JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 25 de Enero de 2010.

Juicio arbitral unodostres.cl
Rol 72- 2009.-

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF011599, de Nic Chile, con fecha 26 de Nov. de
2009, se designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto
sobre el referido nombre de dominio unodostres.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente,
se citd a las partes, mediante resolucion de fecha 27 de Noviembre de 2009, a
una audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia
15 de Diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en la sede del Tribunal,
notificandoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con la
asistencia de don Fernando Ponce Saez, habilitado de derecho, con delegacién
de poder del abogado don Jaime Silva Barros, del Estudio Silva & Cia., por el
segundo solicitante, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
S.A., en rebeldia del primer solicitante dofia Maria Verdnica Bravo
Gonzalez, y el arbitro que conoce el presente 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 conciliacién,
se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantd acta,
dandose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuld 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, sdlo el segundo solicitante allegé al
proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. A fs. 52 se
citd a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que a fojas 14, con fecha 29 de Diciembre de 2009, don Rodrigo Ledn
Urrutia, abogado, en representacion de la EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES S.A. como segundo solicitante y demandante de
autos, interpone demanda arbitral de asignacién de nombre de dominio, en la
cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea
asignado el nombre de dominio en disputa a su representada.

2°. Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:

1. Que la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.. es una
destacada y ampliamente posicionada empresa con afios de existencia en
nuestro pais, nacionalmente reconocida y famosa que nace hace mas de 40
afios en nuestro pais; 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. 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 la Ley de Propiedad Industrial, el
concepto ENTEL, elemento caracteristico y esencial del nombre de dominio de
autos. El afladido CHILE no otorga identidad propia al nombre de dominio
frente a las marcas notorias y famosas ENTEL, de la empresa. La notoriedad
es un hecho publico toda vez que la publicidad de ENTEL como los servicios
que presta y productos que comercializa son de todos conocida.

En este sentido ENTEL es la que opera el carrier 123, es decir le corresponde
como Concesionaria de Servicio Publico Telefénico de Larga Distancia el N°
123 y ha buscado proteger sus servicios y productos de telecomunicaciones a
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través de la familia de marcas 123. Dentro de dicha familia se encuentran las
marcas 123.

De otra parte, sefiala que la parte contraria esta utilizando el nombre de
dominio actualmente para servicios de acompafiantes o prostitucion, lo que se
acredita con copia simple del homepage actual, lo que claramente afectara la
reputacidén, fama y marcas de Entel de ser asignado al primer solicitante. Este
tipo de conductas son perniciosas para el sistema econdmico y no se avienen a
los principios econdémicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento
juridico. El concepto unodostres.cl no solamente se estructura en base a las
marcas comerciales que identifican en el mercado a Entel y sus productos y
servicios, sino que peor aun, se utiliza una marca comercial ENTEL,
debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad
sobre esta expresién. En este sentido, el hecho de la igualdad de conceptos,
es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestién sea asignado
a ENTEL.

El punto central del conflicto de autos es que la identidad de una
organizacion —ENTEL- por ley y por sentido comun sélo debe ser administrada
por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de
combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblematicas de las
distintas corporaciones.

En suma, concluye el peticionario, la buena fe, interés legitimo,
marcas comerciales, y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, uso contrario a las buenas costumbres y la moral
que le da la parte contraria al hombre de dominio son todos antecedentes
suficientes para asignarlo al segundo solicitante.

39, Que el segundo solicitante acompafié los siguientes documentos, no
siendo objetados por la parte contraria:

- Informe de las marcas comerciales de Entel que incluyen el concepto 123 a
su nombre

- Impresion del HOME PAGE del sitio web www.123.cl de Entel

- Impresion de pagina web de sitio web de SUBTEL en que se indica que Entel
es la concesionaria de 123 para servicios de larga distancia en
telecomunicaciones.

- Impresion de pagina web asociada al nombre de dominio de autos que usa
el primer solicitante.

4°, Que, a fojas 52, con fecha 20 de Enero de 2010, y en atencion al mérito
de los antecedentes, se 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 cudl de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en
cuanto a la asignacion del nombre de dominio en disputa, unodostres.cl .

SEGUNDO: Que dona Maria Verdnica Bravo Gonzalez es la primera solicitante
del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio
existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio
del primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un
mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse
a quien primero solicitd su inscripcion. Este principio debe considerarse como
principio de Ultima 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 de otra parte, y en relacién a la existencia de derechos o
intereses legitimos relevantes en la especie, la primera solicitante dofia Maria
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Verodnica Bravo Gonzalez, no ha demostrado derecho ni interés legitimo alguno
en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo -preexistente a su
solicitud de asignacion de nombre de dominio en conflicto- que esté
reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentd
demanda ni tampoco contestacidon, no obstante haber sido debidamente
emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de
las resoluciones dictada.

CUARTO: A la época de la sentencia, este juez sentenciador ha podido
constatar que dicha parte utiliza el nombre de dominio dispuesto como sitio
web, tras haber intentado localizarlo mediante la URL http://unodostres.cl , y
que figura a nombre de “KARINA, anunciando diversos servicios, como
fantasias de dos y de tres, fono 8.481.---" Por lo demas, este Tribunal estima
que si bien es un elemento a considerar que la primera solicitante haya
realizado una habilitacion de la pagina web aludida, y se encuentre
efectivamente comercializando servicios con dicho nombre, es un elemento
gravitante, toda vez que aparte de dicha circunstancia, no existe probanza
suficientemente alguna otra que forme convicciéon en el Tribunal, que esta
solicitante posea una vinculacidon entre el nombre aludido y el nombre de
dominio disputado, que haga finalmente entender que existe un “mejor
derecho” para sustentar sus pretensiones. Esto, teniendo en consideracion
expresa que al segundo solicitante le asiste proteccién no tan sélo de la marca
comercial antedicha, que como ya se ha sefialado, sino que este Arbitro se
inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legitimo uso del
mismo y el sustento de su proteccion a través de su marca comercial, por un
asunto de certeza juridica, lo que cual es coincidente con la legislacion chilena,
que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un
nombre cualquiera, cuando dos o mas personas lo han estado usando
simultdneamente.

QUINTO: Que como segundo solicitante y demandante de autos ENTEL S.A.,
quien para los efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa sefiala ser una empresa de telecomunicaciones reconocida
a nivel nacional. Dicha empresa protegié como marca comercial el concepto
123, elemento caracteristico y esencial de hombre de dominio de autos, cuya
notoriedad es un hecho publico y notorio, que no admite discusion. Es esta
empresa quien opera el carrier 123, es decir, le corresponde como
concesionaria de servicio publico telefonico de larga distancia y ha protegido
sus servicios y productos de telecomunicaciones a través de la familia de
marcas 123.

SEXTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante
posee un interés legitimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es,
unodostres.cl, teniendo en consideracidon especial que dicho solicitante posee
registrada dicha denominacion —-en forma de los nUmeros 123- como marca en
Chile, lo cual le hace merecedor de proteccion en relacion a dicha
denominacién. Sin embargo, se hace presente que en el ambito marcario,
conforme al principio de especialidad marcaria, es posible la coexistencia
pacifica de distintos actores comerciales que registren sus productos y
servicios bajo una misma denominacion, en distintos clasificadores del registro
marcario, con lo cual la proteccidon que se pretende impetrar, no es de modo
alguno una proteccién erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo
expresado anteriormente, salvo cuando se trate de una marca famosa y
notoria, cuestion que en la especie se ha probado suficientemente, toda vez
que el servicio o producto al cual hace referencia dicha marca comercial se
comercializa profusamente en nuestro pais.

SEPTIMO: Que este Tribunal estima que la primera solicitante ha realizado
una actitud constitutiva de mala fe o abusiva en relacidon a su solicitud de
inscripcion de nombre de dominio, aprovechandose del prestigio reconocido de
Entel. Se han acompanado a los autos y se ha verificado mediante inspeccidn
personal al homepage de la primera solicitante, que utiliza dicho nombre de
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dominio para servicios de acompafiantes o prostitucién, lo que claramente
afecta la reputacién, fama y marcas del segundo solicitante.

OCTAVO: Que entonces, el principio “first come, first served”, deberd ceder
ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo
solicitante, y ademas como ya se ha sefialado, 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 unodostres.cl
ya que su elemento diferenciador y central, es decir el término “123” ha sido
utilizado profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y
servicios , por lo cual reviste un caracter suficiente para solicitar la proteccion
qgue 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.

NOVENO: 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 ambos solicitantes para hacer valer sus
pretensiones, creandose la conviccidon de que es al segundo solicitante a quien
le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a
quién debe asignarsele el nombre de dominio unodostres.cl, conviccidon 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 por
ambos solicitantes.

DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
del nombre de dominio unodostres.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 relacién al
particular, las demas facultades que al primer solicitante o incluso a terceros
en derecho correspondan.

DECIMO PRIMERO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, y en el art. 8°,
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:

Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio unodostres.cl al segundo solicitante, la Empresa Nacional de
Telecomunicciones S.A., Rut 92.580.000-7

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 Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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