Foja 48
Santiago, seis de octubre del afio dos mil ocho.
Vistos:
Y, teniendo presente lo dispuesto en el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos y por el articulo 170 del Cédigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia, se procede a dictar la siguiente sentencia definitiva
en juicio de asignacion del nombre de dominio “nokiatube.cl”.
Parte Expositiva:
Que por Oficio de fecha 25 de julio de 2008, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “nokiatube.cl”, surgido entre Importadora GSMSTORE Limitada, con
domicilio en Avenida Las Condes N° 14.191, comuna de Las Condes, Santiago,
y Nokia Corporation, sociedad organizada de acuerdo a las leyes de Finlandia,
domiciliada en Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandia, representada por
Johansson & Langlois Limitada, sociedad que comparece representada por el
Abogado don Flavio Baldo Belait Santi, ambos domiciliados en calle San Pio X
N° 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago. Que por resolucion
de fecha 28 de julio de 2008 el suscrito aceptd el cargo y jurd0 desempefarlo
fielmente y en el menor tiempo posible y citd a las partes a comparendo para
fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, segun consta a fojas 2 y 3 de autos,
el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 11 de agosto de 2008,
segun consta a fojas 10 y 11 de autos, al que sélo comparecié Nokia
Corporation y en rebeldia del primer solicitante Importadora GSMSTORE
Limitada.
Que son partes litigantes en la presente causa Importadora GSMSTORE
Limitada y Nokia Corporation, representada por su Abogado don Flavio Baldo
Belair Santi.

Enunciacion de la peticion deducida por el demandante u opositor de autos



Nokia Corporation:

La parte demandante u opositor de autos Nokia Corporation funda, su
demanda de oposicion a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de
dominio “nokiatube.cl” al primer solicitante Importadora GSMSTORE Limitada,
e invoca los siguientes fundamentos:

l.- Fundamentos de hecho:

1.- Sefala que con fecha 9 de abril de 2008, Importadora GSMStore Limitada,
solicitd la inscripcion del nombre de dominio “nokiatube.cl” y con fecha 21 de
Abril de 2008, y de acuerdo a lo dispuesto en el Numero 10 del Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante
“Reglamento”), Nokia Corporation, presentd una solicitud competitiva del
mismo nombre de dominio “nokiatube.cl’, en atencidbn a sus derechos
previamente adquiridos.

2.- Que la solicitud del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que
Nokia Corporation es una empresa finlandesa lider en tecnologia de
telecomunicaciones digitales, a través de su prestigiosa marca “NOKIA”, por
todos conocidas, la cual constituye a su vez, el elemento mas importante de su

razon social.

Que Nokia fue fundada en el afio 1865 por don Frederik Idestam quién
establecio un molino de pulpa de madera para la fabricacion de papel en
Finlandia, convirtiéendose en los afios siguientes en un conglomerado industrial

de grandes proporciones.

Que posteriormente, en los aflos 1960, a raiz de una investigacion de
transmision de radio, el interés comercial de Nokia se concentr6 en las
telecomunicaciones, siendo considerado en el afio 1990 lider global en

tecnologias digitales de comunicacion.

Que en Latinoamérica, en el afio 1993, se formd un equipo de ventas destinado
a este mercado y las ventas superaron con creces las expectativas iniciales y
que actualmente existen 5 areas en el mercado latinoamericano: Cono Sur,

Pacto Andino, Centroamérica-Caribe, México y Brasil.



Que los centros de fabricacién y distribucion se encuentran en los Estados
Unidos y que cuenta con diversas unidades de negocios, tales como NOKIA
NETWORKS, proveedor lider de infraestructura para redes moviles, IP y de
banda ancha, NOKIA MOBILE PHONES, la fabricante de teléfonos celulares
mas grande del mundo, NOKIA RESEARCH CENTER, la cual brinda soporte e
impulso a los negocios centrales de NOKIA, en el desarrollo de nuevos
negocios y tecnologias y NOKIA VENTURES ORGANIZATION, en la busqueda

de oportunidades de negocios.

Que los productos NOKIA se fabrican en 3 continentes y 10 paises y son
comercializados en mas de 130, que cuenta con centros de investigacion en 4

continentes y emplean mas de 60.000 trabajadores.

Que en Chile, NOKIA opera con dos grandes empresas de telecomunicaciones

locales, a saber: MOVISTAR y ENTEL PCS.

Que constituye, sin duda alguna, la marca mas reconocida y de mayor prestigio
en nuestro pais, razén por la cual merece que el nombre de dominio
“nokiatube.cl” sea definitivamente asignado a la demandante, en el entendido
que el vocablo “tube” o “tubo”, en caso alguno responde a un elemento
distintivo, considerando que se encuentra precedido, precisamente por la

reconocida marca NOKIA.
Il. Funhdamentos de derecho de la demanda:

1.- Derecho de Propiedad Industrial de Nokia Corporation en Chile. Que se
puede observar el registro marcario de la marca comercial en Chile de la parte
demandante, esto es: NOKIA, denominativa, para distinguir productos de la
clase 9, Registro N° 537.612, NOKIA, mixta, para distinguir un establecimiento
de fabricacion de productos de la clase 9, Registro N° 537.616, NOKIA,
denominativa, para distinguir productos de la clase 9, Registro N° 615.458 y
NOKIA, denominativa, para distinguir servicios de las clases 38, 41 y 42,
Registro N° 611.846, entre otros, los que cita y describe latamente en su escrito

de demanda.



Sostiene la actora que cree poco necesario mayores explicaciones en relacion
a los signos de su propiedad, puesto que se trata de una marca famosa y
notoria a nivel nacional, ampliamente registrada.

2.- Que el inciso primero del articulo 10 del Reglamento, establece “Una vez
que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicara dentro del
plazo mas breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres
dias habiles, en una lista de solicitudes en tramite. Dicha solicitud se
mantendra en esta lista por el plazo de 30 dia corridos a contar de la
publicacion, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se
estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese
nombre de dominio”.

Que en otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos
derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente debe resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin
perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de
por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, 0 a
los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas,
acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio

en disputa.

Afirma que el mejor derecho que tienen la actora sobre el nombre de dominio
en cuestion ya se encuentra suficientemente demostrada con los derechos de

propiedad industrial de los cuales son titulares.

Que por su parte, el articulo 14 del mismo Reglamento sefala, entre otras
cosas, que sera responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su
inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la

Republica “y que no vulnere derechos de terceros”.

Que NOKIA CORPORATION, posee respecto de la marca “NOKIA” un
“derecho de propiedad”, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud

a lo establecido en el articulo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad



Industrial, en relacion al articulo 19 N° 25 de la Co nstitucion Politica de la
Republica.

Asi, el articulo 2° primera parte de la Ley N°19.039 , establece que: “cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los derechos
de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion Politica, debiendo
obtener previamente el titulo de proteccion correspondiente de acuerdo con las
disposiciones de esta ley”.

Que por su parte, el inciso 3°del articulo 19 N°25 de la Constitucion Politica
prescribe: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invencion, marcas comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley”.

Que segun lo podra corroborar el Sr. Juez Arbitro, NOKIA CORPORATION, de
acuerdo a las normas establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido
legitimamente el derecho de propiedad sobre su marca comercial “NOKIA” y
sus derivados, por lo que tiene una exclusividad sobre ella para que los
consumidores la identifiquen con claridad con mi cliente, situaciéon que desde
luego no escapa ni debe escapar a un “espacio virtual”, con el creciente y
sostenido uso que ha experimentado la Internet. Ahora bien, y como una
muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a criterio de esta
parte, hacer mencion a lo establecido en los nimeros 20 y siguientes del
Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”, nUmeros que

avalan desde todo punto de vista lo sefialado en esta presentacion.

Que si bien no estamos frente a una revocacion, en ellos, se establecen los
verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la
inscripcion de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a

seguir en la materia.

Asi, el nimero 22 del Reglamento, sefiala como causal de revocacion de un
nombre de dominio, entre otras, “que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que
tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es

conocido”.



Que tal como se ha sefalado anteriormente, el nombre de dominio
“nokiatube.cl”, es engafiosamente similar a las marcas comerciales registradas
previamente por mi mandante en Chile, y ademas corresponde al elemento

mas destacado de su razén social.

Afirma que sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio
“nokiatube.cl.” por parte de Importadora GSMStore Limitada, vulnera
abiertamente los intereses y derechos de mi mandante, y corresponde al Sefior
Juez Arbitro declararlo de esa manera. De hecho, vulnera un derecho
primordial, cual es el de propiedad.

Que como bien lo ha sefialado la Comision Preventiva Central al conocer de la
denuncia en contra de la Empresa Euromarmoles S.A., “La funcion natural de
un nombre de dominio es la de una direccién electrénica que permite a los
usuarios de Internet localizar terminales informaticas (ordenadores) conectadas
a la red, de manera simple y rapida. Sin embargo, dado que son faciles de
recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de caracter
distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a
menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos o servicios”.

Que de esta manera, cualquier consumidor que ingrese a la direccion
www.nokiatube.cl, tendra la mas plena conviccion que los productos y servicios
ofrecidos, provienen de mi mandante, nada de lo cual seria efectivo; y agrega
que es mas, hay que considerar que, atendida la plena identidad entre el
nombre de dominio en litigio y las marcas comerciales registradas previamente
por mi mandante en diversos paises del mundo, es evidente que cualquier
consumidor que escriba la direccion web www.nokiatube.cl, se enfrentara a un
sitio con un contenido absolutamente diverso, en donde no estara en presencia
de servicios o productos que cuenten con su garantia de calidad, lo que

evidentemente causara un enorme perjuicio a mi mandante.



Que por lo sefalado, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante,
constituiria, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por la
parte demandante, como titulares legitimos de diversas marcas comerciales, y
en segundo lugar, inductivo a error y confusiéon entre los consumidores
respecto a la procedencia, cualidad y género de los servicios y productos de mi
mandante que a través del eventual sitio web “www.nokiatube.cl” fueran
promocionados.

Que ha quedado demostrado que posee argumentos mas que suficientes como
para estimar que su posicion no da pie para analisis alguno destinado a
ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminacion de la primera
solicitud efectuada por Importadora GSMSTORE Limitada y en definitiva
asignar el nombre de dominio a NOKIA CORPORATION, con expresa condena
en costas y acompana los siguientes documentos: 1. Fotocopia de los registros
de marcas “NOKIA” de propiedad de mi representada, 2.- Impresos obtenidos
de las paginas web www.nokia.com y www.nokia.cl, donde se puede observar
diversos aspectos relativos a NOKIA CORPORATION y 3.- Impresos obtenidos
de las paginas web www.movistar.cl y www.entelpcs.cl que entre otros,

comercializan los productos NOKIA.

Que el Tribunal Arbitral con fecha 26 de agosto de 2008, tuvo por interpuesta la
demanda de asignacion del nombre de dominio “nokiatube.cl” por Nokia
Corporation y confirid traslado a la demandada Importadora GSMSTORE
Limitada, para que conteste la demanda de autos, por el término de 10 dias
hables y se acomparfaron los documentos probatorios al proceso, con citacion.
Que el demandado y primer solicitante no contesté la demanda de fojas 12 y
siguientes, razon por la cual el Tribunal con fecha 23 de septiembre de 2008 y
en virtud de lo dispuesto en el nimero quinto de las Bases de Procedimiento
Arbitral de fojas 13 y 14 y por el articulo 432 del Codigo de Procedimiento Civil,
resolvio tener por contestada la demanda en rebeldia de la parte demandada y
cito a las partes a oir sentencia definitiva, notificandolas con igual fecha por
correo electronico.

Parte Considerativa:



Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: Que la cuestién que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en
determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
“nokiatube.cl”, esto es, si a Importadora GSMSTORE Limitada, primer
solicitante, o bien, a Nokia Corporation, segundo solicitante y demandante.
Segundo: Que la parte demandante Nokia Corporation, invoca como
fundamento de su demanda de oposicion afirmando en sintesis, que es una
empresa finlandesa fundada en 1865 por don Frederik Idestam, y que
actualmente es una corporacion lider a nivel mundial en tecnologias digitales
de comunicacion, y que es titular de un mejor derecho para que se le asigne
en definitiva el nombre de dominio “nokiatube.cl’, argumentando que es
propietaria de variados registros de marcas comerciales de la denominacion
“NOKIA”, que tiene inscritas en Chile, para distinguir productos de las clases 9
y servicios de las clases 38, 41 y 42, del Clasificador Internacional, entre otras,
y que es conocida tanto a nivel nacional como internacional por la sigla
“NOKIA”, la que califica de famosa y notoria y que ademas forma parte de su
razon social. Asimismo, sefiala como fundamento de derecho la garantia
constitucional del derecho de propiedad para las creaciones del talento y el
ingenio establecida en el articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica, en la Ley
N° 19.039, de Propiedad Industrial y los articulos 14 y 22 del Reglamento para
el funcionamiento de los nombres del dominio .CL, de Nic Chile.

Tercero: Que como se sostiene a nivel de doctrina y jurisprudencia arbitral,
existe una relacion entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, de
tal suerte que en el caso de autos se encuentra acreditado que existe una
manifiesta identidad entre la marca comercial de propiedad de la actora,
“NOKIA”, la que efectivamente goza de fama y notoriedad en el mercado de los
articulos de aparatos de telefonia celular o movil, y el dominio solicitado en
estos autos “nokiatube.cl”, de tal suerte que no seria ajustado a derecho
razonar en términos que aquella parte que ha posicionado en el mercado su
marca comercial y productos, gozando de un prestigio tecnoldégico reconocido,

Se encuentre expuesta a que otra persona o entidad, sea titular de un nombre



de dominio que se compone de manera principal y destacada por la expresion
mas caracteristica de la parte demandante, cual es su razon social y nombre
comercial, a saber NOKIA, lo que ademas implicaria toda suerte de
confusiones en el mercado nacional, respecto al origen empresarial del titular
del dominio.

Cuarto: Que efectivamente la parte demandante ha acreditado mediante
prueba documental, que es una empresa relevante en el mercado de los
productos de telefonia movil o de teléfonos celulares, los que comercializa en
Chile, mediante dos operadores relevantes de este mercado de servicos de
telefonia, segun consta de los documentos de fojas 32 a 35 de autos.

En consecuencia, la prueba documental que ha acompafnado la demandante a
estos autos, consistente en copias de registros marcarios y copias de
publicidad empresarial, permiten evaluar que a Nokia Corporation, le asiste un
legitimo derecho en el caso sub — lite, para sostener que se le asigne el
nombre de dominio “nokiatube.cl”, con el objeto de asegurar su identidad
empresarial en la red de Internet, existiendo para ello razones de seguridad
juridica y econdmica, que ameritan la tutela que pide en su escrito de
demanda.

Quinto: Que cabe tener ademas presente, que el primer solicitante Importadora
GSMSTORE Limitada, no comparecio al proceso en defensa de su pretension
en cuanto primer solicitante del dominio, por lo que no se puede presumir que
le asista un legitimo interés para que se le asigne el dominio “nokiatube.cl”, ya
que de otra manera habria comparecido a estos autos arbitrales sosteniendo la
legitimidad de su pretension procesal, mediante el acto procesal de
contestacion de la demanda y otros, lo que en la especie no ocurrio, por lo que
no existen antecedentes en estos autos que permitan a este sentenciador
llegar a un razonamiento juridico contrario al sefialado en los considerandos
precedentes, todo ello de acuerdo al mérito del proceso, y sin que esta
fundamentacion implique atribuirle al silencio procesal un significado de
allanamiento a la pretension contraria.

Parte Resolutiva:



En mérito a lo sefalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de
fojas 12y siguientes y se declara en consecuencia que se acoge la pretension
de Nokia Corporation, en cuanto se resuelve asignarle el nombre de dominio

“nokiatube.cl”.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
autos.

Notifiguese a las partes mediante carta certificada y correo electronico y a la

Secretaria de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y a dofia Cecilia
Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda

Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



