JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 22 de Junio de 20089.

Juicio arbitral telmexcanales.cl
Rol 19 — 2009.

VISTOS:

Que mediante Of 010583 de Nic Chile, de 23 de Abril de 2009 se designo a la
suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de
dominio telmexcanales.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefarlo fielmente, se
citd a las partes, mediante resolucion de fecha 24 de Abril de 2009, a una
audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 12 de
Mayo de 2009, a las 13:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
notificandoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de don Fernando Ponce S&ez, por el segundo Teléfonos de México S.A.B. de
C.V., en rebeldia del primer solicitante del dominio de autos, y el arbitro que
conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose por
notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan solo el segundo solicitante allegé al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido
el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 54 vuelta, este Tribunal
cité a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 17 con fecha 26 de Mayo de 2009, don Rodrigo Lebn Urrutia,
Abogado, en representacion de TELEFONOS DE MEXICO S.AB. DE C.V.
(TELMEX), como segundo solicitante y demandante de autos, interpone
demanda arbitral de mejor derecho sobre el nombre de dominio que indica, en la
cual allega al procesos sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea
asignado el nombre de dominio en disputa.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:
1. Que su mandante y segundo solicitante es el creador, usuario y quien ha

posicionado en Chile y el resto de América Latina la marca TELMEX, signo
que reviste el caracter de famoso y notorio, debido principalmente al
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posicionamiento que su mandante ha realizado sobre él por todo el mercado
latinoamericano, protegiendo su capital intelectual a través de una gran
cantidad de registros marcarios. Mas aun, uno de los servicios entregados
por TELMEX es el de Television pagada mediante la difusion de canales de
tv, por medio de TELMEX TV. Sefiala ademas que su mandante hace
efectivo uso de las marcas sefialadas, y obrando de buena fe ha invertido
ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel
nacional e internacional, siendo ello un hecho publico y notorio; lo anterior
hace estimar a esta parte improcedente asignar el nombre de dominio al

primer solicitante, inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a

la fama y prestigio de TELMEX.

a. Por otra parte, sefiala que lo que se pretende evitar es el evento conocido
como confusion y diluciébn marcaria, toda vez que se asocia la marca
famosa y notoria TELMEX de su mandante, al elemento CANALES,
claramente asociandolo a servicios de television, siendo este dltimo uno
de los giros méas importantes de su mandante en Chile, por lo cual no hay
dudas que el nombre de dominio debe ser asighado a su representada,
con costas pues no es aceptable dejar impune dicha solicitud efectuada
de mala fe. A mayor abundamiento, sefiala que la contraparte aparece
como empresa relacionada a las telecomunicaciones, lo que es un
antecedente mas para preconstituir la mala fe del primer solicitante.

b. Como argumentos de derecho, el segundo solicitante demuestra la
relacion existente entre el articulo 14 y el articulo 22 de la
Reglamentaciéon de Nic Chile, en los cuales se demuestran los
presupuestos antedichos, sefialando entonces que se estaria ante un
atentado a la identidad comercial, y en ultimo término alude a que de
acuerdo al orden publico econdmico, los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y
servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria
afectado de concederse el dominio de autos, a la contraria.

c. Como corolario de su presentacion, sefiala que en suma, interés legitimo,
marcas y dominios registrado, presencia comercial, trayectoria vy
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos
qgue perfilan a su mandante como titular de un “mejor derecho” para optar
al nombre de dominio disputado.

3°. Que, en la misma presentacion anterior, el segundo solicitante acompafia los
siguientes documentos con citacién, nho impugnados por la parte contraria:

1.- Listado de las marcas que incluyen el concepto TELMEX del segundo
solicitante.

2.- Listado de los nombres de dominio que incluyen el concepto TELMEX,
del segundo solicitante.

3.- Impresion del sitio web telmex.cl en que aparecen los servicios de
difusién de canales de TV paga de su representada.

4.- Impresién de pagina web en que aparece publicidad de VISION NET
en materia de telecomunicaciones.

5.- Impresiébn de los sitios web, actuales, de www.visionnet.cl y
www.telmexcanales.cl que coinciden en forma exacta.

4° Que consta en el proceso que el primer solicitante, Vision Net Limitada, no
asistié a la audiencia de conciliacién decretada por este Tribunal, como tampoco
adjuntdé dentro de plazo documento alguno en el cual haya hecho llegar sus
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alegaciones y probanzas, por lo cual este tribunal no tiene mas medios de
conviccidn que los sefialados precedentemente, hecho certificado por este
tribunal a fojas 54 vuelta.

5° Que atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo en especial
consideracion el certificado de fojas 54 vuelta, con fecha 17 de Junio de 2009,
este tribunal cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuél de
las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion del
nombre de dominio en disputa, telmexcanales.cl .

SEGUNDO: Que VISION NET LIMITADA, es el primer solicitante del dominio en
disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia,
conocido como “first come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual
nos sefala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la
contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicité su
inscripcion, principio considerado como de dltima ratio, debido a que su
utilizacion es procedente sélo cuando no existan antecedentes de hecho o de
derecho que permitan justificar la asignacion del nombre de dominio a otro
solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante del dominio disputado
se encuentra TELEFONOS DE MEXIMO S.A.B. DE C.V. (TELMEX), quien para
argumentar sus dichos ante este Tribunal, sefiala en sintesis ser una empresa
con vasta presencia en Latinoamérica, quien ha creado y realizado una fuerte
campafia de publicidad y posicionamiento del término “TELMEX” en dicha region.
Es asi como para proteger uno de sus principales activos comerciales, ha
registrado en Chile una cantidad importante tanto de nombres de dominio, como
de marcas comerciales. Sefiala ademéas que en Chile, uno de sus principales
giros se refiere a la comercializacién de Canales de Television Pagada, motivo
por el cual, tanto la denominacion TELMEX, propiedad del segundo solicitante,
como su principal actividad, esto es, “CANALES”, se encuentran contenidos
dentro del nombre de dominio en disputa, a saber, telmexcanales.cl , y que en
ese entendido, la asignacion del nombre de dominio a un tercero distinto del
segundo solicitante provocaria un riesgo de error y confusién a ojos de los
usuarios de Internet, ademas de provocar otros riesgos asociados tales como
diluciéon de marca, entre otros. Es mas, sefiala que el primer solicitante se dedica
también al rubro de las Telecomunicaciones, con lo cual estaria de mala fe, al
pretender desconocer la fama y notoriedad del vocablo TELMEX, mas aun
asociandolo a la palabra CANALES, que como ya se ha dicho, se asocia
directamente con el segundo solicitante.

CUARTO: Que de acuerdo a los antecedentes hechos llegar ante este Tribunal,
en el caso sometido a decision no se poseen otros elementos de conviccion que
los sefalados precedentemente por el segundo solicitante, toda vez que la parte
demandada y primer solicitante no concurrié a la audiencia de conciliacién
decretada al efecto, como asimismo no presento al proceso probanza alguna que
permitiese informar a este Tribunal sobre los alcances de sus pretensiones en
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torno al dominio solicitado, motivo por el cual no se poseen mayores
antecedentes a su respecto que el principio del primer solicitante, también
llamado “first come, first served”, ampliamente discutido y aceptado en doctrina,
principio que como ya se ha sefialado en otras oportunidades, es de Ultima ratio.

QUINTO: Que asi las cosas, este tribunal tiene a bien reconocer los argumentos
y probanzas sefalados por el segundo solicitante, en razén de que posee
diversos nombres de dominio y marcas comerciales que contienen la expresion
TELMEX de forma directa o indirecta, expresion que cumple entonces los
caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de Nic Chile, siguiendo
las directrices de ICANN y la OMPI para este tipo de conflictos. Entonces, este
Tribunal entiende que dicho signo posee caracteres tales que, en caso de su
utilizacion por un tercero distinto del segundo solicitante, inducirian a confusion y
error entre los usuarios de internet.

SEXTO: Que entonces, el principio “first come, first served”, debera ceder ante el
peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda
vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen
concluir a este tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la
expresion telmexcanales.cl , ya que tanto su elemento diferenciador, es decir la
expresion TELMEX, como asimismo el término “CANALES”, ha sido utilizado
profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios en
el trafico econdmico, especificamente en el area de Television Pagada, por lo
cual reviste caracteres de notoriedad tales para solicitar la proteccion que no
emana solo del derecho marcario, sino también del espiritu de las normas y
preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su actuar
a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia
y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se
rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que
este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer
por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creandose la
conviccion mas absoluta de que es a éste ultimo a quien le corresponde un mejor
derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignarsele el
nombre de dominio telmexcanales.cl conviccién que no se basa solamente del
criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y
probanzas hechas valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio telmexcanales.cl al segundo solicitante no vulnera derechos
de ninguna especie; que este tribunal sin embargo, hace expresa consideracion
en el sentido de que se mantienen a salvo en relacion al particular, las demas
facultades que al primer solicitante en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636 y
siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
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1.- Rechazar la solicitud de inscripcién del nombre de dominio telmexcanales.cl,
presentada por el primer solicitante, VISION NET LIMITADA.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio telmexcanales.cl al segundo solicitante, esto es, TELEFONOS DE
MEXICO S.A.B. DE C.V. (TELMEX).

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sad4 Azar, Notario Titular de Santiago.
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