc.

En el dltimo tiempo, en virtud del crecimiento qepresenta la empresa matriz en Chile,
Latinoamérica y el mundo, la sociedad controladarardé la adquisicion a Bellsouth
Corporation de diversos activos de su propiedadesriro y Sudamérica, incluyendo Chile.

Sefialan que es un hecho publico y notorio que adego de adquisicion de Bellsouth
Corporation por parte de Telefonica Moviles S.Aest llevando adelante en nuestro pais,
operacion que ha sido aprobada juridicamente pdrriblnal de Defensa de la Libre
Competencia y por las instancias procesales came#ntes, operacion que se espera se
concrete definitivamente durante el presente afo.

En este sentido, acompafan la reproduccion a wscpiiblica de fecha 16 de Mayo de

2005, ante el Notario Publico lvan Tamargo Barmbs,la Duodécima Junta General

Extraordinaria de Accionistas de Telefonica Mévitks Chile S.A., en la que, entre otras

materias, se aprobo la modificacion de los EstatBtuciales de la compaiiia, en relacion a
incorporar como nombre de fantasia para fines bascale publicidad y propaganda el de

“Movistar”.

Con ello se acredita la actual posicion de la cdifgpaomo la mas grande empresa de
telefonia celular del pais, lo que representa sstaote afan de desarrollo y mejoramiento
en los productos y servicios que ofrece a susteliemue a su vez se traduce en un
esfuerzo constante de trabajo e inversion y, entes, en el posicionamiento de sus marcas
comerciales tanto interna como internacionalmente.

En cuanto a la proteccion de registros marcariasetn presente que utilizan como nombre
comercial y marca de sus productos y serviciogpassion MOVISTAR.

En tal sentido, MOVISTAR es una marca comerciahdatde fama y notoriedad, al tiempo
gue es un concepto evocativo que corresponde @ida del concepto Telefonia MOVIL,
junto al vocablo inglés STAR cuyo significado epa®ol es “estrella”, y que dice relacion
con la nueva imagen corporativa de la empresacpmguinto de servicios y productos de
telefonia celular de alta calidad que ofrece. Ha sentido, la expresion “movilestar” no
logra tener una identidad propia, que permita éifelarla adecuadamente de la famosa y
notoria expresion y marca comercial MOVISTAR pralgié de Telefonica Movil de Chile
S.A.

Por lo tanto, sefialan, lo que se pretende al ragist dominio “movilestar.cl” es en verdad
registrar la famosa y notoria marca MOVISTAR deppedad de la demandante.

Hacen ver que son propietarios de la marca “GESTORPORATIVO DE MOVISTAR”

registro No. 675.579, inscrita en la clase 38, “EEDNICA MOVISTAR” registro No.

675.580 también inscrita en la clase 38; las mawE3VISTAR” registro No. 463.165

que distingue productos de la clase 29, registroG48.166 que distingue productos de la
clase 28; registro No. 643.167 que distingue prumdude la clase 27; registro No. 643.168
que distingue productos de la clase 26; registro@48.169 que distingue productos de la
clase 25; registro No. 643.170 que distingue prumdude la clase 24; registro No. 643.173
que distingue productos de la clase 21; registro@48.175 que distingue productos de la
clase 29; registro No. 643.176 que distingue primdude la clase 18; registro No. 643.177
que distingue productos de la clasel7; registro@48.178 que distingue productos de la
clase 15; registro No. 643.179 que distingue primdude la clase 14; registro No. 643.171



que distingue productos de la clase 23; registro@48.172 que distingue productos de la
clase 22; registro No. 643.161 que distingue sEwvide la clase 36; registro No. 643.162
que distingue productos de la clase 33; registro@48.163 que distingue productos de la
clase 32; registro No. 649.610 que distingue primdude la clase 31; registro No. 643.164
que distingue productos de la clase 30; registro@48.158 que distingue servicios de la
clase 41; registro No. 643.159 que distingue sEwide la clase 40; registro No. 643.160
que distingue servicios de la clase 37; registro N®.533 que distingue servicios de la
clase 43; registro No. 712.534 que distingue smrvide la clase 44; marca “VIVE EN
MOVIMIENTO MOVISTAR” registro No. 696.982 que distjue servicios de la clase 38;
marca “JUNTOS EN MOVIMIENTO DE MOVISTAR” registro &N 682.709 que
distingue servicios de la clase 38; marca “SE MUEMBNTIGO MOVISTAR” registro
No. 682.710 que distingue servicios de la clasen3®ca “VIVEMOVISTAR ” registro
No. 675.575 que distingue servicios de la clasen&8ra “MUNDOMOVISTAR” registro
No. 675.576 que distingue servicios de la clase “SERVICIO FULL HOGAR DE
MOVISTAR” registro No. 675.577 que distingue seivgde la clase 38; marca “GESTOR
FAMILIAR DE MOVISTAR” registro No. 675.578 que disgue servicios de la clase 38.

Los sefiores Telefonica Mévil de Chile S.A. complataado lo anterior, y con el fin de
potenciar y proteger su nombre y marca comercialistar, han inscrito para si numerosos
nombres de dominio, citando, a modo de ejemplosipsentes:

movistar.cl, con fecha 14 de marzo de 2005;
clubmovistar.cl, con fecha 11 de abril de 2005;
guiamovistar.cl, con fecha 10 de junio de 2005;
mimovistar.cl, con fecha 7 de marzo de 2005;
movistarmovil.cl, con fecha 8 de junio de 2005;
movistart.cl, con fecha 3 de junio de 2005;
movistarchile.cl, con fecha 11 de mayor de 2005;
movistarfamilia.cl, con fecha 16 de marzo de 2005;
telefonicamovistar.cl, con fecha 27 de julio de£200
portalmovistar.cl, con fecha 8 de junio de 2005;
movistarmail.cl, con fecha 21 de abril de 2004;
movistarmanager.cl, con fecha 18 de abril de 2005.

Con lo anterior sefialan que se demuestra el trabaj@zado en el posicionamiento de la
expresion movistar, pero lo que resulta esencidkeneslevante es que el nombre de
dominio en disputa “movilestar.cl”, no es mas que wutil variacion de las marcas y
nombres de dominio de propiedad de dicha empresa.

Agregan que a la expresion movistar, simplementie $& agregado entre las particulas
“movi” y “star”, las letras “le”, expresion éstatiha que no logra a).- dotar de una
identidad y distintividad propia y caracteristit@laminio que se pretende inscribir; b).- no
permite diferenciar y distinguir la actividad prapdesarrollada por el primer solicitante;
c).- produce una evidente identificacion con laivedtad empresarial y comercial
desarrollada por la demandante.

Argumentan que de llegar el dominio en disputaraasgnado al primer solicitante, les
causaria un grave perjuicio, manifestado en unaidih de los signos marcarios de su
propiedad, y provocando confusién entre los ussat@lnternet; todo lo cual confirma que
su pretension de registrar el nombre de dominiovilestar.cl”, se funda en antecedentes
concretos, objetivos y demostrables, toda vez aqumesido ellos quienes han desarrollado,
explotado y dado fama y notoriedad a la expresionistar y sus derivados, dentro de los
cuales claramente incluyen la expresion “moviléstar



En lo tocante a la similitud de los nombres de damniargumentan que la reglamentacion
de Nic Chile contempla las normas establecidas lenimero 21 y siguientes del

Reglamento respectivo, que si bien dicen relacidacth con los procedimientos de
revocacion de dominios, por su correspondenci&acaso, merecen ser citadas.

Al respecto manifiestan que el nidmero 23 del Regidm sefiala como causal de
revocacion de un nombre de dominio, entre otrase & nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca de productoserdiEios sobre la que tiene derechos
el reclamante, o a un nombre por el cual el reateen@s reconocido”.

Al respecto expresan que su argumentacion basmessun mejor derecho sobre el nombre
de dominio “movilestar.cl” en virtud de ser titidardel nombre de una serie de servicios y
productos por los cuales es conocida (“movistasuy derivados), y que es practicamente
idéntico al nombre en disputa.

Esta parte argumenta también su buena fe en latsdlide inscripcion del dominio en
disputa, sefialando que un requisito que en todataoke de un nombre de dominio debe
concurrir, es la buena fe; aspecto que, segunghRento de Nic Chile se traduce en que
sera responsabilidad exclusiva del solicitante domal contrarie las normas vigentes, los
principios de la competencia leal y derechos véiiglste adquiridos.

Aducen que es claro que ellos han obrado de bweranf contrariar los principios de la
competencia desleal ni de la ética mercantil, dadolo Unico que pretenden es una real y
efectiva proteccion de sus intereses en ordealadjip empresarial que han realizado.

En cuanto a las normas de derecho aplicables, amam que las creaciones del talento
son propiedad de sus autores. Asi lo destacangpssiciones del Articulo 19, No. 25 de la
Constitucion Politica de la Republica y el Articld83 del Codigo Civil; materias que

ademas se encuentran regladas tanto por la Le\iN836 sobre Propiedad Intelectual,
como por la Ley No. 19.039, sobre Privilegios Irtdakes y su Proteccion.

Todo ello se ajusta en el Reglamento para el Foaaiento del Registro de Nombres del
Dominio cl, cuyo detalle especifico comentan, emniq@aar lo dispuesto en los Articulos 13
inciso 1°, 2° y 39 Articulo 15 y Articulo 23, cuyexto transcribe; finalizando con el
Articulo 8°, inciso 5°, en relacion al pago dedastas.

Como conclusién la segunda solicitante manifiesta ogtorgarle el dominio en disputa a
don Patricio Alejandro Torres Passalacqua congttuin dafo irreparable tanto para ellos
como para los consumidores y navegantes de Integuégnes confian en la relacion
existente entre el nombre movistar y sus derivagdss servicios y productos ofrecidos
por dicha empresa. Con el dominio en disputa essesitos, por el solo uso del mismo, se
garantizaria al primer solicitante una cantidaddrtgnte de visitas al sitio, al cual podria
dotar de un contenido complementario, accesorioctuso difamatorio de la empresa en
cuestion.

Finalmente piden se tenga por interpuesta oposicidemanda de mejor derecho para la
asignacion del nombre de dominio “movilestar.cl’, s¢ de tramitacion legal y
reglamentaria, sentenciando en definitiva a la diez los antecedentes aportados, el
otorgamiento del mismo a Telefonica Méviles de €I8lA., antes Telefonica Mévil de
Chile S.A., condenando expresamente en costasomieaparte.

IV.- En su escrito de fojas 81 y siguientes, latgpale don Patricio Torres Passalacqua

presenta sus argumentos en virtud de los cualemagsijue debe asignarsele a éste el
dominio en disputa y se rechace la solicitud dml#raria, con costas.
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Sefialan que con fecha 11 de Abril de 2005, donicRatiorres Passalacqua, en
conformidad con la normativa vigente en la mates@icito a Nic Chile el registro del
dominio “movilestar.cl”, convirtiéndose de esta M@ en primer solicitante, y en
peticionario originario del precitado dominio, yaegantes de su solicitud este nombre no
existia.

La empresa Telefénica Moévil de Chile S.A. presestiicitud de asignacion del mismo
dominio con fecha 22 de Abril de 2005, esto es fds dlespués que el peticionario
originario formalizara su peticion de inscripciéel dominio.

Argumentan que el primer solicitante y creador mi@inbre de dominio en disputa, don
Patricio Torres Passalacqua, representa un grupcenderesas relacionadas con la
prestacion de servicios de variada indole, agrugphadp la marca “Hogar Asistencia”, en

cuya pagina web se expone el concepto de presenamvilidad que representa la

expresion “movilestar” el cual se vincula directameey es de la esencia de la actividad
empresarial que éstas desarrollan y pretenden dixpanel futuro.

En efecto, sefialan, Hogar Asistencia es una empmsanas de 11 afios en el rubro de
servicios domiciliarios, que cuenta actualmente coas de 30 moviles, propios y
subcontratados, que circulan por la Regién Metitgra, abarcando prestaciones como la
construccion, gasfiteria, arriendo de maquinariantencion de PCs, aseo domiciliario e
industrial y otras, las cuales desarrolla sobrébdae de los conceptos de movilidad,
presencia permanente, continuidad del serviciolgcidad en la respuesta de atencion y
estar junto al cliente, que se quieren significar ka expresion “movilestar”.

Sefialan que el sefior Torres Passalacqua no séibidonna expresion con significado
comercial originalmente, sino que ademas, el rudeola actividad economica difiere
sustancialmente y no tiene vinculacion alguna dotek segundo solicitante, la empresa
Telefénica Movil de Chile S.A., que en el mes deznaecién pasado solicitd el dominio
“movistar.cl” conocida marca y nombre de fantastaeda empresa identificada con el
rubro telecomunicaciones, por lo que no hay poddail de perjudicar o perturbar en alguna
instancia la actividad o negocio a que se dedicp@hente o de competir deslealmente con
esa empresa.

Agregan, por ultimo que entre las expresiones “iestar’ y “movistar”, existen evidentes
diferencias de orden grafico y fonético que pemméecualquier consumidor minimamente
informado distinguirlos, sobre todo si se tienecaenta la profusa publicidad que se ha
hecho de la segunda de ellas identificAandola cemigresa telefonica.

Concluyen solicitando que en conformidad con lasmas del procedimiento fijadas al
efecto, se tengan por presentados los argumentoprideer peticionario don Patricio
Torres Passalacqua y con el mérito de ellos, anitiled se le asigne a éste el dominio CL
en disputa y se rechace la solicitud de la comtraon costas.

V.- En el escrito de fojas 87, evacuando el trasladnferido sobre los argumentos de
mejor derecho de la contraria, la parte de Tele®MOobviles de Chile S.A. argumenta en
primer lugar respecto de lo sostenido por la pdelesefior Torres en cuanto a que al
presentar su solicitud para el dominio en dispetaavirtid en primer solicitante y en
peticionario originario de éste, el que no exiptiegviamente, observando que en efecto la
expresion tal como esta concebida en el dominiougstion no existia, pero si existia la
famosa y notoria marca de propiedad de Teleféniosiles de Chile S.A. “MOVISTAR?”,

de la que claramente la expresion “movilestar” s derivacion, practicamente idéntica en
términos tanto graficos como fonéticos.

En este sentido, agregan que la segunda solicistgtular también del nombre de
dominio “moviestar”, el que es una clara derivaadé&hnombre comercial y marca citada, y
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respecto del cual el dominio en disputa en esttssatambién es una clara derivacion, al
gue solo se le ha incluido la letra “I".

En cuanto al argumento de ser el primer solicitagpeesentante de un grupo de empresas
relacionadas con la prestacion de servicios deadarindole agrupados bajo la marca
“Hogar Asistencia”, sefialan que no existe pruebare en estos autos arbitrales sobre la
verdadera existencia de este grupo de empresasal@s serian ellas ni sobre su giro o
actividad; asi como respecto a la representaciénogtentaria el sefior Torres ni tampoco
sobre el supuesto registro de la marca “Hogar é&sisa”, o la titularidad del mismo.
Tampoco existe antecedente alguno que permitalestala titularidad sobre el dominio
que aloja la pagina web “Hogar Asistencia’, ni lapgesta relacion que el primer
solicitante tendria con dicho sitio.

Argumentan también que no existe antecedente algeswecto de la existencia de la
supuesta empresa “Hogar Asistencia” ni la relagae tendria el sefior Torres con la
misma.

Al respecto hacen presente que de existir la empiéada, ésta seria un tercero ajeno a
este proceso arbitral, por lo que cualquier antaiedvinculado o que emane de ésta no
guardaria relacién alguna con el conflicto pladtean autos.

A mayor abundamiento, sefialan que el argumentpraeér solicitante, de que su empresa
se caracterizaria bajo los conceptos de “movilidgafesencia permanente”, y “estar junto
al cliente”, resulta del todo antojadizo y artificpara efectos de la materia que nos ocupa.
Argumentan que tales conceptos son propios de igméetnte cualquier empresa de
servicios, circunstancia que no las habilita paetemder registrar una expresion como
nombre de dominio, que corresponde de manera aantinte exacta a los nombres de
dominio de que es titular Telefonica Méviles de IEIB.A., y a la tan famosa y notoria
marca “MOVISTAR”.

En cuanto a que existiria un proyecto a levantapdgina web sobre los conceptos de
movilidad, velocidad y proximidad al cliente, ofieedo nuevos servicios domiciliarios,
argumentan que no se acompafo a los autos antéeedigtno que logre esbozar siquiera
el mismo, por lo que no podria pretender protegesupuesto proyecto empresarial sobre
la base de las reglas que regulan el mercado,n gampetencia y el emprendimiento,
puesto que de acuerdo a lo que consta en aut@soyacto no existe.

En cuanto al supuesto rubro de actividad econédet@rimer solicitante, sobre el que no

existe prueba alguna en autos que permita estalolegda afirmacion de que no tendria

vinculacion alguna con la actividad de Telefonicavies de Chile S.A., sostienen que el

amplio esfuerzo y trabajo desplegado por esta esape el posicionamiento de su nombre
de dominio y de su famosa y notoria marca MOVISTA#,como el esfuerzo empresarial
existente detrds de este signo marcario, son noaexe de la mas completa proteccion,
puesto que el uso por terceros de la expresion itestar”, provocaria sin lugar a dudas la
dilucion de la marca que con tanto esfuerzo hamdhéamosa y notoria, y traeria como

consecuencia un perjuicio patrimonial, represenfaatoel aprovechamiento por parte de
terceros del prestigio comercial que ostenta.

En esta parte recalcan que son titulares, entrehosuotros, del nombre de dominio
moviestar.cl en el que la similitud con el que sputa en estos autos arbitrales resulta
evidente, pues difieren solo en el agregado detia L.

Por udltimo, hacen ver que desde el punto de viatdotgrafico como fonético, las
expresiones movistar y movilestar son practicamigiiges, detallando sus semejanzas.
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VI.- En su escrito de fojas 93, la defensa de datrid®o Torres Passalacqua evacua el
traslado conferido sobre los argumentos de mejactie dado por la segunda solicitante, y
al respecto sefialan que la contraria, teniendoepresque su parte ha preterido en la
solicitud del dominio “movilestar.cl” en disputasggun ello el principio “first come, first
served”, le da derecho a la asignacion de la misetayre a la alegacion de un supuesto
“mejor derecho” que le asistiria para que le seignado el nombre de dominio
“movilestar.cl”, para lo cual aporta una serie deeaedentes societarios que, a su juicio, no
justifican su peticion.

Tales son el prestigio, reconocimiento y posiciéralempresa Telefonica Mévil de Chile
S.A. en el area de la telefonia, lo cual es abmwlehte equivalente al prestigio y
reconocimiento que en su area de desarrollo emjakpasee don Patricio Torres y el
grupo de empresas que dirige, agrupadas bajo adeacion “Hogar Asistencia”.

La reduccion a escritura publica de la duodécimégajgeneral extraordinaria de accionistas
de Telefénica Mdviles de Chile S.A., por cual se@d el nombre de fantasia “movistar”
se refiere a una denominacion diversa a la queageatra en disputa y es posterior en dos
meses a la solicitud presentada por esta parte €INie por el dominio movilestar.cl.

Los registros marcarios a que se hace referencespecto a los cuales se acomparfan
documentos justificativos de su dominio, son todektivos a la marca comercial
“movistar”, ambito y nombre al cual no se refietditegio. También los dominios .cl que
ha solicitado la empresa de telefonia corresponttelos a nombres distintos a
“movilestar”, de tal suerte que no correspondewlercla gran cantidad de dominios .cl que
la contraria posee con su aspiracion de adjudiaamsedistinto legitimamente solicitado
por un tercero.

Reiteran el argumento de que solicitd originalmetde asignacion del dominio
“movilestar.cl”, en el contexto de un proyecto q@ea levantado en pagina web, sobre la
base de los conceptos sefialados de movilidad,nqmiaseontinua, velocidad y proximidad
al cliente, que ofrecera una nueva cadena de sE\domiciliarios, existiendo un vinculo
directo entre el concepto que se quiere transmitim actividad a desarrollar; no sélo
habiéndose concebido una expresidén con signifinacamercial originalmente, sino que
ademas sustancialmente y sin vinculacion algundeladegundo solicitante.

En su escrito también insisten en que entre lasesimes movilestar y movistar, existen
evidentes diferencias de orden gréfico y fonétice germite a cualquier consumidor
minimamente informado distinguirlos, sobre todsestiene en cuenta la profusa publicidad
que se ha hecho de la segunda de ellas identiit&drmdn la empresa telefénica, segun
argumenta la propia contraria.

Sefialan que tampoco se da en la especie la ciacuiestde ser el nombre de dominio
“idéntico”, claramente no es el caso, o, ser “engafente similar”, esto es, se requiere, en
los términos del Diccionario de la R. A. E. unaciéa o efecto de engafar. Falta de verdad
en lo que se dice, hace, cree, piensa o discuogstion que esta parte nunca ha
pretendido, a mayor abundamiento, ninguna publicidaacciéon comercial de cualquier
especie que pretenda o se vincule con la activedaatesarial de la contraria ha realizado o
pretende realizar con animo de engafar al publideentes de la contraria.

En lo tocante al derecho, argumentan que la caatnar ha acreditado la concurrencia de
ninguna de las causales reglamentarias que halplétea revocar un nombre de dominio, ni
la existencia de un pretendido mejor derecho albmende dominio en disputa. Por el
contrario, sostienen que esa parte junto con reieitado originalmente la asignacion del
nombre de dominio, ha entregado argumentos cont@steen cuanto a la legitimidad,
licitud y buena fe de la solicitud realizada paea dsignaciéon del referido nombre
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“movilestar.cl”, por lo que corresponde que éstasdéa aceptada y se le asigne en la
sentencia definitiva que se dictara en autos.

Finalmente, hacen presente que las normas y pidscipomerciales universalmente
conocidos por los cuales se rigen fundamentalmmatierias como la sublite, no pueden
ser el asilo de pretensiones que lindan en un afbeilsderecho, las que bajo pretexto del
cuidado de imagenes y grandes negocios corporae/psoponen abarcar y negar intereses
y pretensiones legitimas de terceros. De ampatarsiguacion, se vulneraria un sistema de
normas concebidas y destinadas a garantizar, feetorg estimular la participacion
equilibrada de todos los actores, en este case| smgistro de nombres del dominio .cl,
situacion que a juicio de esta parte, se produdeiacogerse la solicitud de la empresa de
telefonia con la cual les ha correspondido litEyaestos autos.

VIl.- Con los documentos de fs. 21 a 53, no objg$ador la contraria, se tendra por
acreditado que los sefiores Telefénica Movil deeC8ilA. y Telefénica Moviles S.A., son
duefios de numerosas marcas comerciales, detaladas considerandos 11 a 43 de esta
sentencia, que consisten en, o contienen, la agprddOVISTAR”.

VIIl.- Con los documentos de fojas 54 a 65, no t@ges por la contraria, se tendra por
acreditado que los sefiores Telefonica Movil de eCHIlA. son duefios del nombre de
dominio movistar.cl y de numerosas otras denomimeas semejantes que alli se detallan
gue contienen la misma expresion; y con el documéatojas 91, tampoco objetado por la
contraparte, se tendra por acreditado que soargsiidel nombre del dominio moviestar.cl;
y con el de fs. 92, del nombre de dominio movilstar

IX.- Que la Unica prueba rendida por la parte de Batricio Torres Passalacqua es el
documento de fs. 84, que acredita haber pagadieleshos a Nic Chile por la inscripciéon

del nombre de dominio en disputa; el cual se estiréevante para acreditar un mejor

derecho sobre el mismo, ya que de no haber medibgago oportuno, conforme a la

reglamentacion y las practicas de Nic Chile, esligitid habria sido declarada caducada y
no se habria dado lugar a un procedimiento de isolule controversias.

X.- Que en lo tocante a las afirmaciones de formtm@iladas por la parte del Sr. Patricio
Torres, éste no rindié ninguna prueba destinadaredéar su alegada relacion con un
grupo de empresas de prestacion de servicios dasdivindole; ni tampoco que estas
operaran bajo la marca o denominacion “Hogar Astséd;, ni sobre el ambito de su

actividad o el tipo de servicios que prestan, asiatampoco respecto de su vinculacién
con la misma. Tampoco probd la existencia de urygmto de pagina web que se
identificaria con el dominio movilestar.cl.

Xl.- Que aun cuando este sea un procedimiento enefsuscrito esta revestido de la
calidad de un arbitro arbitrador y no de derecba@ulal le da mas libertad en la apreciacion
de la prueba, ello no quiere decir que pueda préscabsolutamente de prueba y aceptar
simplemente los hechos afirmados por una partecavi@l mérito de que son sus dichos.

XIl.- Que no habiendo proporcionado prueba el prisdicitante a fin de acreditar su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disaytarte de la mencionada de haber
pagado los derechos correspondientes a Nic Cleilegrglran por no acreditados en autos
los hechos alegados por la parte de don Patriciddkres Passalacqua, aparte de la
circunstancia de ser él el primer solicitante, e ge acredita con el oficio de Nic Chile de
fs. 1y los antecedentes de fs. 2 y 3.-

XIll.- Que en lo tocante a la semejanza existemteeela marca MOVISTAR, también

amparada por distintos nombres de dominio por phrtes sefiores Telefonica Moviles de
Chile S.A., asi como su nombre de dominio moviestan respecto al dominio solicitado
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en estos autos “movilestar” cabe concluir que dedmmejanza es determinante, toda vez
que difieren sélo en dos y una letras, respectimmeresultando fonéticamente casi
idénticos.

XIV.- Que de acuerdo con lo establecido en el Ndel Articulo 6 bis del Convenio de
Paris que protege las marcas notoriamente congda$apaises miembros de la Union se
comprometen, entre otras cosas, a prohibir el esond marca de fabrica o de comercio
gue constituya la reproduccién, imitacion o tradiccsusceptibles de crear confusion, de
una marca notoriamente conocida.

XV.- Que el Articulo 16.2 del Acuerdo sobre los Asfos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, publicade! Diario Oficial del 17 de Mayo de
1995, establece que al determinarse una marcabded&@ de comercio es notoriamente
conocida, los miembros tomardn en cuenta la naladiede esa marca en el sector
pertinente del publico inclusive la notoriedad olda en el miembro de que se trate como
consecuencia de la promocién de dicha marca; yoel3\de dicha norma sefiala que el
Articulo 6 bis del Convenio de Paris, se aplicatdatis mutandi a bienes o servicios que
no sean similares a aquellos para los cuales umeand@ fabrica o de comercio ha sido
registrada, a condicion de que el uso de esa nearcalacion con esos bienes 0 servicios
indigue una conexion entre dichos bienes o sewvigiel titular de la marca registrada y a
condicion de que sea probable que ese uso lesienetereses del titular de la marca
registrada.

XVI.- Que dada la semejanza existente entre laesim “movilestar” y la marca notoria
de propiedad de Telefonica Méviles de Chile S.A.WI®TAR, aquella permite sostener
que nos encontramos frente a un signo que da hugmobabilidad de confusion, en los
términos del Articulo 16 No. 1 del Acuerdo sobre laspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comedabjendo entonces negarse su uso a un
tercero distinto del titular de tal marca comercial

XVII.- Que de lo relacionado se desprende que édi®es Telefonica Movil de Chile S.A.
tienen un mejor derecho al nombre de dominio eputiis dada su semejanza con una
marca comercial registrada de su propiedad, qumasieeviste el caracter de un signo de
notoria relevancia.

XVIIl.- Que de acuerdo con lo establecido en elisacfinal del No. 8 del Anexo 1
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Regatacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio cl, las costasatbltraje seran compartidas por las
partes que hayan participado del mismo exceptudadsio al primer solicitante en el caso
de un conflicto por inscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro podra cendr al pago de la totalidad de las costas
del arbitraje, a aquel de los solicitantes que hpgido el nombre de dominio rechazado a
inscripcion en casos en que fuere evidente la endg& de derechos incompatibles de
terceros por cualquier causa, en que tal soligthmalya actuado de mala fe, o en que el
arbitro determine que no ha tenido motivo alguna fitigar.

XIX.- Que no encontrandose en la situacion indical@&l nimero anterior, ninguna de las
partes, se negara lugar a ambas peticiones de r@wide en costas, debiendo procederse
de acuerdo con la regla general, en orden a queokias procesales deben ser asumidas
por el segundo solicitante.

RESUELVO:
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1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio testar.cl pedida por don Patricio
Alejandro Torres Passalacqua.

2.- Aceptar la solicitud de Telefénica Movil de @hiS.A., Rut No. 96.786.140-5, y
asignarle en definitiva el nombre de dominio mcstée.cl

3.- Negar lugar a la peticion de condena en cgedila por ambas partes, de modo tal que
cada una de ellas pagara sus costas y las costessales del arbitraje, deberan ser
solventadas, como lo ha hecho, por la segundaitaale, de acuerdo con las normas
generales.

Autoricese esta sentencia por un Ministro de Feradps 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 No.
5.199.640-2.

Santiago, 27 de Diciembre de 2005.
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