Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “60 minutos.cl”
Santiago, 23 de enero de 2012

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 14259 de fecha 24 de mayo de 2011 del Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “60minutos.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto: Ideas Geniales S.A., representada por don Javier Rojas, con domicilio en
Malaga 115, Of. 1305, Las Condes, Santiago, quien inscribio el nombre de dominio
60minutos.cl con fecha 24 de enero de 2011, a las 15:34:38 GMT, y Televisién Nacional de
Chile, representada por Silva & Cia., en la persona de Departamento de Dominios, con
domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribié el nombre de dominio
60minutos.cl con fecha 14 de febrero de 2011 a las 16:29:26 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 24 de mayo de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el
suscrito acepté el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio “60minutos.cl”,
fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 31
de mayo de 2011, a las 12:40 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 24 de mayo de 2011 vy a las partes por
correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 25 de mayo de 2011,
segln consta en comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 31 de mayo de 2011 tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia
de dofia Maria José Arancibia Obrador, por la oponente, y de don Javier Rojas, por la primera
solicitante, asistido por el abogado don Carlos Cruz-Coke Carvallo, levantandose el acta que
rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que mediante escrito de fecha 14 de junio de 2001, rolante a fojas 16 de autos, la
parte de Ideas Geniales S.A., presenté demanda arbitral en los siguientes términos: Que el
dominio www.60minutos.cl es de propiedad de la empresa Ideas Geniales S.A. desde el dia 03
de septiembre del afio 2004 a la fecha en su primera creacién en Nic Chile, y fue concebido
para el desarrollo de un sistema de administracion de publicidades para todos los clientes con
que trabaja la empresa indicada. Que el concepto principal del dominio se refiere a que cada
“60 minutos” el sistema actualiza los registros de cada uno de los clicks de banners o
posiciones publicitarias de las empresas, y que hacen las personas o usuarios que visitan sus
sitios web con enlaces dispuestos en diversos portales. Que desde el afio 2008 inicia sus
funciones hasta la fecha, manteniendo registros de gran parte de las publicidades de los
clientes de Ideas Geniales S.A., los que utilizan sus servicios para el registro y comparacién con
las campafias y resultados que entregan Google Analytics y Adwords principalmente, siendo el
foco principal de la aplicacion el representar un medio de contraste simple y comparativo con
los resultados que entregan estas u otras empresas que ofrecen publicidad en la web. Que
desde su creacién se mantienen en la direccion www.60minutos.cl/tclick, siendo una direccién
confidencial y que sdlo utilizan en forma reservada los clientes autorizados de la empresa
Ideas Geniales S.A. Que en ningin momento, desde el inicio de los servicios, se ha publicitado
el dominio para cualquier fin que se requiera, manteniendo el resguardo de la informacién y
los accesos de manera particular para cada cliente. Que, por esta razdn, el dominio y su raiz en
cuestion redirecciona a la Web de Ideas Geniales S.A. www.ige.cl, manteniendo asi un perfil de
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usuarios habilitados para la utilizacién de estos servicios. Que, desde su concepcién, el
dominio www.60minutos.cl se ha orientado a los servicios informaticos y de publicidad, siendo
el giro de la empresa desde el afio 2000 a la fecha, y que nunca se ha orientado a otros
servicios como el desarrollo de programas de television o temas relacionados, siendo sdélo en
su enfoque al desarrollo y control de publicidad. Que como consecuencia, afirma tener un
derecho preferente por haber inscrito el dominio primero el afio 2004, con su primera
renovacion en el afio 2006, sus posteriores renovaciones y su Ultima renovacién en enero del
2011. Que el sitio web existe y se hace uso del dominio de manera legitima, sin intencién de
qguerer lesionar un dominio ajeno, toda vez que el uso que se le da al sitio es para uso intranet
para usuarios (clientes) de un adserver, no tiene que ver con televisidn, noticieros, ni tampoco
de difusidn en television. Invoca el principio “First come, first served, el proceder de buena fe,
el tener el nombre de dominio en disputa estrecha relacién con el objeto del proyecto y en
definitiva por ser el nombre de la funcién que cumple el sitio web, la que es renovar y
actualizar cada 60 minutos los registros de cada uno de los clicks de banners o posiciones
publicitarias de las empresas que hacen las personas que visitan sus sitios web y que éstas han
dispuesto en diversos portales. Manifiesta que la oponente nunca presentd un juicio de
nulidad sobre el dominio que pretende, lo que deduce del desuso por afios que existe, ya que
la contraria no lo ha utilizado en al menos 25 afos. Finalmente, hace presente que no puede
ocurrir una confusién respecto al sitio que se pretende revocar, toda vez que es necesario para
entrar a este la direccién la sigla www.60minutos.cl/tclick la que sélo utilizan en forma
reservada los clientes autorizados de la empresa Ideas Geniales S.A.; que en ningiin momento,
desde el inicio de los servicios, se ha publicitado el dominio para cualquier fin que no sea el
que se detalla, manteniendo el resguardo de la informacidn y los accesos de manera particular
para cada cliente. En mérito de todo lo anterior, solicita se acoja su demanda y le sea asignado
el dominio, con costas.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 15 de junio de 2011, rolante a fojas 33 de autos, la
parte de Television Nacional de Chile expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de
dominio “60minutos.cl” en los términos siguientes: Que Television Nacional de Chile, mas
conocida por su sigla TVN, es una de las principales cadenas de television de libre recepcion de
Chile, y pertenece en su totalidad al Estado Chileno. Que, adicionalmente, cuenta con una
sefial internacional llamada TV Chile, que tiene presencia en todo el mundo via diversas
cableoperadoras, y también a través de internet desde el sitio web de TVN para el territorio
chileno y por el sitio de Internet JumTV para el resto del mundo; ademas, desde el 4 de marzo
de 2009, TVN cuenta con una sefal de noticias del drea de prensa, el Canal 24 Horas, que se
emite a través de varias cableoperadoras chilenas. Que este canal es asociado a ANATELy a la
Organizacion de Televisidon Iberoamericana (OTI), y a diferencia de otras cadenas televisivas
estatales del mundo como NHK de Japdn, RAI de ltalia, France Télévisions, la BBC de Reino
Unido, la TVE de Espafia o la TV Publica de Argentina, entre otras, no recibe financiamiento
total o parcial del Estado, por lo que debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992).
Refiere la historia del canal desde el afio 1958 y hasta la época presente. Que 60 minutos fue
un noticiero chileno transmitido en el canal publico Television Nacional de Chile entre los afios
1975 y 1988, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Que este programa noticioso, a pesar
de ser concebido como un elemento unificador de todos los chilenos de norte a sur, para los
opositores a la dictadura carecia de credibilidad, debido a la no emisién de informaciones
sobre protestas sociales y otros sucesos del acontecer nacional, y a la transmision de
informaciones proclives al gobierno militar, por lo que la teleaduciencia optd por sintonizar el
noticiero Teletrece, de Canal 13, vinculado a la Pontificia Universidad Catdlica de Chile,
considerandose que poseia una linea editorial relativamente mas abierta que la establecida
por el noticiario del canal estatal. Que sus rostros mas significativos fueron Raul Matas
(hombre ancla de su noticiero central), Raquel Argandoiia, Paulina Nin de Cardona, Pepe Abad
y Julio Lépez Blanco, entre otros. Que uno de los hitos de 60 minutos fue la entrevista del
periodista Juan Pablo Reyes a Augusto Pinochet después del atentado en su contra en 1986.
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Que termina el 19 de marzo de 1988 para dar paso a un nuevo formato llamado TV Noticias,
estrenado al dia siguiente (20 de marzo de 1988) y luego como Noticias en abril de 1989,
donde asume como rostro ancla el locutor César Antonio Santis, que habia estado por casi 12
afios leyendo el noticiero de la competencia, Teletrece, y que habia vuelto a TVN para conducir
Porque Hoy es Sdbado, en un intento de destronar a Don Francisco y Sdbado Gigante. Que
también asumen la lectura Juan Guillermo Vivado y Benjamin Palacios, quienes venian del
Canal 11 de la Universidad de Chile. Que este ultimo noticiero durd hasta 1990, cuando debuta
el renovado departamento de prensa de Television Nacional de Chile, bajo la direccién de
Bernardo de la Maza. Que la maxima expresién de este nuevo departamento de prensa fue 24
horas, que debutd en las pantallas de TVN el 1 de octubre de ese afo, con el propio de la Maza
y Cecilia Serrano. Que fuera de contexto noticioso, en ocasiones, para dar inicio o cierre del
noticiero, muy especialmente en 1977, tuvo como invitados a Julio Iglesias, quien promovié un
Concierto en el Estadio Nacional, Albert Hammond despidié el programa en inglés y Coco
Legrand imité a Julio Lépez Blanco, entre otros. Que en todas esas ocasiones, estos 3 invitados
fueron entrevistados por los presentadores de dicho informativo, siendo Julio Iglesias
nombrado Lector Honorario de 60 Minutos. Que, dado el caracter que poseen los servicios
entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con
el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo
a la ley N2 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto de 60 MINUTOS, para la clase
38. Que ello demuestra que Televisién Nacional de Chile posee un radical mejor derecho sobre
el dominio materia de autos. Que esta situacidn violenta el espiritu esencial de la ley de
marcas encaminado a evitar que los consumidores sean expuestos a peligros de “confusién o
error” al momento de adquirir productos y servicios”. Que en este sentido, estima que el
hecho de: 1) La identidad de la expresiones; 2) de que sdélo la parte tenga registrada y
protegida su marca, se constituye en un antecedente suficiente para que el dominio en
cuestion le sea asignado. Que, de esta manera, de otorgarse al primer solicitante el nombre de
dominio, se producira una evidente confusion en el publico nacional, pues la marca famosa de
la parte llevara al publico a hacer una relacidon conceptual directa con su fama y prestigio, que
tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Que, por lo anterior, estima que es
improcedente asignar al nombre de dominio al primer solicitante: 1) por el gran potencial de
confusidn; 2) por atentar contra la propiedad de una marca registrada, y 3) porque significaria
el aprovechamiento injusto de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversion
en publicidad y posicionamiento. Controvierte el principio “First come, first served”, dada la
existencia de marcas previas y de un mejor derecho a la expresion, que estd amparado en la
Constitucién Politica de la Republica, articulo 19 Nos. 24 y 25, respectivamente, y las
disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del Cédigo Civil, en relacién con lo
establecido en los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Que, en suma, interés
legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, notoriedad de la marca 60 minutos, la que esta incluida en el
dominio de autos, todos estos son elementos que perfilan a la parte como titular de un “mejor
derecho" para optar al dominio en cuestion, en razén de todo lo cual solicita le sea asignado
en definitiva, con costas.

OCTAVO: que por resolucion de fecha 20 de junio de 2011, rolante a fojas 45 de autos, se
confirid traslado de las demandas de ambas partes, siendo evacuado por la primera solicitante
a fojas 46, en los términos siguientes: Que la marca inscrita en la clase 38, esto es, difusion de
programas de televisidén, no produce ninguna clase de confusion frente a su inscripcién de
dominio web, toda vez que claramente no existe identificacion entre una marcay la otra. Que
seria diferente si ambos hicieran la misma actividad comercial, donde la confusion fuera tal
gue implicara que las personas que busquen un producto determinado no supieran cual de los
dos es el original. Que para ello todavia resulta preciso que exista identidad o similitud entre
los productos o servicios para los que la marca esta registrada y aquellos en relacién con los
cuales se produce la utilizacion del nombre de dominio, de modo que exista un riesgo de
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induccion a error, o por lo mejor decir de induccidon a confusidén o asociacion. Que no puede
afirmarse que la utilizacién del nombre de dominio idéntico o similar a una marca anterior
constituya en si misma una infraccién, sino que para ello resulta necesario ponerla en relacion
con los contenidos de la pagina web u otro de los recursos Internet de otra clase. Que la
busqueda en el sitio web de Google de las palabras “sesenta minutos TVN” efectivamente
arroja paginas relacionadas al canal, pero la busqueda de“60minutos” solamente, que es la
marca en cuestion, no arroja ni el programa ni tampoco a Televisién Nacional de Chile. Que al
buscar el enlace en Google, aparece la parte en el nimero cinco, presentandose como la
empresa que es, con el proyecto que indica, es decir, como un adverser de publicidad. Que no
puede ocurrir una confusidn respecto al sitio que se pretende revocar, toda vez que es
necesario para entrar a este la sigla www.60minutos.cl/tclick, la que sélo utilizan en forma
reservada los clientes autorizados de la empresa Ideas Geniales S.A. Que en ninglin momento,
desde el inicio de los servicios, se ha publicitado el dominio para cualquier fin que no sea el
que se detalla, manteniendo el resguardo de la informacién y los accesos de manera particular
para cada cliente. Que esto desde el afio 2004, que fue su primera inscripcion.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 8 de julio de 2011, rolante a fojas 52, se recibid la causa
a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la expresion "60minutos". 2.- Utilizacién efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizardn en el futuro, de la expresion
"60minutos".

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

La parte de ldeas Geniales S.a., la documental conformada por: 1) copias de facturas que
acreditan el pago del nombre de dominio (fs.23 a 28); 2) Copia de datos de dominio (fs. 29); 3)
copia del print de la pantalla de ingreso a la pagina web (fs. 30 a 32); y 4) Copia de pagina del
buscador web Google de la palabra “60minutos” (fs. 49 a 50).

La parte de Television Nacional de Chile, la documental conformada por: 1) Certificado de Inapi
del registro de la marca sesenta minutos (fs. 43) 2) copia de la pagina de busqueda de Google
del término sesenta minutos tvn (fs. 44) y 3) DVD documento electrénico consistente en
audiovisual.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 5 de septiembre de 2011, rolante a fojas 55, se cité a
las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo
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 relacidon con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Ideas Geniales S.A., justifico tal calidad, lo cual
lo ampara con la presuncidon 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 presunciéon de
derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicionalmente, argumenté y probod
con la documental acompanada ser titular del dominio 60minutos.cl desde el 3 de septiembre
de 2004 (fs. 23), y haberlo renovado el 3 de octubre de 2006 (fs. 26), el 5 de septiembre de
2008 (fs. 27) y el 24 de enero de 2011 (fs. 28). Argumentd y comprobd también tener activo el
sitio web www.60minutos.cl/tclick/ con datos estadisticos para clientes en diversos
restaurantes, hotel y medio de comunicacion social (fs. 32). Con los impresos de busqueda en
Google demostréd que la expresion 60 minutos se asocia a un programa de televisidn
estadounidense, a un blog de encuestas de amor, a un sitio de la localidad de Cuichapa,

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Meéxico, y luego a la parte, en relacién con su sitio web www.ige.cl (fs. 49).

CUARTO: Que la oponente alegd y comprobd el haber emitido en el pasado, entre los afios
1975 y 1988, el famoso noticiario “60 minutos” que, no obstante haber salido del aire,
permanece en la memoria colectiva de Chile. Demostré también ser titular de la marca
“sesenta minutos” para la clase 38, programas hablados, radiados y televisados, ultimo
registro de 23 de noviembre de 2001 (fs. 43). Con el impreso de busqueda en Google para la
expresion “sesenta minutos tvn” demostrd la asociacion de la expresidon con el noticiario
emitido afios atras y con el canal de television.

QUINTO: Que, puesto el arbitro en la labor de dirimir esta controversia, estima que, no
obstante las alegaciones de la oponente, es posible la coexistencia pacifica en la red internet
de su marca y noticiario emitido en el pasado, “60 minutos”, con el dominio y sitio web “60
minutos.cl” bajo la titularidad del primer solicitante. Para considerarlo asi, atendera al largo
periodo de tiempo en que ello viene ocurriendo, desde el 3 de septiembre de 2004 (fs. 23),y a
la indole de la actividad que a través de el se lleva a cabo, de administracién de publicidad de
sus clientes, la que no colisiona con la difusién de programas hablados, radiados y televisados.
El primer solicitante ha sido, ademds, enfatico en manifestar que no es su intencion la de
lesionar los derechos e intereses de la oponente, lo cual, vertido en un proceso judicial,
equivale a una confesidn, cuya contravencion podria configurar una hipdtesis de revocacion al
tenor de lo establecido en el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, pudiendo dar origen a la
extincion de su derecho.

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 rechaza la demanda deducida por la parte de Television Nacional de Chile en contra de
Ideas Geniales S.A., y se asigna el nombre de dominio 60minutos.cl a favor de Ideas Geniales
S.A,, sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico 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 actuacidon; comuniquese a
las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos y remitase el expediente
a NIC Chile.

Juan Agustin Castelldon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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