Oscar Andrés Torres Zagal
Abogado

Foja 50.-
En Santiago de Chile, a nueve de marzo del afio dos mil siete.-

Vistos:

Y teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las BaBesagelimiento

de fojas 7 y 8 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del Codigmdedimiento

Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la foenlasisentencias,
de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partesraeviciaedefinitiva

en juicio de asignacion del nombre de dominio “telefonicatelevisiongttel”, se

procede a dictar la siguiente sentencia definitiva.
Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 2 de agosto de 2006, el Departamenterdsa€ de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé alisuskrez Arbitro
Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombes dominio
“telefonicatelevisioninternet.cl”, surgido entre don Fernando Enoc Gasd€astillo,
comerciante, domiciliado en calle Chiloé 4690 10 B, comuna de San Mjguel
Compaifiia de Telecomunicaciones de Chile S.A., del giro de su narabrdpmicilio

en Avenida Providencia 111, Piso 24, comuna de Providencia, representadasen es
autos por Estudio Villaseca y Compaiiia, con domicilio en Avenida AlonSom®mba
5151, Piso 8, Comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolucién de fedaa 3
agosto de 2006 el suscrito aceptdo el cargo de Juez Arbitro Adiitra jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citd @aldéss a comparendo
para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun consta &fdgswutos, el que se
efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 16 de agosto de 2086, %30 horas,
segun consta a fojas 7 y 8 de autos.

Segundo: Partes Litigantes. Son partes litigantes en la pressarga don Fernando
Enoc Cardenas Castillo primer solicitante y Compafia dedmlenicaciones de Chile
S.A., segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Tercero: Enunciacion breve de los fundamentos y peticion deducida soriga ée
demanda de asignacion del dominio “telefonicatelevisioninternepo¥sentada por

Compaiiia de Telecomunicaciones de Chile S.A.:

Monjitas N° 527 oficina 514 Santiago Centro
Teléfonos: 664 80 11 — 664 80 12 Fax: 664 80 12
E-mail: torreszagal@adsl.tie.cl




A fojas 9 la parte demandante funda su demanda de asignacion de menamminio,

y solicita que se le otorgue en definitiva el registro del nemtke dominio
individualizado e invoca los siguientes fundamentos juridicos:

1.- Sefnala que los nombres de dominio son una manera de identificar, pr@anoci
atraer y comercializar diversos productos y servicios que soridufse a los
consumidores en el mercado y que éstos solo pueden ser otorgados a un unico prestador.
2.- En cuanto a las normas de solucion de los conflictos de asigiciiombres de
dominio, cita las llamadas reglas uniformes de la “Uniform DonName Dispute
Resolution Policy” (UDRP) y a nivel de derecho interno cita nasmas de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombresndi@i® CL de
NIC Chile y por analogia la Ley N° 19.039 sobre Propiedad IndustiaCgnvenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, publicado en Diarial @880 de
Septiembre de 1991.

Agrega que frente a los conflictos suscitados en materia de nodg&desninio, se ha
aplicado el principio de “fair use” o uso leal y justo, respecto denqoietende o ha
obtenido un nombre de dominio sin tener derechos legitimos asociadssnal ynque
en caso de conflicto respecto de un dominio, quien demuestre temejarrderecho
sobre el mismo debe ser asignatario de los derechos sobre tal nombre de dominio.
3.- Sefala que el concepto telefonica, television Internet, es un megeeido Yy
desarrollado por la demandante y lanzado recientemente al mercad@a@on a la
television digital pagada, mediante la cual los usuarios eliggridoss de canales con
la programacion que realmente quieren ver.

4.- Sefala que la demandante ha obtenido registro marcari altepartamento de
Propiedad Industrial, a saber: registro N° 692.023, para la clase 38
“TELEFONICADATE” y las solicitudes N° 731.745, para las clasesy 3B, marca
“TELEFONICA TV DOIGITAL ARMA TU PROPIA TV”, N° 731.744, paraab clases
9 y 16, marca “TELEFONICA TV DIGITAL ARMA TU PROPIA TV,”N° 728.568,
para la clase 38, marca “TELEFONICA TV DIGITAL” y N° 736.411, & clase 38,
marca “TLEFONICA RED VIRTUD".

Agrega que es ademas titular del nombre de dominio “telefonicathisgtio en el que
se publica este nuevo negocio de la television digital.

Sefiala que la demandante goza de propiedad sobre su marca y nordbreirde

citados y que ha logrado fama y notoriedad, por la calidad deisajui presta en sus



productos y servicios y que ha realizado una ingente inversion publigtaria que
cualquier semejanza con sus signos en Internet, llevaria a confusionesainasee®s
consumidores, provocando perjuicios economicos y beneficiando ilegitirmatamun
tercero.

Concluye sefalando que la demandante tiene un mejor derecho sobrabet de
dominio en disputa, por lo que corresponde le sea asignado en definitipar gh
criterio de la titularidad de las marcas comerciales invocadas y nomtmsrdnio.

5.- Invoca que el nombre solicitado por el demandado, comprende el nombreigomer
de la demandante “TELEFONICA”, por lo que su solicitud transgredeosibre
comercial o razon social de la demandante.

6.- Finalmente, hace presente la parte demandante que el demarel&abdjador de
una empresa de provision de personal de Telefénica Chile, por lo quectesm al
Edificio Corporativo, con lo que accedi6é a informacion reservada, que gmmento
fue un proyecto de negocios, el que se encontraba en un importantedestadnce,
por lo que solicitd los dominios en NIC Chile, con anterioridad al tarez@o oficial
del producto al mercado.

El Tribunal con fecha 7 de septiembre de 2006 proveyd el escrito dendam
confiriendo traslado al demandado don Fernando Enoc Cardenas Castillo, por el término
de quince dias habiles para su contestacion y tuvo por agregados eslopcoa
citacion los medios de prueba acompafiados a la demanda. La resoltadénfue
notificada con igual fecha por correo electronico a las partes.

La parte demandada con fecha 2 de octubre de 2006 present0 escritacdatéa
demanda de fojas 9 e hizo valer los siguientes antecedenteshieyhde derecho a
efectos se le asigne el nombre de dominio en disputa:

1.- Cuestion de representacion y forma. Sefala que en la audieletieada el dia 16
de agosto de 2006, el Abogado Max Villaseca Molina, dice represmme abogado
patrocinante y apoderado a Compafiia de Telecomunicaciones de @hjlesegun
poder que se agrego al proceso a fojas 5 y 6 de autos, en el galen@onfieren
facultades para actuar “en juicio sobre asignacion de dominiosta jalcefecto el
articulo 40 del la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Andnimas que estiaisigoderes
que la ley confiere al Directorio para administrar la socieshgshima, norma aplicable
en el caso sub lite, por lo que pide que se rechace en todas ssidapdetmanda del

sefior Max Villaseca Molina, por estar actuando en forma personal en éste juic



2.- Sefala seguidamente, y para el caso que US. decida descontamgsld@ion
chilena y conocer de la materia de fondo controvertida, que contestanmanda
afirmando que la inscripcion de un nombre de dominio “no confiere ningurhdetec
marca registrada sobre ese nombre”; declara que la inscrigalicitada corresponde a
un negocio en formacioén, “toda vez que de acuerdo a copia de cooeOné® que
acompafaré en su momento, mi interés siempre ha sido el vesgeoductos de
Internet que ofrece la demandante, a saber electronica, T¥l didg#s trasmisiones de
imagen via Internet. Agrega, que no es su afan apropiarse de dominas gjgue la
demandante a la fecha de la inscripcion habia optado por llamasederma en
dominios electrénicos y que el nombre de “telefénica” es un nombégige asi como
la palabra Chile, y concluye solicitando que se rechace la dandanfbjas 9 y se le
asigne el nombre de dominio en disputa.

Que con fecha 6 de octubre de 2006, el Tribunal tuvo por contestada la deseand
oposicion y con fecha 2 de noviembre de 2006 recibio la causa a roebhtérmino
de diez dias habiles, fijando los siguientes hechos controvertidos:

1.- Si la parte demandante Compafia de Telecomunicaciones deSGhjlaitiliza la
expresion “TELEFONICA” en sus relaciones comerciales y pitdolias con terceros;
en la afirmativa, medios y data de los mismos;

2.- Si la parte demandante Compafia de Telecomunicaciones deSGhileitiliza la
expresion “TELEFONICA” vinculada a la prestacion de serviciestalevision e
Internet con terceros; en la afirmativa, medios utilizados y data de lo®$nism

3.- Si la parte Compafia de Telecomunicaciones de Chile S.A., @gistrada una
marca comercial que utilice la expresion “TELEFONICA”, arafirmativa, copia del
registro respectivo;

4.- Si el demandado don Fernando Enoc Cardenas Castillo, prestd sevadgmsia
empresa que a su vez lo hiciera para la demandante; emmatada, funciones, tiempo
y vigencia de los mismos; v,

5.- Si el nombre de dominio en disputa ha sido solicitado para iniciaregocio de
parte del demandado; en la afirmativa, caracteristicas y modalidadeisichel.

Que la parte demandante con fecha 14 de noviembre de 2006 acompafiesd pro
prueba documental, la que fue agregada con citacion con fecha ditiedebre de
2006.

Que con fecha 11 de enero de 2006 el Tribunal Arbitral cité a lesaoir sentencia



definitiva, notificando por correo electronico a las partes con igual fecha.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
1° La cuestion que debe resolverse en el presente litigio, cogsideterminar a quien
de los litigantes  corresponde  asignar el nombre de  dominio
“telefonicatelevisioninternet.cl” esto es si al primer s@iié don Fernando Enoc
Cardenas Castillo o al segundo solicitante Compafia de Telecawiangs de Chile
SA.

2° Que la parte demandante Compafia de Telecomunicacionedal8 Bhsolicita se
le asigne el nombre de dominio en disputa, invocando como antecedenteate @br
ser titular de la marca comercial registro N° 692.023, para ldse c38
“TELEFONICADATE” ante el Departamento de Propiedad Industnaltjtular de las
solicitudes de registros N °731.745, para las clases 35 y 38, m&icAFONICA TV
DIGITAL ARMA TU PROPIA TV, N° 731.744, para las clases 9 y l6aroa
“TELEFONICA TV DIGITAL ARMA TU PROPIA TV”, N °728.568, para lalase 38,
marca “TELEFONICA TV DIGITAL” y N° 736.411, para la clase 38ama
“TLEFONICA RED VIRTUD".

Agrega que es ademas titular del nombre de dominio “telefonicathisgtio en el que
se publica este nuevo negocio de la television digital.

Concluye sefialando que el concepto telefénica television Interngt,regjocio creado
y desarrollado por la demandante y lanzado recientemente aldmencaelacion a la
television digital pagada, mediante la cual los usuarios eliggridoss de canales con
la programacion que realmente quieren ver

3° El primer solicitante don Fernando Enoc Céardenas Castillo, alstamke demanda
de autos, argumenta a efectos se le asigne el nombre de damilisp@a, cuestion de
representacion y forma. Sefiala que en la audiencia celebrd@al® de agosto de
2006, el Abogado Max Villaseca Molina, dice representar como abogadocipahte y
apoderado a Comparfia de Telecomunicaciones de Chile S.A., segun pod&r que
agrego al proceso a fojas 5 y 6 de autos, en el cual no se leaorifieultades para
actuar “en juicio sobre asignacion de dominios, y cita al efdcadiculo 40 de la Ley
N° 18.046, sobre Sociedades Andnimas que establece los poderes que ladey aon
Directorio para administrar la sociedad anénima, norma aplicable esoeduia lite, por

lo que pide que se rechace en todas sus partes la demanda del aeiiGHddeca



Molina, por estar actuando en forma personal en este juicio.

2.- Seguidamente, y para el caso que US. decida desconoceislaciég chilena y
conocer de la materia de fondo controvertida, contesta la demandandefigle la
inscripcion de un nombre de dominio “ no confiere ningln derecho de marstaactayi
sobre ese nombre”; declara que la inscripcion solicitada pomde a un negocio en
formacion, “toda vez que de acuerdo a copia de correo electroniazopnpanaré en
su momento, mi interés siempre ha sido el vender los productos aetjee ofrece

la demandante, a saber electronica, TV digital y las trammeis de imagen via Internet.
Agrega, que no es su afan apropiarse de dominios ajenos y quealaddete A ala
fecha de la inscripcion habia optado por llamarse de otra formaoeinios
electrénicos y que el nombre de telefénica es un nombre gemaé&iicomo la palabra
Chile, y concluye solicitando se rechace la demanda de fgjas & asigne el nombre
de dominio en disputa.

3.- Que de conformidad con lo sefialado en el numero anterior, corresponde
pronunciarse, previo a la cuestiéon de fondo, respecto a la suputstdefg@oder que
invoca el demandado, relativo al mandato judicial acompafiado a fojas 5 de autos, el que
no confiere representacion expresa en materia de nombres de dominio.

Que sobre este particular, cabe tener presente que en la audienaiciae dg bases de
procedimiento arbitral, celebrada el dia 16 de agosto de 2006, al gtié abis
demandado don Fernando Enoc Cardenas Castillo, asistido por su Abogado dofa
Claudia Parga Rios, no se hizo cuestidon respecto al poder acompdgdnsa ni en
cuanto a la posicion procesal en que comparecié el Estudio Védlage€ompaifiia,
razon por la cual no resulta atendible el cuestionamiento prguestatior formulado
por el demandado en su escrito de contestacion de demanda delfoyasRie de
razonarse de manera contraria se causaria indefension cespdatparte demandante,
toda vez que se la dejaria sin representacion letrada en estesrambn por la cual
siendo la asistencia letrada de las partes un elemento ésEhalabido proceso de
derecho o legal, establecido en el articulo 19 N° 3, inciso 5° de lat@mastPolitica

de la Republica, no se hace lugar a la cuestion previa formuladadena&hdado en su
escrito de fojas 21.

4° Que a efectos de resolver la litis, cabe considerar quertla geemandante
acompanoé a fojas 26 de autos, pruebas documentales, en la que se consigmdaque

utilizado como publicidad para divulgar un servicio de television digitel,lo que los



usuarios han podido conocer el citado servicio que utiliza las expessitelefonica,
television y digital, por distintos medios de comunicacibn masivos. @usdtdda
publicidad se ha ejecutado por medios radiales, televisados, descgreielnternet,

por lo que se puede dar por probados los numeros 1, 2 y 3 de la senterlouiotia

de prueba de fojas 25. Que asimismo, corresponde establecer quaralaeie utiliza

la expresion “TELEFONICA” como elemento relevante de su nombremh con lo

que relacionando los conceptos telefonica television e Internet, miegdel nombre

de dominio en disputa, aparecen vinculados al giro de negocios de la parte demandante.
Que los documentos acompafiados por la parte demandante, a fojas 26, fueron
agregados al proceso con citacion y no fueron objetados por ladparésdada, razon

por la cual causan plena prueba, en cuanto a que la parte deraadmalgniblicitado
masivamente en le mercado nacional su producto de Television Digital.

5° Que cabe considerar que el demandado don Fernando Enoc Céarderastasaf
solicitante del nombre de dominio en disputa, tenia la carga de probar el numero 5° de la
sentencia interlocutoria de prueba de fojas 25, esto es “ Si el emawbdominio en
disputa ha sido solicitado para iniciar un negocio de parte del demandada; e
afirmativa, caracteristicas y modalidades del mismo”, atefede poder este
sentenciador establecer el presunto interés y legitimacion shelnddo para pedir el
nombre de dominio en disputa. No obstante lo sefialado, el demandado no rindié prueba
alguna tendiente a acreditar que su finalidad al solicitar ebreome dominio en
disputa, era el de desarrollar un negocio nuevo por Internet.

6° Que de conformidad con lo sefialado, la demandante si ha acreditadatenedia
medios de prueba legal, que tiene un legitimo interés en cuaetditulsr del nombre

de dominio en disputa, con lo que se encuentra en la posicion juridica tdeekselo

dicho interés acogiéndose su pretension sefalada en lo principal desswdele fojas

9 de autos.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo confoudenpia y
equidad y por aplicacion del principio de mejor derecho o legitimidsignar el
nombre de dominio “telefonicatelevisioninternet.cl”, a la parte denmw@daompariia
de Telecomunicaciones de Chile S.A. acogiéndose en todas sus pdeimasuda de

fojas 9.



En materia de costas cada parte soportara sus costas psogésalenateria de costas
personales del Tribunal Arbitral estese a lo resuelto a fojas 4 de autos.

Notifiguese a las partes mediante carta certificada ly Secretaria de NIC Chile, de
igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cddigo de Procedimiento €avil,
designan como testigos a don Francisco Aguayo Bahamondes y dofiea Aleaine
Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quigngmnficonjuntamente con el

Juez Arbitro.

Oscar Andrés Torres Zagal Francisco Aguayo Bahamondes
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Alcaine Abrigo



