Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “smsinfo.cl”
Santiago, 24 de noviembre de 2009.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 11276 de fecha 8 de septiembre de 2009 del
Departamento de Ciencias de la Computaciéon de la Universidad de Chile
(NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por oposicién al nombre de
dominio “smsinfo.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto: Adolfo Ojeda Freitas, con
domicilio en Roman Diaz 1410, Providencia, Santiago, quien inscribi6 el
nombre de dominio smsinfo.cl con fecha 1° de junio de 2009, a las 18:02:31
GMT, y Representando a Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
(Silva y Compaiiia), contacto administrativo Departamento de Dominios,
con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribié el
nombre de dominio smsinfo.cl con fecha 26 de junio de 2009 a las 15:48:04

GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 11 de septiembre de 2009, la cual
rola a fojas 6 de autos, el suscrito acepto el cargo de arbitro para el conflicto
por el nombre de dominio “smsinfo.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia

para convenir las reglas de procedimiento para el dia 21 de septiembre de
2009, a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electronico con firma digital con fecha 11
de septiembre de 2009 y a las partes por correo electronico de la misma
fecha y por carta certificada de fecha 11 de septiembre de 2009, segun
consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el dia 21 de septiembre de 2009, a las 9:30 horas, tuvo lugar
el comparendo decretado, con la asistencia de don Fernando Ponce Saez, por
la segunda solicitante, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose
el acta que rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que con fecha 21 de septiembre de 2009 se notificé a las partes lo
obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 14, segiin consta del
estampado de fojas 16.

SEPTIMO: Que con fecha 1 de octubre de 2009, mediante presentacién
rolante a fojas 17, la parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.
expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio “smsinfo.cl”
en los términos siguientes: Que la Internet en su regulaciéon y evoluciéon ha
resultado incierta y erratica, constituyendo un gran desafio para los
legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los
principios generales del derecho. Que, al respecto, la doctrina nacional
senala que la Internet es un fenémeno econémico, un fenémeno psicologico,
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pero que en definitiva “no es un fenémeno juridico”, queriendo decir con esto
que la Internet no es, o no debiera ser, una realidad divorciada de los
principios generales del derecho, sino por el contrario, como una actividad
humana, debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el
actuar econémico humano, como lo es el fenémeno de la iniciativa
individual. Que, en esta evolucién legal, uno de los principios fundamentales
del derecho tiene que ver con el hecho de que a los actores sociales les asiste
el derecho a “capitalizar” su trayectoria, como justo tributo al desarrollo de
actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protecciéon legal, en
definitiva, se traduce en una proteccion de bien comun. Que esta
disquisicién, que apela a los principios basicos del derecho econdémico,
resulta esencial para entender la pretension de la parte, y se traduce en un
firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un
dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcién y regulacién de
dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar econémico
humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la
producciéon de un bien o servicio, con o sin fin de lucro, que beneficia a la
comunidad, deben ser amparados. Que, en este sentido, aspira a que este
caso sea evaluado mas alla de la tentacion de aplicar simplistamente el
principio first come first served, que en muchos casos involucra una
profunda injusticia, y da una mala senal a los actores econémicos. Que,
afortunadamente, los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet
en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido
mas alla del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los
conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del
mejor derecho. Que, asi, esta concepcién, impuesta desde el horizonte de los
ingenieros, ha sido superada, y la parte solicita que al fallarse este caso, se
analice desde una perspectiva global integral, de manera de evitar la
trampa first to file, que originalmente mal 1luminé la solucion de este tipo
de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen
como aberrantes 'y antijuridicos. Que Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. es una destacada y ampliamente posicionada
empresa con anos de existencia en nuestro pais, nacionalmente reconocida y
famosa, que nace hace mas de 40 anos en Chile Que, dado el caracter que
poseen los servicios y productos que entrega, se ha preocupado de
resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas
lideres en su rubro. Que, en este sentido, y con el objetivo de obtener un
adecuado resguardo, protegié como marcas comerciales, de acuerdo a la ley
N° 19.039 de Propiedad Industrial, SMS. Que ha registrado las marcas SMS
INFO ENTEL PCS y SMS ENTEL PCS. Que, asi, existe un mejor derecho
sobre el nombre de dominio por la parte. Que el nombre de dominio
SMSINFO.CL incluye y se asocia a las marcas de la parte, por lo que, de
asignarse al primer solicitante, es del todo claro que los consumidores
erraran en cuanto al origen de los servicios, productos, y en definitiva,
origen empresarial de todo lo que eventualmente se pueda remitir desde el
nombre de dominio de autos. Que es claro que la parte tiene el mejor
derecho sobre el nombre de dominio, en la medida que cuenta con marca,
que la usa efectivamente, y que ademas es una empresa reconocida nacional
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e internacionalmente. Que de otorgarse a la contraria se estaria afectando el
patrimonio industrial de la parte. Que el concepto SMSINFO.CL no
solamente se estructura en base a las marcas comerciales que identifican en
el mercado a la parte y sus productos y servicios, EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES S.A., sino que se wutiliza una marca
comercial SMS INFO DE ENTEL PCS, debidamente registrada,
vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresion.
Que el hecho de igualdad de conceptos es antecedente suficiente como para
que el dominio en cuestién le sea asignado. Cita los articulos 14 y 22 del
Reglamento de Nic Chile; invoca los criterios de buena fe, interés legitimo,
marcas comerciales, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
consolidados, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea
asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 13 de octubre de 2009, rolante a fojas
41, se confirié traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia.
NOVENO: Que por resolucién de fecha 22 de octubre de 2009, rolante a fojas
42, se recibi6 la causa a prueba fijandose como hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1° Derechos e intereses de las
partes en la expresion “smsinfo” o en sus partes componentes; 2° Utilizacién
efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizaran en
el futuro, de la expresién “smsinfo” o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. la documental
consistente en: (a) reporte de marcas comerciales (fs. 30); (b) Impresos de la
pagina web del Departamento de Propiedad Industrial para registros
marcarios (fs. 31 a 37); (¢c) Impresos de la pagina web www.entelpcs.cl (fs. 39
a 40).

La parte de Adolfo Ojeda Freitas no rindi6 pruebas.

UNDECIMO: Que por resoluciéon de fecha 16 de noviembre de 2009, rolante
a fojas 43, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el
resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la
tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de
las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y
resulta del mérito de autos que la posicion de los litigantes de este juicio, en
relacion con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Adolfo Ojeda Freitas,
justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y
buena fe en su inscripcién que se expresa en el principio "First come, first
served", presuncién que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa presunciéon, no
rindi6 otros argumentos ni pruebas.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Empresa Nacional de
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Telecomunicaciones S.A. , argument6 y probd la titularidad de 3 registros
marcarios para la expresién SMS INFO DE ENTEL PCS (fs. 30 y 32 a 37),
registradas todas ellas en el afio 2004 (mismos documentos).
Adicionalmente, con el documento rolante a fojas 39, demostré emplear en la
red internet la expresion “SMS INFO” como un servicio de informacién y
entretencion.

QUINTO: Que, de lo antes considerado, se desprende que la oponente tiene
derechos de propiedad industrial sobre la expresion en disputa muy
anteriores a la solicitud de nombre de dominio formulada por el demandado,
y que la utiliza en relacién con el ambito de sus actividades, circunstancias
ambas que prueban los puntos del auto de fojas de fojas 42.

SEXTO: Que, en mérito de todo lo antes expuesto, se considera que la
oponente tiene legitimos derechos e intereses al nombre de dominio en
controversia, mejores que los de la demandada, razon por la cual se acogera
su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la
sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A. en contra de Adolfo Ojeda Freitas, y se asigna el
nombre de dominio smsinfo.cl a favor de Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico, en su
calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de
actuacién; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electronico
para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y
dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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