nextcom.cl

Santiago, 3 de Enero de 2014.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 29 de Julio de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF18362, denominada “Arbitraje dominio nextcom.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 30 de Julio de 2013 dirigida a NIC Chile, atencion dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestd
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 09 de Agosto del afio 2013, a las 17:15 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacion por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7
a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: TRICOT S.A, Rol Unico Tributario
namero N° 84.000.000-1, domiciliado en Miraflores n° 130, piso 25, Comuna de
Santiago, ciudad de Santiago, e-mail: dominios@az.cl; medwards@az.cl, quien para
efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandado y NEXTEL
COMMUNICATIONS, INC. (ESTUDIO CAREY LIMITADA), Rol Unico Tributario N°
77.907.950-3, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea namero 2800, oficina 4201,
piso 42 Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 29282600, e-mail:
careydomain@carey.cl; fcarey@carey.cl; aagurto@carey.cl; quien para efectos de este
procedimiento tiene el caracter de demandante.




[.3.- Comparendo de conciliacion v fijacién de proc edimiento.

Con fecha 09 de Agosto del afio 2013, siendo las 17:20 horas,
se llevo a efecto el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con
la asistencia de la primera solicitante TRICOT S.A. representada por Matias Edwards
Zamora de Albagli, Zaliasnik & Cia, de la segunda solicitante Nextel Communications
representada por Alvaro Agusto de Carey Abogados, y del Juez Arbitro don Felipe
Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordé el procedimiento al cual se sujetaria
el juicio arbitral. Se efectud llamado a conciliacién, la que no se produce. Asimismo, se
tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el
expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La citada acta de
comparendo rola de fs. 19 a fs. 24 del expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs. 25 a fs. 32 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que Nextel Communications Inc. a través de su apoderado Francisco Carey Carvallo,
presentd en contra de Tricot S.A., con el objeto que la asignacion del nombre de
dominio “nextcom.cl ” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda
la demanda, y que dice relacidn, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho,
disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio.CL y normas de derecho:

- Sefala el actor que NEXTEL COMMUNICATIONS INC., es una de las empresas de
comunicacion inalambrica mas grandes del mundo y que en Chile, NEXTEL comenzé a
funcionar el afio 2000, prestando actualmente servicios de comunicaciones de voz,
mensajeria de texto y navegacion a través de WAP.

- Indica el demandante que NEXTEL S.A., a través de la matriz NEXTEL
COMMUNICATIONS INC., cuenta con cerca de 100 registros marcarios en Chile que
contienen el término NEXTEL, algunos de los cuales se enumeran a continuacion: i)
Marca NEXTELBANDAANCHA, registro n° 889764, para la clase 38; ii) Marca AL
TOQUE NEXTEL, registrosn® 896589 y 896588, para las clases 38 y 9,
respectivamente; iii) Marca “NEXTEL AL TOQUE", registros n°® 896587 y 896586, para
las clases 38 y 9, respectivamente; iv) Marca “NEXT-TEL”, registro n® 727836, para la
clase 38; v) Marca “NEXTEL”", registro n° 776737, para las clases 1 a 34; vi) Marca
“NEXTEL COMMUNICATION?”, registro n° 77673, para las clases 1 a 34; vii) Marca
“NEXTEL", registros numeros 776735, 776734, 776733, 776732, 776731, 776730,
776729, 776728, 776727, 776726; paralasclases 1 a34;1a 34;1a34;1a34;1a34
la34;1a34;1a34;1a34; 1a 34, respectivamente; viii) Marca “NEXTEL, MUCHO
MAS QUE UN CELULAR?, registros n°® 892694 y 892693, para las clases 42 y 38,
respectivamente; ix) Marca “NEXTEL”, registros n°® 936198 y 936197, para las clases
42 y 16, respectivamente; x) Marca “ACCESO DIRECTO NEXTEL”", registros n°887911

y 874769, para las clases 42 y 38, respectivamente; xi) Marca “NEXTEL ACCESO
DIRECTO”, registros n® 888070 y 874776, para las clases 42 y 38; xii) Marca
“NEXTEL", registros n°® 952403, 935789, 906068, 913399, 906067, 906066, 913400,
906065, 913401, 906064, 906931 y 913402, 952402, 935788, para las clases 38, 9, 42,



38, 35, 16, 9, 42, 38, 35, 16, 9, 38 y 9, respectivamente; xiii) Marca “X NEXTEL”,
registros n° 906930, 906929, 906928 y 913404, para las clases 42, 35, 16 y 9; xiv)
Marca “NEXTEL_3G”, registro n°889767, para la clase 38; xv) Marca “NEXTEL. TU
MUNDO. AHORA”, registros n® 934222, 934221, 934220, 934219 y 934218, para las
clases 9, 16, 35, 38 y 42; xvi) Marca “NEXTEL.YOUR WORLD. NOW?”, registros n°
934634, 934217, 934633, 934216, 934215, 934632, 934631, 934630, 934214 y 934213,
para las clases 9; 16; 35; 38; 42; 9; 16; 35; 38; y 42, respectivamente; xvii) Marca
“NEXTELBROADBAND?”, registro n°® 892178, para la clase 38; xviii) Marca “NEXTEL”,
registro n® 776725, 776724, 776723, 776722 y 684524, para las clases 16; 35; 37; 1 a
34 y 42, respectivamente; xix) Marca “NEXTEL3G”, registro n°® 889766, para la clase 38;
xX) Marca “EMAILMOVILNEXTEL”, registro n® 892179, para la clase 38; xxi) Marca
“3GNEXTEL”, registro n° 889765, para la clase 38; xxii) Marca “NEXTEL, TU MUNDO
AHORA”, registros n° 909907 y 907498, para las clases 35 y 16; xxiii) Marca “NEXTEL
COMMUNICATIONS”, registro n°® 765309, para la clase 9; xxiv) Marca “NEXTEL
ONLINE”, registro n° 765308, para la clase 9; xxv) Marca “NEXTEL”", registros n°
765307, 765306, 952401, 953836, para las clases 9; 38; 38; 35, respectivamente; xxvi)
Marca “NEXTEL ONLINE”, registro n® 765305, para la clase 38; xxvii) Marca “NEXTEL
CHILE”, registro n° 638696, para la clase 38; xxviii) Marca “NEXTEL
COMMUNICATIONS”, registro n° 765304, para la clase 38; xxix) Marca “NEXTEL,
TU MUNDO AHORA", registros n°® 907497, 907496, 917594y 907495, para las clases 9,
37, 38 y 42, respectivamente; xxx) Marca “NEXTEL, HABLEMOS DIRECTQO?", registros
n°® 787317 y 787318, para las clases 42 y 38, respectivamente; xxxi) Marca
“BANDAANCHANEXTEL", registro n° 890085, para la clase 38; xxxii) Marca
“NEXTELBANDAANCHAMOVIL”, registro n°® 889762, para la clase 38; xxxiii) Marca
“BANDAANCHAMOVILNEXTEL”", registro n® 892180, para la clase 38; xxxiv) Marca
“NEXTELINTERNETMOVIL”, registro n® 890080, para la clase 38; xxxv) Marca
“INTERNETNEXTEL", registro n° 892181, para la clase 38; xxxvi) Marca
“NEXTELONLINE”, registro n°® 892182, para la clase 38; xxxvii) Marca
“NEXTELPREPAGO?”, registro n® 889760, para la clase 38; xxxviii) Marca “X NEXTEL”,
registro n°® 913403, para la clase 38.

- Expone el demandante que es titular de los nombres de dominio NEXTEL.CL,
NEXTTEL.CL, NEXTECH.CL, 3GNEXTEL.CL, BANDAANCHAMOVILNEXTEL.CL,
BANDAANCHANEXTEL.CL, CONTACTOS-NEXTEL.CL, CONTACTOSNEXTEL.CL,
COPAMUNDIALNEXTEL.CL, EMAILMOVILNEXTEL.CL, IMAGINANEXTEL.CL,
INTERNETNEXTEL.CL, NEXTEL-DATA.CL, NEXTEL-ON-LINE.CL, NEXTEL-
ONLINE.CL, NEXTEL3G.CL, NEXTELBANDAANCHA.CL,
NEXTELBANDAANCHAMOVIL.CL, NEXTELCHILE.CL, NEXTELCONNECT.CL,
NEXTELINTERNETMOVIL.CL, NEXTELONLINE.CL, NEXTELTUMUNDOAHORA.CL,
NEXTELVALORHUMANO.CL, NEXTELVENTAS.CL y TRADENEXTEL.CL.

- Menciona el actor que la vasta cantidad de registros marcarios y los dominios de los
cuales es titular, permiten concluir que el término NEXTEL se encuentra protegido
legalmente en nuestro pais, por lo que solicitudes como la presentada en autos por la
contraria infringen abiertamente los derechos que tiene el demandante, agregando que
NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., lleva méas de 10 afios en el mercado chileno, por lo
que ya tiene una vasta trayectoria, lo que se incrementa desde principios de este afo,
con el inicio de sus actividades en el negocio de la banda ancha y la telefonia celular y



que el término NEXTEL es asociado por los consumidores de la demandante, en forma
exclusiva y excluyente, desde hace varios afios, tiempo en el que los servicios y
productos que ofrece han sido identificados y reconocidos por parte del publico
consumidor que habitualmente consume vy utiliza los servicios y productos de la
industria de las telecomunicaciones.

- A continuacion, el demandante menciona que las similitudes existentes entre el
dominio en disputa y el dominio y marcas previamente inscritas por el actor son
apreciables a simple vista, siendo el dominio solicitado cuasi-idéntico al hombre de
dominio ya registrado por el actor, toda vez que comparten cuatro de sus siete letras,
distribuidas en el mismo orden y secuencia, diferenciandose asi Unicamente en el
segmento final “COM”, que en caso alguno logra dotar al dominio solicitado de
elementos que permitan a los usuarios de Internet identificarlo adecuadamente del
dominio ya inscrito por el demandante “nextel.cl” y marcas comerciales NEXTEL,
siendo altamente posible que se produzcan una serie de errores de asociacion entre
ambos, en el improbable caso de que este nombre de dominio sea concedido al primer
solicitante. Agrega el demandante que la incorporacion de la expresion “COM” al
dominio solicitado, genera el efecto de asociar la expresion NEXTCOM al grupo de
marcas y dominios que son identificados por el publico cibernauta como pertenecientes
a NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., y todas sus empresas relacionadas.

- Luego de explicar en qué consiste un nombre de dominio, el demandante expresa que
en el presente caso estamos ante una cuasi-identidad respecto de marcas y dominios
previamente registrados por el actor, por lo que el juicio debe ser solucionado conforme
al mejor derecho del demandante, y no de acuerdo al principio “First come, First
Served” en forma exclusiva.

- Sefala el actor que el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual el
demandante tiene derechos preferentes y validamente adquiridos en forma previa, es
titular del nombre de dominio nextel.cl, y muchos otros que incluyen en forma principal
el término NEXTEL, ademas de las marcas registradas ante el INAPI constituidas en
torno a la expresion NEXTEL, las cuales son determinadamente similares al dominio
solicitado y las evidentes similitudes entre ambas denominaciones produciran todo tipo
de engafos y errores respecto a la procedencia de los servicios ofrecidos a traves del
dominio “nextcom.cl”.

- El demandante, tras citar como aplicable la denominada “Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio” desarrollada por ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto
fundamental para la resolucién de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad
de los registros marcarios para el signo en cuestion, sefialando que dichos criterios han
sido recogidos por diversos articulos de la Reglamentacion para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL., en el articulo 22 de dicho reglamento.



- A lo anterior, el demandante agrega que cuenta con un legitimo interés en el nombre
de dominio solicitado, lo que se puede advertir del hecho que actualmente posee la
gran cantidad de registros de nombre de dominio ya especificados anteriormente,
ademas de las marcas también sefaladas precedentemente, el uso actual que realiza
de la expresion NEXTEL, la cual resulta determinadamente semejante al sitio de
dominio solicitado, lo que se evidencia a partir de la existencia de las marcas sefialadas
y del desarrollo de los proyectos que el demandante realiza en el ambito de la
telecomunicacion.

- En relacion a la aplicacion del principio de la buena fe a este caso, el actor indica que
actia de buena fe al requerir la inscripcion del dominio en disputa en calidad de
segundo solicitante, toda vez que responde a la intenciébn de proteger a los
consumidores y usuarios de internet de eventuales confusiones, resguardar la fama y
notoriedad con que cuentan los productos y servicios de marca NEXTEL, y de evitar
qgue los derechos con que ya cuenta sobre las marcas NEXTEL y los nombres de
dominio que incluyen el término NEXTEL, como por ejemplo www.nextel.cl, sean
infringidos, exponiendo el actor que, por el contrario, en el caso de la demandada, este
principio no se aplica, toda vez que ha solicitado un nombre de dominio
determinadamente similar al dominio ya registrado por el demandante, el cual contiene
ademas una denominacién cuasi idéntica a las marcas de titularidad de mi
representada.

- Por ultimo, el actor concluye sefialando que en razon de todas las consideraciones
mencionadas, en especial la titularidad del dominio “nextel.cl”, y la marca NEXTEL, la
buena fe, el interés legitimo, los vastos registros de marcas y la presencia comercial de
que goza NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. en el mercado de las tecnologias y las
telecomunicaciones, es titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestion.

I.4.2.- Traslado demanda _: A fs. 66 de autos figura la resolucién que provee el escrito
de demanda, y por la cual se confirié traslado a la demandada por el término de diez
dias héabiles y se tuvo por acompafnados los documentos con citacion de la contraria. El
comprobante de notificacion a las partes por correo electronico de dicha resolucion rola
afs. 67 de autos.

1.4.3.- Contestacion de la demanda : De fs. 68 a fs. 77 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual Tricot S.A., a través de su apoderado don Rodrigo
Albagli Ventura, solicita se le otorgue el nombre de dominio “nextcom.cl”, conforme a
los argumentos en que se funda su contestacién, y que dice relacion, entre otros, en los
siguientes antecedentes:

- El demandado expresa que TRICOT S.A., es una compafiia perteneciente a la
industria del retail, de vasta trayectoria en el territorio nacional, que factura anualmente
cerca de USD $250 millones, cuenta con unos 42.000 m2 construidos en distintas
sucursales, con mas de 55 tiendas, de las cuales 9 se sitian en Santiago y el resto a lo
largo de Chile, convirtiéndose en la primera firma del retail chileno en recibir el sello
ProPyme, iniciativa que distingue a las grandes compafiias que se comprometen con el
buen trato y la colaboracién con sus proveedores de menor tamafio.



- Dentro de este contexto, el demandado expone que nace su marca NEXTCOM, con el
objeto de distinguir su nueva linea de establecimientos comerciales destinados a la
compra y venta de articulos electronicos de idéntica denominacion, lo cual representa
un polo nuevo y una enorme innovacion, dado que con anterioridad se habia dedicado
exclusivamente a la industria textil, sin incursionar en este mercado de productos.

- Indica el demandado que actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre
el nombre de dominio en disputa, toda vez que cuenta con una serie de registros y
solicitudes de marca para la expresion NEXTCOM, idéntica al Second Level Domain
requerido en autos, tal y como se detalla a continuacion: i) Marca “NEXTCOM”,
Solicitudes Numeros 993.906, 993.908, 959.528, 993.911, 1.048.057; 1.048.117; para
las clases 9; 35; 36 y 9; 9y 16; 9, 16 y 35; respectivamente; ii) Marca “NEXTCOM
PERISCOPE?”", solicitud nimero 1.048.012, para las clases 9 y 35.

- En relacién con dichas solicitudes, el demandado sefiala que dichos signos se
encuentran validamente pedidos en Chile y se condicen cabalmente con el area de
productos y servicios actualmente desarrollados por el demandado en el mercado
nacional, la cual en nada se asemeja a aquella explotada en el ambito de las
telecomunicaciones por parte de la segunda solicitante.

- Agrega luego el demandado que las solicitudes y registros recién indicados, son solo
una muestra del interés legitimo, actual y serio que le asisten sobre la expresion
“NEXTCOM?", coincidente con el nombre de dominio solicitado, lo cual no hace sino dar
cuenta del mejor derecho que asiste a TRICOT S.A. sobre el dominio NEXTCOM.CL.

- Menciona el actor que al confrontar el nombre de dominio pedido en primer lugar por
él, con las marcas registradas e invocadas como antecedente del supuesto mejor
derecho alegado por el segundo solicitante, NEXTEL COMMUNICATIONS, INC,,
particularmente en lo que dice relacion con su signo “NEXTEL” tenemos que éste
resulta plenamente distinguible y no cabe objecion alguna respecto a la posibilidad de
confusion o engafio que eventualmente podria causar el otorgamiento de dicho nombre
de dominio al demandado dentro de la red, SOBRE TODO TENIENDO A LA VISTA LA
FINALIDAD ENVUELTA TRAS EL MISMO, CUAL ES DAR A CONOCER SU NUEVA
TIENDA DESTINADA A LA COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS Y
ARTICULOS ELECTRONICOS DE SU MARCA PROPIA “NEXTCOM".

- Agrega el demandado que si bien el elemento NEXT se encuentra inserto dentro del
nombre de dominio pedido, no es menos cierto que el conjunto solicitado obedece a
una palabra compuesta, coexistiendo actualmente bajo el sistema DNS .CL un sinfin de
dominios que principian con la expresion NEXT, solicitados por terceros, entre los
cuales cita los nombres de dominio NEXTATUS.CL, NEXT-LEVEL.CL, NEXT-
GENERATION.CL, NEXT.CL, MUNDONEXTEL.CL, MOVISTARNEXT.CL,
INTERNEXT.CL, INEXTEC.CL, INEXT.CL, NEXTCOMCHILE.CL.



- Sefala el demandado que ha de tenerse a la vista la titularidad del segundo solicitante
respecto de sus marcas comerciales, es necesario denotar que en el mercado de
productos y servicios desarrollado por el demandado, coexisten pacificamente, una
serie de signos que incorporan la expresion “NEXT”, solicitados por terceros, entre las
cuales cita las marcas NEXTWAVE WIRELESS, NEXTWAVE BROADBAND,
NEXTTIME, NEXT BOXING GENERATION, HYDRONEXT, NEXT-GENERATION
MOBILITY FOR ALL, INSPIRE THE NEXT, NEO NEXT, NEXT-BAT, NEXTCOM, NEXT
BANC CORPORACION BCIl, INTERNEXT, NGN ENTEL NEXT GENERATION
NETWORKS, NEXIT, INSPIRE THE NEXT, THE NEXT STEP IN MANAGEMENT,
NEXTEL, NEXTEP, NEXTER, todo lo cual no hace sino confirmar la inexistencia de
riesgo de asociacion por parte del publico consumidor, entre los productos, servicios y
la informacion ofrecida por el demandado a través del dominio en disputa, versus
aguellos que actualmente desarrolla el segundo solicitante, toda vez que ha quedado
de manifiesto que el dominio pedido posee una justificacion, un propdsito y un objetivo
completamente diverso de aquellos que pudieran afectar a NEXTEL
COMMUNICATIONS, INC.

- Expresa el demandado que usuarios que identifican la marca NEXTEL con su titular
legitimo, podran diferenciar con absoluta claridad que se trata de un dominio
desarrollado por el demandado y con una finalidad completamente distinta respecto del
ambito de actividades de NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., por lo cual podran
distinguir sin problema alguno, el origen empresarial de los productos ofrecidos a traves
del dominio en disputa, resultando en consecuencia perfectamente posible la
coexistencia pacifica entre el dominio NEXTCOM.CL con las marcas comerciales del
segundo solicitante, sin desviar a los usuarios que legitimamente quieran obtener
acerca de la empresa de mi representada, por lo que resulta juridicamente procedente
la aplicacion del principio del FIRST COME FIRST SERVED, imperante en conflictos de
esta naturaleza.

- Sefiala el demandado como criterios aplicables al presente caso: i) Criterio de la
titularidad sobre una marca comercial, en relacion con los nombres de dominio, el cual
es recogido por la “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP” de la
ICANN", el “Informe final de la Organizacion de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre
resolucion de disputas referentes a nombres de dominio”, los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento para la asignaciéon de nombres de Dominio NIC Chile, sefialando que el
criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas
comerciales resulta plenamente aplicable, para efectos de la determinacion del mejor
derecho que asiste al demandado sobre el nombre de dominio de autos, en el sentido
que éste es idéntico a sus registros y solicitudes de marca NEXTCOM, y a su vez
ostenta una fisonomia propia y altamente distintiva respecto de las marcas NEXTEL,
invocadas como base de la presente alegacion por parte de NEXTEL
COMMUNICATIONS, INC; ii) Criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial
legitimo, el cual se refiere a que el mejor derecho pertenece a quien ofrece
efectivamente los productos o presta los servicios dentro del mercado, prerrogativa que
resulta plenamente aplicable en autos, puesto que es el demandado quien ostenta una
serie de solicitudes y registros de marca para la expresion NEXTCOM, que distinguen
productos y servicios de las clases 9, 16 y 35, asi como establecimientos comerciales
destinados a la venta de dichos bienes; iii) Aplicacion del principio doctrinal del “first



come, first served”, el cual debe ser aplicado por cuanto el demandado ha acreditado
un interés legitimo sobre el nombre de dominio en disputa y la existencia de derechos
validamente adquiridos sobre el nombre de dominio de autos, que la identifica como
.CL.

[.4.4.- Resolucion_ Por resolucion de fecha 22 de Octubre de 2013 y que rola a fs. 127
de autos, se proveyd el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la
demanda y por acompafiados los documentos, con citacion. Los certificados de la
empresa de correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rolan a fs.129 y 130 de autos.

.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resolucion dictada con fecha 22 de Octubre de
2013, recibi6 la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fijj6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “nextcom.cl ".- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado segiin comprobantes que rolan
afs. 129y afs. 130 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante.- La parte demandante acompafo, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1° Impresion de la
pagina Web de NIC CHILE, en relacion a la titularidad del nombre de dominio nextel.cl;
2° Copia del registro marcario N°765.305, en relacié n a la marca “Nextel Online”, para
la clase 38; 3° Copia de los registros marcarios NUumeros 765.307 y 684.524, en
relacion a la marca “Nextel”, para la clases 9 y 42, respectivamente; 4° Impresiones de
la pagina Web www.nextel.cl; 5° Impresiones obtenidas de la péagina Web
Es.wikipedia.org/wiki/.com, en relaciéon al término “.com”; 6° Copia del fallo dictado por
el Arbitro Sr. Cristian Ernst Suarez con fecha 09 de Julio de 2013, respecto al nombre
de dominio nexotel.cl; 7° Impresion de la pagina web www.google.cl, en relacion a los
resultados de busqueda de la expresion “nextel”.

[.5.3.- Prueba documental: _ Parte demandada.- La parte demandada acompafid, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1° Impresion desde la
pagina web www.inapi.cl, en relacion a la titularidad de los siguientes registros y
solicitudes de marcas: i) Marca “NEXTCOM”, solicitudes Numeros 993.906; 993.908;
993.911; 1.048.057; 1.048.117; para las clases 9; 35; 9; 9 y 16; 9, 16, 35 y 36;
respectivamente; ii) Registro marcario n°® 959.528, para la marca “NEXTCOM?”, para la
clase 36; iii) Marca “NEXTCOM PERISCOPE”, solicitud numero 1.048.012, para las
clases 9 y 35; iv) Marca NEXTWAVE WIRELESS, registro numero 821.325, para la
clase 9; v) Marca NEXTWAVE BROADBAND, registro numero 821.326, para la clase 9;
vi) Marca NEXTTIME, registro numero 883.322, para la clase 9; vii) Marca NEXT
BOXING GENERATION, registros numeros 860.032 y 860.033, para las clase 9; 9;
respectivamente; viii) Marca HYDRONEXT, registro numero 877.487, para las clases 9
y 11; ix) Marca NEXT-GENERATION MOBILITY FOR ALL, registro niumero 894.632,
para la clase 9; x) Marca INSPIRE THE NEXT, registro nimero 904.256, para las clases
1,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14, 16 y 17; xi) Marca NEO NEXT, registro niumero 981.784,
para la clase 9; xii) Marca NEXT-BAT, registro numero 918.684, para la clase 9; xiii)




Marca NEXTCOM, registro numero 959.528, para la clase 36; xiv) Marca NEXT BANC
CORPORACION BCI, registro numero 959.528, para la clase 36; xv) Marca
INTERNEXT, registro nimero 728.084, para las clases 35, 36, 38, 41, 42; xvi) Marca
NGN ENTEL NEXT GENERATION NETWORKS, registro niamero 783.729, para la
clase 36; xvii) Marca NEXIT, registro numero 745.911, para las clases 35 y 42; xviii)
Marca INSPIRE THE NEXT, registro numero 933.517, para las clases 35, 36, 37, 38,
39, 41y 42; ixx) Marca THE NEXT STEP IN MANAGEMENT, registro numero 904.745,
para la clase 35; xx) Marca NEXTEL, registro nUmero 953.836, para la clase 35; xxi)
Marca NEXTEP, registro nimero 694.761, para la clase 35; xxii) Marca NEXTER,
registro nimero 857.211, para la clase 35; 2° Impresion de la pagina web www.nic.cl, en
relacion a la titularidad de los nombres de dominio NEXTATUS.CL, NEXT-LEVEL.CL,
NEXT-GENERATION.CL, NEXT.CL, MUNDONEXTEL.CL, MOVISTARNEXT.CL,
INTERNEXT.CL, INEXTEC.CL, INEXT.CL, NEXTCOMCHILE.CL; 3° Impresion de la
pagina web www.nexotel.cl; 4° Impresion de la pagina web www.emol.com;

I.6.- Observaciones a la prueba: El demandante a fojas 131 y siguientes presento un
escrito mediante el cual realiza las siguientes observaciones:

- Luego de reiterar los argumentos esgrimidos en el escrito de demanda, enfatiza que
actualmente Nextel S.A, a través de la matriz Nextel Communications Inc., cuenta con
cerca de 100 registros marcarios en Chile que contienen la expresion “NEXTEL”, junto
con una serie de nombres de dominio que indicé en su escrito de demanda, lo que en
su opinién permite concluir que dicho término se encuentra protegido legalmente en
nuestro pais, por lo que las solicitudes cuasi-idénticas como la presentada en autos
infringen abiertamente los derechos de la actora.

- Indica que los resultados de busqueda de la expresion “NEXTEL” en el famoso
buscador Google, asi como la cantidad de eventos, publicidad y marketing desarrollado
por la demandante, es un indicador de lo famosa y notoria que es la marca NEXTEL en
el mundo, incluido Chile, lo cual permite concluir que dicha expresion es asociada por
los consumidores en forma exclusiva y excluyente al actor.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 06 de Diciembre de 2013, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cit6 a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decretd medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 154 del expediente arbitral. EI comprobante de la notificacion por
correo electronico a las partes de dicha resolucion rola a fs. 155 de estos autos
arbitrales.



. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “nextcom.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, TRICOT S.A, quien para efectos de
este procedimiento tiene el caracter de demandado y NEXTEL COMMUNICATIONS,
INC. (ESTUDIO CAREY LIMITADA), LIMITADA, tiene el caracter de demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor o igual jerarquia que los
de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, entre otros, que: 1° NEXTEL COMMUNICATIONS INC., es una de las
empresas de comunicacion inalambrica mas grandes del mundo y que en Chile,
NEXTEL comenz6 a funcionar el afio 2000, prestando actualmente servicios de
comunicaciones de voz, mensajeria de texto y navegacion a través de WAP; 2°
NEXTEL S.A., a través de la matriz NEXTEL COMMUNICATIONS INC., cuenta con
cerca de 100 registros marcarios en Chile que contienen el término NEXTEL, algunos
de los cuales se enumeran a continuacion: i) Marca NEXTELBANDAANCHA, registro n°®
889764, para la clase 38; ii) Marca AL TOQUE NEXTEL, registros n° 896589 y
896588, para las clases 38 y 9, respectivamente; iii) Marca “NEXTEL AL TOQUE”",
registros n° 896587 y 896586, para las clases 38 y 9, respectivamente; iv) Marca
“NEXT-TEL", registro n° 727836, para la clase 38; v) Marca “NEXTEL", registro n°
776737, para las clases 1 a 34; vi) Marca “NEXTEL COMMUNICATION”, registro n°®
77673, para las clases 1 a 34; vii) Marca “NEXTEL”", registros nUmeros 776735, 776734,
776733, 776732, 776731, 776730, 776729, 776728, 776727, 776726; para las clases 1
a34;1a34;,1a34;1a34, 1a341a341a34,1a341a34 1a 34
respectivamente; viii) Marca “NEXTEL, MUCHO MAS QUE UN CELULAR”, registros n°
892694 y 892693, para las clases 42 y 38, respectivamente; ix) Marca “NEXTEL”,
registros n°® 936198 y 936197, para las clases 42 y 16, respectivamente; x) Marca
“ACCESO DIRECTO NEXTEL", registros n°® 887911 y 874769, para las clases 42 y
38, respectivamente; xi) Marca “NEXTEL ACCESO DIRECTQO?”, registros n° 888070
y 874776, para las clases 42 y 38; xii) Marca “NEXTEL”", registros n° 952403, 935789,
906068, 913399, 906067, 906066, 913400, 906065, 913401, 906064, 906931 y 913402,
952402, 935788, para las clases 38, 9, 42, 38, 35, 16, 9, 42, 38, 35, 16, 9, 38y 9,
respectivamente; xiii) Marca “X NEXTEL”, registros n° 906930, 906929, 906928 y
913404, para las clases 42, 35, 16 y 9; xiv) Marca “NEXTEL_3G”, registron® 889767,
para la clase 38; xv) Marca “NEXTEL. TU MUNDO. AHORA”", registros n® 934222,
934221, 934220, 934219 y 934218, para las clases 9, 16, 35, 38 y 42; xvi) Marca
“NEXTEL.YOUR WORLD. NOW?”", registros n°® 934634, 934217, 934633, 934216,
934215, 934632, 934631, 934630, 934214 y 934213, para las clases 9; 16; 35; 38; 42,
9; 16; 35; 38; y 42, respectivamente; xvii) Marca “NEXTELBROADBAND?”, registro n°®
892178, para la clase 38; xviii) Marca “NEXTEL", registro n® 776725, 776724, 776723,



776722 y 684524, para las clases 16; 35; 37; 1 a 34 y 42, respectivamente; xix) Marca
“NEXTEL3G”, registro n°® 889766, para la clase 38; xx) Marca “EMAILMOVILNEXTEL”,
registron® 892179, para la clase 38; xxi) Marca “3GNEXTEL”, registro n°® 889765,
para la clase 38; xxii) Marca “NEXTEL, TU MUNDO AHORA”", registros n® 909907 y
907498, para las clases 35 y 16; xxiii) Marca “NEXTEL COMMUNICATIONS?”, registro
n° 765309, para la clase 9; xxiv) Marca “NEXTEL ONLINE”, registro n°® 765308, para la
clase 9; xxv) Marca “NEXTEL”, registros n® 765307, 765306, 952401, 953836, para las
clases 9; 38; 38; 35, respectivamente; xxvi) Marca “NEXTEL ONLINE”", registro n°
765305, para la clase 38; xxvii) Marca “NEXTEL CHILE”, registro n° 638696, para la
clase 38; xxviii) Marca “NEXTEL COMMUNICATIONS”, registro n°®765304, para la clase
38; xxix) Marca “NEXTEL, TU MUNDO AHORA”, registros n® 907497, 907496, 917594 y
907495, para las clases 9, 37, 38 y 42, respectivamente; xxx) Marca “NEXTEL,
HABLEMOS DIRECTO?", registros n® 787317 y 787318, para las clases 42 y 38,
respectivamente; xxxi) Marca “BANDAANCHANEXTEL”, registro n°® 890085, para la
clase 38; xxxii) Marca “NEXTELBANDAANCHAMOVIL”, registro n° 889762, para la
clase 38; xxxiii) Marca “BANDAANCHAMOVILNEXTEL", registro n°® 892180, para la
clase 38; xxxiv) Marca “NEXTELINTERNETMOVIL”, registro n° 890080, para la clase
38; xxxv) Marca “INTERNETNEXTEL”, registro n°® 892181, para la clase 38; xxxvi)
Marca “NEXTELONLINE”, registro n° 892182, para la clase 38; xxxvii) Marca
“NEXTELPREPAGO?”, registro n°® 889760, para la clase 38; xxxviii) Marca “X NEXTEL”,
registro n° 913403, para la clase 38; 3° Es titular de los nombres de dominio
NEXTEL.CL, NEXTTEL.CL, NEXTECH.CL, 3GNEXTEL.CL,
BANDAANCHAMOVILNEXTEL.CL, BANDAANCHANEXTEL.CL, CONTACTOS-
NEXTEL.CL, CONTACTOSNEXTEL.CL, COPAMUNDIALNEXTEL.CL,
EMAILMOVILNEXTEL.CL, IMAGINANEXTEL.CL, INTERNETNEXTEL.CL, NEXTEL-
DATA.CL, NEXTEL-ON-LINE.CL, NEXTEL-ONLINE.CL, NEXTEL3G.CL,
NEXTELBANDAANCHA.CL, NEXTELBANDAANCHAMOVIL.CL, NEXTELCHILE.CL,
NEXTELCONNECT.CL, NEXTELINTERNETMOVIL.CL, NEXTELONLINE.CL,
NEXTELTUMUNDOAHORA.CL, NEXTELVALORHUMANO.CL, NEXTELVENTAS.CL y
TRADENEXTEL.CL; 4° Dada la vasta cantidad de registros marcarios y los dominios de
los cuales es titular, permiten concluir que el término NEXTEL se encuentra protegido
legalmente en nuestro pais, por lo que solicitudes como la presentada en autos por la
contraria infringen abiertamente los derechos que tiene el demandante, agregando que
NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., lleva méas de 10 afios en el mercado chileno, por lo
que ya tiene una vasta trayectoria, Io que se incrementa desde principios de este afo,
con el inicio de sus actividades en el negocio de la banda ancha vy la telefonia celular y
que el término NEXTEL es asociado por los consumidores de la demandante, en forma
exclusiva y excluyente, desde hace varios afios, tiempo en el que los servicios y
productos que ofrece han sido identificados y reconocidos por parte del publico
consumidor que habitualmente consume vy utiliza los servicios y productos de la
industria de las telecomunicaciones; 5° Las similitudes existentes entre el dominio en
disputa y el dominio y marcas previamente inscritas por el actor son apreciables a
simple vista, siendo el dominio solicitado cuasi-idéntico al nombre de dominio ya
registrado por el actor, toda vez que comparten cuatro de sus siete letras, distribuidas
en el mismo orden y secuencia, diferenciandose asi Unicamente en el segmento final
“COM?", que en caso alguno logra dotar al dominio solicitado de elementos que permitan
a los usuarios de Internet identificarlo adecuadamente del dominio ya inscrito por el
demandante “nextel.cl” y marcas comerciales NEXTEL, siendo altamente posible que



se produzcan una serie de errores de asociacion entre ambos, en el improbable caso
de que este nombre de dominio sea concedido al primer solicitante. Agrega el
demandante que la incorporacion de la expresion “COM” al dominio solicitado, genera
el efecto de asociar la expresion NEXTCOM al grupo de marcas y dominios que son
identificados por el pudblico cibernauta como pertenecientes a NEXTEL
COMMUNICATIONS, INC., y todas sus empresas relacionadas; 6° Luego de explicar
en qué consiste un nombre de dominio, el demandante expresa que en el presente
caso estamos ante una cuasi-identidad respecto de marcas y dominios previamente
registrados por el actor, por lo que el juicio debe ser solucionado conforme al mejor
derecho del demandante, y no de acuerdo al principio “First come, First Served” en
forma exclusiva; 7° El demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual el
demandante tiene derechos preferentes y validamente adquiridos en forma previa, es
titular del nombre de dominio nextel.cl, y muchos otros que incluyen en forma principal
el término NEXTEL, ademas de las marcas registradas ante el INAPI constituidas en
torno a la expresion NEXTEL, las cuales son determinadamente similares al dominio
solicitado y las evidentes similitudes entre ambas denominaciones produciran todo tipo
de engafios y errores respecto a la procedencia de los servicios ofrecidos a través del
dominio “nextcom.cl”; 8° El demandante agrega que cuenta con un legitimo interés en el
nombre de dominio solicitado, lo que se puede advertir del hecho que actualmente
posee la gran cantidad de registros de nombre de dominio ya especificados
anteriormente, ademas de las marcas también sefialadas precedentemente, el uso
actual que realiza de la expresion NEXTEL, la cual resulta determinadamente
semejante al sitio de dominio solicitado, lo que se evidencia a partir de la existencia de
las marcas sefialadas y del desarrollo de los proyectos que el demandante realiza en el
ambito de la telecomunicacion; 9° Por ultimo, el actor concluye sefialando que en razoén
de todas las consideraciones mencionadas, en especial la titularidad del dominio
“nextel.cl”, y la marca NEXTEL, la buena fe, el interés legitimo, los vastos registros de
marcas y la presencia comercial de que goza NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. en el
mercado de las tecnologias y las telecomunicaciones, es titular de un mejor derecho
para optar al dominio en cuestion.

CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales para
ser titular del nombre de dominio en disputa, entre otros, los siguientes: 1° Es una
compafia perteneciente a la industria del retail, de vasta trayectoria en el territorio
nacional, que factura anualmente cerca de USD $250 millones, cuenta con unos 42.000
m2 construidos en distintas sucursales, con mas de 55 tiendas, de las cuales 9 se
sittan en Santiago y el resto a lo largo de Chile, convirtiéndose en la primera firma del
retail chileno en recibir el sello ProPyme, iniciativa que distingue a las grandes
compafiias que se comprometen con el buen trato y la colaboracion con sus
proveedores de menor tamafo; 2° Su marca NEXTCOM, nace con el objeto de
distinguir su nueva linea de establecimientos comerciales destinados a la compra y
venta de articulos electronicos de idéntica denominacion, lo cual representa un polo
nuevo y una enorme innovacion, dado que con anterioridad se habia dedicado
exclusivamente a la industria textil, sin incursionar en este mercado de productos; 3°
Posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda
vez que cuenta con una serie de registros y solicitudes de marca para la expresion
NEXTCOM, idéntica al Second Level Domain requerido en autos, tal y como se detalla



a continuacion: i) Marca “NEXTCOM?”, Solicitudes Numeros 993.906, 993.908, 959.528,
993.911, 1.048.057; 1.048.117; para las clases 9; 35; 36 y 9; 9 y 16; 9, 16 y 35;
respectivamente; ii) Marca “NEXTCOM PERISCOPE”, solicitud nimero 1.048.012, para
las clases 9 y 35; 4° Dichos signos se encuentran validamente pedidos en Chile y se
condicen cabalmente con el area de productos y servicios actualmente desarrollados
por el demandado en el mercado nacional, la cual en nada se asemeja a aquella
explotada en el ambito de las telecomunicaciones por parte de la segunda solicitante; 5°
Las solicitudes y registros recién indicados, son s6lo una muestra del interés legitimo,
actual y serio que le asisten sobre la expresion “NEXTCOM?”, coincidente con el nombre
de dominio solicitado, lo cual no hace sino dar cuenta del mejor derecho que asiste a
TRICOT S.A. sobre el dominio NEXTCOM.CL; 6° Al confrontar el nombre de dominio
pedido en primer lugar por él, con las marcas registradas e invocadas como
antecedente del supuesto mejor derecho alegado por el segundo solicitante, NEXTEL
COMMUNICATIONS, INC., particularmente en lo que dice relacion con su signo
“NEXTEL” tenemos que éste resulta plenamente distinguible y no cabe objecion alguna
respecto a la posibilidad de confusién o engafio que eventualmente podria causar el
otorgamiento de dicho nombre de dominio al demandado dentro de la red, SOBRE
TODO TENIENDO A LA VISTA LA FINALIDAD ENVUELTA TRAS EL MISMO, CUAL
ES DAR A CONOCER SU NUEVA TIENDA DESTINADA A LA COMERCIALIZACION
DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS ELECTRONICOS DE SU MARCA
PROPIA “NEXTCOM?”; 7° Si bien el elemento NEXT se encuentra inserto dentro del
nombre de dominio pedido, no es menos cierto que el conjunto solicitado obedece a
una palabra compuesta, coexistiendo actualmente bajo el sistema DNS .CL un sinfin de
dominios que principian con la expresion NEXT, solicitados por terceros, entre los
cuales cita los nombres de dominio NEXTATUS.CL, NEXT-LEVEL.CL, NEXT-
GENERATION.CL, NEXT.CL, MUNDONEXTEL.CL, MOVISTARNEXT.CL,
INTERNEXT.CL, INEXTEC.CL, INEXT.CL, NEXTCOMCHILE.CL; 8° Ha de tenerse a la
vista la titularidad del segundo solicitante respecto de sus marcas comerciales, es
necesario denotar que en el mercado de productos y servicios desarrollado por el
demandado, coexisten pacificamente, una serie de signos que incorporan la expresion
“NEXT”, solicitados por terceros, entre las cuales cita las marcas NEXTWAVE
WIRELESS, NEXTWAVE BROADBAND, NEXTTIME, NEXT BOXING GENERATION,
HYDRONEXT, NEXT-GENERATION MOBILITY FOR ALL, INSPIRE THE NEXT, NEO
NEXT, NEXT-BAT, NEXTCOM, NEXT BANC CORPORACION BCI, INTERNEXT, NGN
ENTEL NEXT GENERATION NETWORKS, NEXIT, INSPIRE THE NEXT, THE NEXT
STEP IN MANAGEMENT, NEXTEL, NEXTEP, NEXTER, todo lo cual no hace sino
confirmar la inexistencia de riesgo de asociacion por parte del pablico consumidor, entre
los productos, servicios y la informacion ofrecida por el demandado a través del dominio
en disputa, versus aquellos que actualmente desarrolla el segundo solicitante, toda vez
que ha quedado de manifiesto que el dominio pedido posee una justificacién, un
proposito y un objetivo completamente diverso de aquellos que pudieran afectar a
NEXTEL COMMUNICATIONS, INC; 9° Usuarios que identifican la marca NEXTEL con
su titular legitimo, podréan diferenciar con absoluta claridad que se trata de un dominio
desarrollado por el demandado y con una finalidad completamente distinta respecto del
ambito de actividades de NEXTEL COMMUNICATIONS, INC., por lo cual podran
distinguir sin problema alguno, el origen empresarial de los productos ofrecidos a traves
del dominio en disputa, resultando en consecuencia perfectamente posible la
coexistencia pacifica entre el dominio NEXTCOM.CL con las marcas comerciales del



segundo solicitante, sin desviar a los usuarios que legitimamente quieran obtener
acerca de la empresa de mi representada, por lo que resulta juridicamente procedente
la aplicacion del principio del FIRST COME FIRST SERVED, imperante en conflictos de
esta naturaleza.

QUINTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte expositiva
de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: i)
que el actor es titular de la marca comercial “Nextel” y de otras similares que contienen
tal expresion, para las clases 9, 38 y 42, la cual es similar al nombre de dominio objeto
de autos, que incluyen servicios de telecomunicaciones e Internet, productos, aparatos
e instrumentos eléctricos, fotograficos, de reproduccion de sonido e imagen, etc.; ii)
Que la sociedad Nextel S.A. es titular entre otros del nombre de dominio “nextel.cl”, el
cual es similar al nombre de dominio objeto de autos; iii) Que el actor desarrolla una
actividad empresarial en el ambito de las telecomunicaciones, en Chile y en distintas
partes del Mundo.

SEXTO: Que la parte demandada acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.3 de la parte expositiva
de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador que:
i) El actor es titular de la marca comercial “Nextcom” para la clase 36, que incluye
servicios y productos de seguros, negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, la
cual es idéntica al nombre de dominio objeto de autos; ii) El actor es titular de diversas
solicitudes de registro de la marca “Nextcom” ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial, para las clases 9, 16, 35 y 36, que comprenden servicios y productos
cientificos, publicidad, entre otros, las cuales son idénticas al nombre de dominio de
autos; iii) Existen diversos nombres de dominio y marcas comerciales registradas a
nombre de terceros que no son parte en el presente juicio, constituidas por la expresion
“next”, en las clases 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 41y 42; iv)
Es una empresa que desarrolla en Chile el negocio de retail.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcién del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada,
podria contravenir derechos validamente adquiridos por el actor, al sefialar la propia
demandada que solicito la “marca NEXTCOM, con el objeto de distinguir su nueva linea
de establecimientos comerciales destinados a la compra y venta de articulos
electronicos de idéntica denominacion, lo cual representa un polo nuevo y una enorme
innovacion, dado que con anterioridad se habia dedicado exclusivamente a la industria
textil, sin incursionar en este mercado de productos”, en circunstancia que el actor es



titular de un registro marcario similar al nombre de dominio objeto de autos, para la
clase invocada por la demandada.

OCTAVO: Que en estos autos, el actor acreditd tener un legitimo interés en el uso del
nombre de dominio controvertido, toda vez que es titular de una marca comercial similar
al nombre de dominio objeto de autos para las clases 9, 38 y 42, que incluyen servicios
de telecomunicaciones e Internet, productos, aparat  0s e instrumentos eléctricos,
fotograficos, de reproduccion de sonido e imagen, e tc., correspondiéndole por ende
a la demandada probar que sus derechos son de igual o mayor jerarquia que los de su
contraparte. Por su parte, la demandada acredit6 que, junto con tener un interés en el
nombre de dominio objeto de autos, constituido, entre otros, por distintas solicitudes
actualmente en tramite ante el Instituto de la Propiedad Industrial de Chile para la
marca “NEXTCOM?”, es titular de la citada marca comercial para la clase 36, que incluye
servicios y productos de seguros, negocios financieros, monetarios e inmobiliarios, la
cual no dice relacion con el giro invocado por la propia demandada como interés para
solicitar el nombre de dominio de autos, esto es, compra y venta de articulos
electronicos de idéntica denominacion.

NOVENO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que NEXTEL COMMUNICATIONS, INC.
tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “nextcom.cl”, por cuanto
es titular de las marcas comerciales “NEXTEL”", entre otras, para la clases 9, 38 y 42,
similares al nombre de dominio objeto de autos, mientras que el demandado carece de
registro marcario u otro derecho a la fecha de la solicitud de registro del nombre de
dominio objeto de autos, que sea de igual o mayor jerarquia que el invocado por el
actor, en relacion al giro o clase que la propia demandada invocé como interés para
formular dicha solicitud.

[I. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo |, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “nextcom.cl” a NEXTEL COMMUNICATIONS, INC.
(ESTUDIO CAREY LIMITADA), Rol Unico Tributario N° 77.907.950-3;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte vencida en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran pagadas
conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;



3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolucién es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete,
cédula nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula
nacional de identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291,
piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



