JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 30 - 2012

Juicio arbitral bellagenio.cl

FLEX MEDIA, INC., vs. MARINA INES PARDO MUNOZ, vs. TELEVISION
NACIONAL DE CHILE

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
bellagenio.cl

Santiago, 30 de Julio de 2012.

VISTOS:

Con fecha 29 de Febrero de 2012, FLEX MEDIA, INC., con domicilio
para estos efectos en Av. Vitacura 2939 piso 10, Las Condes, Santiago, solicitd
para si la inscripcion del nombre de dominio bellagenio.cl. A continuacidn, el
dia 1ro. de Marzo de 2012, dofia MARIA INES PARDO MUNOZ, con domicilio
en Avda. Argentina 325, Concepcién, y enseguida, con fecha 19 de Marzo de
2012, TELEVISION NACIONAL DE CHILE, con domicilio en Hendaya 60,
4to. Piso, Las Condes, inscriben a su vez el referido nombre como segundo y
tercer solicitantes respectivamente.

Conforme a lo estipulado en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante
“el Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas aplicables al conflicto, es que
mediante Oficio de Nic Chile No.16.402 se designo a la suscrita como arbitro
para la resolucién del presente conflicto de asignacién del nombre de dominio
bellagenio.cl, aceptando dicho encargo segun consta en autos, jurando
desempefiar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Posteriormente se citd a las partes a una audiencia celebrada con fecha
29 de Junio de 2012, a la cual asiste dofia MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR,
abogado, quien actla con poder delegado del abogado Gonzalo Sanchez, en
representacién del tercer solicitante TELEVISION NACIONAL DE CHILE, y en
rebeldia del primer y del segundo solicitantes, y el arbitro quien conoce del
presente litigio.

Al no producirse conciliacién, por la rebeldia de las partes ya indicadas,
el Tribunal fijé en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un
Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, firmada
por los presentes y notificada por e-mail a las partes rebeldes, como consta en
autos.

A fojas 16 y siguientes, con fecha 9 de Julio de 2012, don Gonzalo
Sanchez Serrano, en representacion de TELEVISION NACIONAL DE CHILE,
como tercer solicitante, interpone libelo ante este Tribunal, en el cual expone
sus argumentos y probanzas, para obtener en definitiva le sea asignado el
nombre de dominio en disputa. Expone, en sintesis:

Que Televisidén 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. Adicionalmente cuenta con una
senal 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 Jump TV para el resto
del mundo; ademas, desde el 4 de marzo de 2009, TVN cuenta con una sefal
de noticias del area de prensa, el Canal 24 Horas que se emite a través de
varias cableoperadoras chilenas.

Este canal es asociado a ANATELYy a la Organizacion de Televisién
Iberoamericana (OTI), y a diferencia de otras cadenas televisivas estatales del
mundo, debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992). Luego
relata en forma sucinta la evolucion de la empresa en el tiempo, para concluir
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finalmente que el nuevo marco regulatorio buscé transformar a TVN en un
canal publico, auténomo, plural, representativo y autofinanciado, tratando de
asegurar la independencia e imparcialidad en los contenidos programaticos.
Bajo esta nueva férmula TVN comenz6 a obtener utilidades y a participar en
una competencia real en audiencia a nivel nacional con otras cadenas privadas
lideres.

Durante el mes de Octubre del afio 2009, TVN emitié el programa mi
Bella Genio, un version local de la famosa serie norteamericana del mismo
nombre, y resguardd su imagen en este sentido, y protegié la marca MI
BELLA GENIO.

Sefiala ademas, que de existir un nombre de dominio como el de autos
BELLAGENIO, estructurado bajo los elementos que son caracteristicos vy
propios de la marca registrada de TVN, seria inductivo a error para los
usuarios de Internet, por lo que se produciria confusién o error en ellos; afiade
asimismo, que no pareceria justo permitir que un tercero, que no tiene
relacion alguna con TVN y que en nada ha contribuido al prestigio de sus
marcas, capitalice el prestigio construido tras afios de campafias de marketing.
Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en
virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a
confusiones. Conforme a lo anterior, estima que la contraparte no posee un
derecho equivalente, que no tiene una marca registrada sobre el nombre de
dominio solicitado y mas aln no posee derecho alguno que pueda rebatir el de
su representada

A continuacidon, indica los criterios aplicables a la asignacion de
nombres de dominio, destacando entre ellos que en el caso de autos no seria
procedente el principio First come, first served, y su mejor derecho estaria
fundado en su titularidad de la marca comercial, su uso, y su derecho
protegido constitucionalmente y que se vulneraria su identidad comercial.

Finalmente, sefiala que su mandante tendria un mejor derecho a la
asignacion del nombre de dominio, por las razones de hecho y de derecho
expuestas anteriormente.

A fojas 35, se confirié traslado al primer y segundo solicitante, el que
no fue evacuado en tiempo y forma. Luego el Tribunal, atendido lo dispuesto
en el Acta de fecha 29 de Junio, que rola a fs. 15 de autos, y no habiendo
diligencias pendientes, cité para oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar a cual
de los solicitantes del nhombre de dominio bellagenio.cl le asiste un mejor
derecho respecto a dicho nombre, conforme a los motivos de hecho como de
derecho aplicables a cada una de ellas. Los tres solicitantes, por el sélo hecho
de haber iniciado el proceso de inscripcion, aceptaron someterse en caso de
controversia a este arbitraje conforme lo dispone el articulo 6, seccién
segunda, del Reglamento de Nic Chile. De acuerdo al articulo 14 del citado
Reglamento, es de responsabilidad de cada solicitante velar porque su
inscripcidn no contrarie las normas sobre abusos de publicidad, principios de
ética mercantil y competencia leal, como derechos validamente adquiridos por
terceros, supuestos que se analizan a continuacion.

SEGUNDO: Que en primer término, esto es, la sujecién a normas
vigentes sobre abusos de publicidad, nos debemos remitir a la Ley No. 19.733,
sobre Libertad de opinion e informacion y ejercicio del periodismo. Al revisar
sus normas, encontramos que, dada la imposibilidad de poder impetrar a un
nombre de dominio por si mismo la calidad de “medio de comunicacion
social”, como lo exige dicha ley, es imposible entonces que ella infrinja la
normativa vigente. Ahora bien, referidos al contenido de dicha pagina web
aloja, bajo el nombre de dominio, encontramos que el primer solicitante, quien
por el hecho de serlo puede alojar contenidos temporalmente mientras se
resuelve el conflicto de asignacién, no lo ha hecho, por lo cual no existen
elementos a analizar bajo dicha perspectiva.
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TERCERO: Que entonces debemos revisar la observancia de los
principios de "“la competencia leal y de la ética mercantil”, en normas tales
como la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de
1973, el Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial, entre
otras. Respecto a este punto, es de suyo reiterar los argumentos anteriores,
en vista que la actividad de solicitar un registro de nombre de dominio, por si
misma no importa un atentado a los principios de ética mercantil y
competencia leal, puesto que el signo solicitado bellagenio.cl a priori no
pertenece a ninguno de los tres solicitantes. Ergo, el tercer solicitante ha
sefialado tener derechos validamente adquiridos a la luz de la denominacién
“Mi Bella Genio”, en base a registros marcarios de su propiedad en clase 38 y
41. Precisamente esta U(ltima circunstancia, es decir, que la marca sea
registrada en un clasificador marcario determinado, es la que circunscribe el
ambito de aplicacion, lo cual se traduce en que la supuesta utilidad que la
marca presta a su titular no tiene un efecto extensivo, por lo cual no puede
alcanzar a otras formas de utilizacion valida de dicha marca comercial, o bien
de una similar. Es asi como el primer solicitante no lesiona principios de la
competencia leal ni de la ética mercantil, puesto que el uso que le da a la
expresion “bella genio”, dista mucho del que realiza el segundo y el tercer
solicitante, motivo por el cual este Tribunal estima que no existe vulneracién
en este aspecto.

CUARTO: Que al examinar la lesién a derechos "vadlidamente
adquiridos por terceros”, nos circunscribimos a lo expuesto anteriormente,
sefalando que el tercer solicitante efectivamente posee derechos validamente
adquiridos sobre la denominacion “Mi_bella genio”, la cual se encuentra
comprendida de forma completa en el nombre de dominio bellagenio.cl. Sin
embargo, desde un prisma del derecho de marcas, en el ambito de propiedad
intelectual opera el denominado principio de especificidad marcaria, el cual nos
indica que la protecciéon que ofrece la marca comercial a su titular, se
circunscribe tan sélo a la o las clases para las cuales opera dicho registro,
requiriéndose otras circunstancias para que dicha proteccidon alcance un nivel
superior. Estas circunstancias, -a grosso modo- podemos traducirlas en que la
marca debe poseer caracteres tales de fama y notoriedad, que su utilizacién
se asocie inmediatamente a su titular, requisitos que por lo demas ilustran los
conflictos de asignacion de un nombre de dominio. Al analizar la denominacién
y marca comercial “Mi bella genio” del tercer solicitante, se advierte que dicha
marca es utilizada como el nombre de una programa de television, y que no
obstante tener caracter genérico las expresiones “bella” vy “genio”, el
conjunto del signo le da distintividad y que la ha dotado de fama y notoriedad
en el mercado.

QUINTO: Para demostrar su mejor derecho, indica que el concepto
marcario Mi Bella Genio pertenece a la propiedad de su cliente, segin se
infiere de los registros marcarios acompafiados, que rolan en autos, en clases
38 y 41. Ello hace evidente la propiedad de su cliente sobre el signo, lo que le
confiere el poder mas amplio y lo faculta para apropiarse en forma exclusiva
de todas la utilidades que el bien es capaz de proporcionar, lo que se
encuentra amparado en el articulo 19 No. 25 de la Constitucion Politica de la
Republica, y en el art. 584 del Cddigo Civil, normativa que garantiza al
individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial que detenta su
mandante.

SEXTO: Luego, sefiala que las partes contrarias no tienen relacion
alguna con el nombre pedido a registro, por lo cual no pueden acreditar
ningun derecho, ni societario ni marcario que apoye su pretension. A su vez,
su mandante cumple con los criterios establecidos en las normas UDRP, a
saber: titularidad de marcas comerciales, uso del signo marcario, insercion de
la marca comercial en el nombre de dominio, lo cual puede provocar confusion
en los consumidores y dilucion marcaria del signo.
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SEPTIMO: Que ya Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, en
sus recomendaciones relativas a la protecciéon de las Marcas Notoriamente
Conocidas, ha sefialado parametros indicativos para dilucidar a la hora de
determinar si una marca es notoriamente conocida, y lo que se debe tener en
consideracion para tal efecto, tales como el grado de conocimiento y
reconocimiento de la marca en el sector pertinente, la duracién, magnitud y
alcance geografico de la utilizacién de la marca, etc. etc.

OCTAVO. Que en opinion de este Arbitro, las condiciones enunciadas
anteriormente se dan respecto de la marca “MI BELLA GENIO”, de propiedad
de TVN y que ésta ha acreditado la calidad de famosa de dichas marcas, que
las tiene obviamente registradas y en uso y que ademas existe una evidente
similitud entre las marcas antes enunciadas y el nombre de dominio en
conflicto, tanto grafica como fonéticamente.

NOVENO: Que bellagenio.cl no solo guarda similitud con las marcas
registradas por el tercer solicitante, sino que ella es una empresa de television
nacional, que ha emitido el programa Mi Bella Genio y publicado diversa
publicidad para el mismo, lo que se acredité en autos y no fue objetado por
las otras partes.

DECIMO: Que a mayor abundamiento, el sitio en internet bellagenio.cl,
segln constatd este Tribunal al inspeccionar el sitio web, alude a una muy
diversa actividad de la TVN, que ofrece el “*dominio en venta”, segun consta
de la impresion de la pagina inicial del sitio, que rola en autos, por lo que es
dable atender a la solicitud del tercer solicitante de proteger el prestigio de su
marca.

DECIMO PRIMERO: Que en opinion de este Arbitro también parece
razonable que el tercer solicitante, TVN pretenda proteger su actividad
comercial, que ha venido desarrollando desde afios, y obtener una
capitalizacion de tal actividad, puesto que es unos de los principales canales
de television del pais y también es razonable, que ejerza un legitimo derecho
para proteger sus marcas, ya que se evidencia una gran similitud con el
nombre de dominio en conflicto. El “criterio de la identidad”, sefiala que el
nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas
estrecha relacion con el mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre
con el tercer solicitante. Es opinion pues de este Arbitro, que este solicitante
no ejerce una posicion dominante, sino que pretende capitalizar los esfuerzos
realizados por largos afios de posicionar una marca, lo que reafirma la
aplicacion del criterio de identidad. A mayor abundamiento, y a pesar que las
marcas registradas y los nombres de dominio no son juridicamente lo mismo,
no es menos cierto que comparten caracteristicas comunes y es que son
identificadores en la red, y por lo tanto, hay una muy estrecha vinculacién
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

DECIMO SEGUNDO: Que el tanto el primer como el segundo
solicitante, no han demostrado derecho alguno respecto del dominio en
disputa, es mas, no comparecieron a la primera audiencia decretada en estos
autos ni se apersonaron durante todo el proceso, el que se ventild en su
rebeldia.

DECIMO TERCERO: Que en base a las consideraciones anteriores, es
posible concluir que las argumentaciones esgrimidas por el tercer solicitante,
en el sentido de asignar el dominio al primer o segundo solicitante podria
generar todo tipo de confusiones en el mercado. Que en este caso particular,
no cabe aplicar al principio first come, first served, ya que el solicitar el
nombre de dominio en primer lugar no constituye necesariamente mayor
diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo
Reglamento de Nic Chile establece un plazo de 30 dias para que cualquier
tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra
competitiva
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DECIMO CUARTO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que
la asignacién del nombre de dominio bellagenio.cl al tercer solicitante no
vulnera derechos de ningun otro solicitante

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Cddigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido en
la Reglamentacion para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacion, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
1.- Rechazar las solicitudes de inscripcion del nombre de dominio

bellagenio.cl presentada por el primer solicitante, FLEX MEDIA, INC. y la de
segundo solicitante, dofia MARINA INES PARDO MUNOZ.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio bellagenio.cl al tercer solicitante, TELEVISION NACIONAL DE
CHILE, Rut 81.689.800-5

3.- Que no se condena en costas a las partes vencidas, por haber tenido
fundamento plausible para litigar.

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.

En Santiago de Chile, con fecha 31 de Julio de 2012, comparecen ante
mi como testigos de actuacion sefiora Loreto Vejar Villalobos, C.I. No.
14.044.280-1 y don Ignacio Becerra Gaete, C.I. No. 11.171.210-7, quienes
dan fe de lo resuelto, y firman.
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