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SENTENCIA
bitacoradeviajes.cl
Rol N°110-11

Santiago, uno de marzo de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, cinco de julio de dos mil once, el sefior Raul Ignacio Arancibia Donaire,
siendo a su vez contacto administrativo, domiciliado en Pasaje trescientos ocho, casa A, Villa
Los Husares, Macul, Santiago, solicitd6 ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“bitacoradeviajes.cl”’, que con fecha dos de agosto de dos mil once, los sefiores Pontificia
Universidad Catoélica de Chile, representados por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en
Avenida Andrés Bello nimero dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las
Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo donia Paula Benavides, domiciliada en
Avenida Andrés Bello nimero dos mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes,
Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“bitacoradeviajes.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero quince mil doscientos veintidds, de fecha cuatro de
noviembre de dos mil once, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucion del
conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, no produciéndose al efecto conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones ambas
solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompanando en este mismo periodo la prueba en
gue fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo, los sefiores Pontificia Universidad Catolica
de Chile hicieron uso de él.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.

Que en el periodo establecido don Ranl Ignacio Arancibia Donaire hace uso de dicho plazo,
acompanando documentos en parte de prueba.
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Que posgeriormente comparecen los senores Pontificia Universidad Catolica de Chile,
solicitando se tenga presente argumentacion.

Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha dieciséis de enero de dos mil doce.

Que existe congtancia en autos que los sefiores Pontificia Universidad Catolica de Chile
pagaron latotalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Rail Ignacio Arancibia
Donaire argumenta que al inscribir el nombre de dominio nunca ha existido la intencion de
actuar en forma abusiva o de mala fe, sino que dicha inscripcion responde a una inquietud
personal de plasmar de manera virtual las experiencias y anécdotas de diferentes viajes
arededor del Mundo, tanto suyas como de sus amigos vigeros, convirtiéndose en una
verdadera bitacora virtual. Sefiala que no es su intencion vender, arrendar o transferir de otra
forma la inscripcion del nombre de dominio a los sefiores Pontificia Universidad Catdlica de
Chile o a su competencia, ni impedir al titular de la marca de producto o servicio reflegjar su
marca en el nombre de dominio, ya que los sefiores Pontificia Universidad Catélica de Chile
utilizan otro signo en Internet para su identificacion, a saber: “programabitacoradevigje.cl”.
Recalca que no se inscribio el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competenciay que no se ha intentado o intentara, atraer con fines de
lucro a usuarios de Internet al sitio Web, creando confusion con la marca de los sefiores
Pontificia Universidad Catolica de Chile. Deja constancia que el nombre de dominio y la
pagina Web proyectada tendrd un uso legitimo no comercial, “Fair Use”, sin el intento de
obtener ganancias comerciales. Reconoce la existencia de la inscripcion de marca de los
senores Pontificia Universidad Catolica de Chile sobre la palabra o denominacion “bitacora de
vigje”, otorgandoles Solo derechos marcarios sobre ésta. Sefala que tener una marca, palabra
0 denominacion registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, u otro Registro
Internacional, no da derecho exclusivo, ni adquirido, de poder usar la marca, palabra o
denominacion registrada como signo identificador en Internet. Destaca que los productos de
los sefiores Pontificia Universidad Catdlica de Chile se relacionan con “servicios de
entretenimiento por television... programas y series de television” y son totalmente diferentes
a los servicios que pretende desarrollar con el nombre de dominio. Explica que tampoco
existe una identidad de los signos en cuestion, ni fonética ni gramaticalmente y si bien hay una
similitud en los signos, es producto del uso de sustantivos de uso comin, que no tienen
relacion de propiedad con los sefiores Pontificia Universidad Catoélica de Chile ni se
consideran vocablos de creacion y autoria propia (como si los son, por gemplo, Coca Cola,
Sony o Nike). Sefiala que el nombre de dominio “bitacoradeviajes.cl” no cumple funciones de
identificador en la red para los sefiores Pontificia Universidad Catdlica de Chile ya que,
reitera, poseen el nombre de dominio “bitacoradeviaje.cl”, el cual no utilizan por motivos
desconocidos y s utilizan  como direccion identificadora en la red el dominio
“programabitacoradeviaje.cl”, que si lesidentifica claramente por la actividad que desarrollan:
programas de television. Expone que no es su intencion apoderarse de la “fama” o trayectoria
comercial capitalizada de los sefiores Pontificia Universidad Catolica de Chile, pues no existe
tal capitalizacion (en una consulta rapida realizada, nueve de cada diez personas no conocian
dicho programa de television). Anade que si llegara a existir tal capitalizacion de trayectoria
comercial, a momento de buscar en Internet, el pablico seria capaz de identificar a sus
conductores, rostros y/o signos, filtrando y descartando automaticamente los resultados de la
bisqueda que no corresponden o se refieren a otras actividades o rubros. Sefiala que no
existiria posibilidad de confusion en Internet pues, reitera, los sefiores Pontificia Universidad
Catolica de Chile, usan actualmente el dominio “programabitacoradevigje.cl” para
identificarse en la red y a buscar en Internet “bitacora de viajes” s6lo el primer resultado
corresponde a los senores Pontificia Universidad Catélica de Chile, identificandolo claramente
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como “programa” y el resto de resultados refleja dominios o blog de todo e mundo usando los
Mismos sustantivos de uso comun registrados por dichos sefiores, pero todos dedicandose a
diferentes rubros o actividades. agencias de viges en Paraguay, Blog sobre literatura,
reflexiones, vigjes, vigjeros, paginas especializadas en profesionales del turismo, etc.
Considera que la asignacion del nombre de dominio a los sefiores Pontificia Universidad de
Chile le provocaria un grave perjuicio a sus intenciones personales y no comerciales de
generar una bitacora virtual de experiencias de vigjeros por el mundo y ademas, una
monopolizacion y apropiacion de sustantivos de uso comun sobre los que no se no se tienen
autoria propia ni son vocablos de creacion propia. Hace presente que para apoyar y consolidar
latesis de “Fair Use”, si resulta favorecido con el fallo, se compromete a no usar el nombre de
dominio para afectar los intereses legitimos de los sefiores Pontificia Universidad Catdlica de
Chile, ni para generar productos o servicios similares a los que éstos ofrecen actualmente.
Sefiala que es aplicable el principio “First Come, First Served”.

En el Derecho cita: el Articulo 22 del Reglamento de NIC Chile.

Que por su parte, los senores Pontificia Universidad Catolica de Chile, argumentan que la
haber sido fundados el veintiuno de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, mediante un
decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monsefior Joaquin Larrain
Gandarillas. Sefalan que son una institucion privada que se financia con aportes econémicos
del Estado, y actualmente esta compuesta por dieciocho facultades que, distribuidas en cuatro
campus, acogen a mas de veintiin mil estudiantes, dentro de los cuales se cuentan
aproximadamente dieciocho mil estudiantes de pre-grado, dos mil estudiantes de magister,
setecientos estudiantes de doctorado y ochocientos estudiantes de postitulo. Agregan que su
cuerpo docente esta formado por mas de dos mil seiscientos profesionales, dentro de los cuales
mas de ciento quince son reconocidos académicos extranjeros. Explican que forman parte de
la Pontificia Universidad Catolica, el Club Deportivo de la Universidad Catodlica con mas de
veinte ramas deportivas, el Hospital Clinico, el Canal de Television de cobertura nacional,
Canal 13 (que corresponde a uno de los dos canales mas tradicionales e importantes de la
television chilena), el Duoc-Uc, |la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catdlica y la
Fundacion de Vida Rural. Afirman que con sus mas de ciento veinte afios de vida, y siendo
una de las universidades mas antiguas del pais, han creado una tradicion de prestigio y
excelencia académica, colaborando con el crecimiento de nuestro pais al educar y formar
profesionales de alto nivel académico, labor que ha sido reconocida tanto a nivel nacional
como internacional. Senalan que Canal 13, Universidad Catolica de Chile Television o mas
exactamente Corporacion de Television de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, es un
canal de television chileno privado, que se transmite en la sefal 13 (Santiago) abierta, y en la
senal 22 de companias de cable. Explican que recientemente, el grupo Luksic adquirio un
sesentay siete por ciento de la propiedad de esta estacion televisiva, siendo el treinta y tres por
ciento restante del holding Empresas UC. Destacan que Canal 13 es uno de los canales de
television mas antiguos e importantes del pais, siendo lider en sintonia a nivel nacional en
muchos de los programas que transmite, emitiendo su sefial a diversos paises del mundo, ya
sea a través de su sefial Canal 13 cable o via Internet através del sitio web: www.canal13.cl.
Sefialan que Canal 13 constituye la red mas extensa del pais, con un total de doscientos tres
estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el Continente Antartico. Indican que la
distribucion de la sefial de Canal 13 se hace via satélite a las estaciones locales distribuidas a
lo largo del territorio nacional, dando una cobertura a un noventa y ocho por ciento de la
poblacion potencial del pais. Expresan que a lo largo de toda su trayectoria, la tecnologia ha
sido un pilar fundamental para mantener y entregar una programacion de primera calidad por
lo que permanentemente, esta renovando su equipamiento técnico y capacitando a su personal.
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Sefialan que el personal técnico de la empresa tiene acceso permanente a un moderno Centro
de Capacitacion propio que le permite ponerse al dia en los Gltimos avances tecnologicos y es
asi como, en el segundo semestre de mil novecientos noventa y ocho se inicié un plan de
incorporacion de nuevas tecnologias para la transicion hacia la television digital y la
generacion de contenidos multimedia, como por ejemplo, la validacion de todo su
equipamiento y el desarrollo de su version en Internet a través de su sitio web oficial:
www.canal13.cl. Destacan que en la sefial Canal 13 cable se emiten una serie de programas
destinados a satisfacer intereses culturales y de entretencion de los televidentes, ofreciendo
una serie de contenidos que involucran un gran esfuerzo econdémico, técnico y profesional por
parte de Canal 13 para brindar a sus televidentes una parrilla programatica de calidad. Hacen
presente que con este objetivo, en el afo dos mil siete se decidid crear un programa de viajes
orientado a mostrar en profundidad las caracteristicas mas importantes y cautivantes de
distintos destinos elegidos para cada temporada y recibié el nombre de “Bitacora de Viaje”,
gue hoy es conducido por e reconocido entomologo Alfredo Ugarte, siendo emitido por
primera vez el catorce de junio de dos mil siete. Explican que tras una primera temporada
exitosa, en que se mostraron aspectos culturales, geograficos y politicos de Sudafrica, se
decidio continuar con la realizacion de este innovador programa cultural, visitando distintos
destinos como Australia, México y el Caribe. Sefialan que actualmente, el programa “Bitacora
de Viaje” se encuentra emitiendo su quinta temporada llamada “Los tesoros de Africa:
Sudafrica, Namibia, Botswana y Zambia’, que busca explorar las caracteristicas del Africa
profunda. Indican que las distintas temporadas de “Bitacora de Viaje” han gozado de una gran
aceptacion entre los televidentes, quienes lo reconocen como un programa familiar, cultural y
de entretencion de gran calidad. Sefalan que cuentan con marcas comerciales, como parte de
Su estrategia para proteger sus inversiones y el nombre de los programas de su estacion
televisiva, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (“INAPI”’). Anaden que entre ellas podemos encontrar |la marca comercial
gue corresponde exactamente a la expresion “Bitacora de Viaje”, virtualmente idéntica al
dominio solicitado. Expresan que son titulares de una marca comercial destinada a proteger el
nombre de uno de los reconocidos programas de cable, “Bitacora de Viaje”, el cual se
reconoce y distingue en el mercado por e posicionamiento que han hecho del mismo,
congtituyéndose en uno de los programas mas importantes Canal 13 cable. Sefialan que un
usuario asociara inmediatamente el nombre de dominio “bitacoradeviajes.cl" con una pagina
Web relativa a su programa de television “Bitacora de Viaje”. Sefialan que este nombre de
dominio es sblo una muestra mas del mejor derecho que les asiste respecto del dominio en
disputa, toda vez que incorpora integramente la marca “Bitacora de Viaje”, que le otorga
derechos exclusivos y excluyentes para utilizar esta expresion en Chile (.cl). Destacan que el
don Rail Ignacio Arancibia Donaire procedid a solicitar como nombre de dominio la
expresion “Bitacora de Viaje”, alterando uinicamente su composicion final al agregar una letra
“S”, lo que corresponde al plural de dicha expresion, cuestion que no otorga distintividad
alguna a dominio en conflicto respecto de su nombre de dominio, marca comercial y del
nombre de su reconocido programa de television sino que se vincula en forma inmediata con
este, induciendo a error y confusion a los usuarios de Internet y consumidores en general.
Sefialan que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio “bitacoradeviajes.cl” se vera
inducido a engario al enfrentarse al dominio de autos, mas aun considerando que, su programa
de television que se distingue bajo la marca “Bitacora de Viaje”, cuenta con una real,
efectivay profusa presenciaen Internet y en el mercado real. Reiteran que la difusion del
programa de television “Bitacora de Viaje” es efectivamente desarrollada en Internet y el
mercado por Canal 13 por medio de su pagina Web www.13.cl, asi como en diversas
publicaciones, afiches y medios de comunicacion audiovisuales en los que se han hecho
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importantes avisos acerca del estreno de este programa y de los destinos a visitar en sus
distintas temporadas. Sefalan que corresponde rechazar la solicitud del sefior Arancibia
Donaire respecto del nombre del dominio en disputa ya que de lo contrario, reiteran, se
permitira que un tercero haga uso de una marca comercial que estd debidamente registrada
ante el INAPI y que es reconocida a nivel nacional por los usuarios de Internet y
consumidores, lo que llevaria a una inevitable confusion de los mismos. Consideran que si se
asignara el nombre de dominio al sefior Arancibia se estaria produciendo una seria dilucién de
la reconocida marca “Bitacora de Viaje” ademas, reiteran, de inducir claramente a error a los
usuarios que podrian llegar a asociar la marca de la Pontificia Universidad Catolica de Chile
con una actividad desarrollada por un tercero. Hacen presente que las marcas famosas y
notorias, como o es su marca “Bitacora de Viaje”, han de protegerse especialmente, toda vez
gue de su explotacion no autorizada deriva, por un lado, en la dilucion del poder distintivo
intrinseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad,
con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 793.562, “BITACORA DE
VIAJE”, denominativa, servicios, clase 41. Y su titularidad respecto del nombre de dominio
“bitacoradeviaje.cl”.

Sefalan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: A) Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales y su Relacion con los
Nombres de Dominio pues cuentan con un registro marcario para la expresion “Bitacora de
Vige”; B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido pues el signo “Bitacora de Viaje”
identifica a su reconocido programa de television que ha sido emitido en su sefial 13 cable
desde hace ya varios anos, gozando de fama y reconocimiento entre los televidentes; C)
Criterio del Mejor Derecho por e Uso Empresarial Legitimo pues efectivamente utiliza su
marca “Bitacora de Viaje” en el mercado e Internet; D) Criterio de la Identidad pues es titular
de la marca “Bitacora de Viaje”; E) Uso Efectivo en Internet del Signo “Bitacora de Viaje”
pues dicha expresion se utiliza efectivamente en Internet.

Concluyen que la asignacion del dominio “bitacoradeviajes.cl” a don Rail Arancibia Donaire,
congtituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor. Que dicho
efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios
propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados
Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por
Chile.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 14, 20, 21 y 22, en particular, €l
articulo 22, primer parrafo, letra “a” del Reglamento de NIC Chile; Articulos 6 bis y 10 bis de
El Convenio de Paris, promulgado mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos
noventa y uno; Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio
(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion
de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers “ICANN”); El Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el
UDRP (WIPO Panel View on Selected UDRP Questions); Derecho comparado y
Jurisprudencia nacional uniforme en la materia, en particular, el Fallo del Juez Arbitro don
Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio “promain.cl”, de fecha seis
de julio de dos mil nueve y Fallo de la Juez Arbitro dona Janett Fuentealba Rollat, en conflicto
sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.
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Como fundamento de su argumentacion acompanan: Impresion obtenida de la pagina Web
www.inapi.cl consulta sobre Registro N°793.562, “BITACORA DE VIAJE”, denominativa,
servicios, clase 41, registrado con fecha treinta y uno de julio de dos mil siete; Impresion
obtenida de la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre dominio
“bitacoradeviaje.cl”, registrado con fecha siete de diciembre de dos mil diez; Impresion de
veintitrés paginas obtenida de la pagina Web www.wikipedia.org consulta de la expresion
“Canal 13 (Chile)”, impreso con fecha dos de diciembre de dos mil once; Impresion de cinco
paginas obtenidas de la pagina Web www.13.cl que contiene informacion relativa a la Historia
de Canal 13 y a su programa “Bitacora de Viaje”, impreso con fecha dos de diciembre de dos
mil once; Impresion de pagina obtenida de la pagina Web www.cable.13.cl denominada “13C
Cultura con Otros Ojos” en que aparece mencionada “”’Bitacora de Viaje”, impreso con fecha
dos de diciembre de dos mil once; Impresion de siete paginas obtenida de la pagina Web
www. programabitacoradeviaje.cl que contiene informacion y fotografias relativas al programa
“Bitacora de Viajes”, impreso con fecha dos de diciembre de dos mil once; Impresion de tres
paginas obtenida de la pagina Web www.programabitacoradeviaje.cl titulada “Programa
Bitacora de Viaje” que contiene informacion y fotografias del Equipo del programa, impreso
con fecha dos de diciembre de dos mil once; Impresion de tres paginas obtenidas de la pagina
Web www.programabitacoradevigie.cl que contiene informacion y fotografias relativas al
programa “Bitacora de Viaje: Sudafrica 2007”, impreso con fecha dos de diciembre de dos mil
once; Impresion de seis paginas obtenidas de la pagina Web www.programabitacoradeviaje.cl
denominada “Programa Bitacora de Viaje: Caribe Salvaje”, que contiene informacion y
fotografias relativas al programa, impreso con fecha dos de diciembre de dos mil once;
Impresion de cinco paginas obtenidas de la pagina Web www.programabitacoradevigje.cl
denominada “Bitacora de Viaje: Australia 2008” que contiene informacion y fotografias
relativas al programa, impreso con fecha dos de diciembre de dos mil once; Impresion de dos
paginas obtenidas de la pagina Web www.enescena.13.cl que contiene informacion y
fotografias relativas al programa de Canal 13 “Bitacora de Viaje”, impreso con fecha dos de
diciembre de dos mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web
www.fotech.cl titulada “Canal 13C estrena Bitacora de Viajes, Los Tesoros de Africa”, que
contiene informacion del programa y fotografia de los miembros del equipo, impreso con
fecha dos de diciembre de dos mil once; Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade,
en conflicto sobre nombre de dominio “promain.cl”, de fecha seis de julio de dos mil nueve;
Fallo de la Juez Arbitro dofia Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Que evacuando €l traslado conferido los sefiores Pontificia Universidad Catélica de Chile
ratifican lo argumentado en su demanda y precisan los siguientes puntos en relacion a la
presentacion de don Ranil Arancibia Donaire: Hacen presente que, como una muestra de la
debilidad de sus argumentos, el sefior Arancibia Donaire sefala como fundamento de su
supuesto mejor derecho el principio “First Come, First Served”, criterio éste que tiene
aplicacion unicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor
derecho, lo que en el caso de autos no resulta procedente, ya que ellos han acompaiiado
abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posicion. Sefialan que el hecho
de que el sefior Arancibia haya solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningan
derecho definitivo, sino que, por & contrario, debera acreditar su mejor derecho sobre el
dominio en disputa, lo cual solo se ha justificado en base a la supuesta utilizacion de buena fe
de una expresion que les corresponde y sobre la cual el sefior Arancibia Donaire no ha
acreditado tener vinculacion alguna. Reiteran que poseen un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa, € que han acreditado suficientemente al demostrar la existencia de
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registros marcarios para la expresion constitutiva del dominio, asi como un uso efectivo de la
misma en el mercado, dando cuenta de la existencia de derechos previos y una vinculacion
entre los usuarios con el signo “Bitacora de Viajes”. Indican que la doctrinay jurisprudencia
nacional consideran el criterio “First Come, First Served” como un principio de “ultima ratio”
gue no seria aplicable en autos pues han acreditado consistentemente, el mejor derecho que les
asiste respecto del nombre de dominio disputado. Hacen presente que don Rail Arancibia en
su escrito, en reiteradas oportunidades menciona como fundamento primero de su defensa, el
haber solicitado el dominio “de buena fe” y, la realidad es que se encuentran en un proceso de
oposiCion a la asignacion de un nombre de dominio, y no frente a un proceso de revocacion,
de manera que lo que se debe probar aqui es un mejor derecho respecto del dominio disputado,
y no la mala o buena fe con que éste ha sido pedido. Recalcan que lo que existe actuamente
son solicitudes en tramite para el nombre de dominio “bitacoradeviajes.cl” y que no se trata en
ningan caso de un procedimiento de revocacion, pues como se desprende de la misma
naturaleza del proceso, actualmente no existe un registro a nombre del sefor Arancibia para el
nombre de dominio en cuestion, sino s6lo una solicitud en tramitacion. Reiteran que son
titulares de registros marcarios para la expresion “Bitacora de Viaje”, virtualmente idéntico al
dominio disputado, con la que distingue precisamente el ‘“suministro de informacion
relacionada a programas de radio y television, por acceso via redes comunicacionales y
computacionales”, programa que versa justamente sobre las “experiencias y anécdotas de
diferentes vigjes alrededor del mundo” realizados por el equipo de produccion de su programa
“Bitacora de Viaje”, que coincide en forma evidente con la actividad que el sefior Arancibia
reconoce que pretende difundir por medio del dominio en disputa. Reiteran que, mas alla del
uso no comercial que pretenderia otorgarle el sefior Arancibia Donaire, la confusion que se
producira entre los usuarios es evidente y acarrearia graves perjuicios a los sefiores Pontificia
Universidad Catolica de Chile y sus derechos previamente adquiridos sobre el signo que
conforma el dominio en disputa. Reiteran ademas, su interés real, concreto y legitimo
respecto de este nombre de dominio. Sefalan que se oponen derechamente a lo sefialado por
el sefior Arancibia Donaire en el sentido de que el hecho de tener la marca registrada no
excluye su uso respecto de terceros, pues ésta es precisamente su funcion y, reiteran, que la
marca “Bitacora de Viaje” les confiere un derecho exclusivo y excluyente respecto de la
misma, que la habilita para impedir que terceros la usen para distinguir los mismos productos
y servicios o similares. Sogtienen y reiteran que el nombre de dominio en disputa no tiene
identidad ni individualidad propia, por lo que en manos de un tercero provocara una grave
confusion en el publico usuario y consumidor, riesgo que se ve agravado con la absoluta
incapacidad del senor Arancibia de acreditar su mejor derecho. Reiteran que en virtud de estos
argumentos y los sostenidos en su demanda consideran que se encuentra acreditado que tienen
un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa

Que en el periodo probatorio el sefior Raul Ignacio Arancibia Donaire hace presente y reitera
gue al momento de inscribir el nombre de dominio nunca ha existido la intencion de actuar en
forma abusiva o0 de mala fe. Senala que durante los viajes realizados por Latinoamérica ha
logrado recopilar historias, anécdotas y datos interesantes para sistematizar y publicar y para
gue sirvan de ayuda a otros vigjeros interesados en conocer los mismos destinos, datos e
historias que tiene la intencion de publicar bajo el dominio en disputa. Explica que todos estos
vigjes y lugares recorridos son la fuente de inspiracion y material concreto para llevar a cabo
los objetivos planteados en el dominio adquirido y no son una idea antojadiza de un dia para
otro, sino, una idea cultivada a lo largo de los afios y de las experiencias vividas. Sefala que
en ningun caso, las actividades que se encuentra legalmente facultado a desarrollar, se
encuentran dentro de las relacionadas con la produccion de programas de television o radio,
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publicacion de material por cualquier medio impreso o virtual o servicios relacionados al
turismo, vigjes 0 vacaciones, por 1o que, de ninguna manera puede desarrollar actividades
economico-comerciales ligadas al dominio en cuestion, el que, reitera, solo usara con fines
personales y no comerciales. Menciona que a revisar la jurisprudencia en torno a los
caracteres de uso comun que forman parte del nombre de dominio en disputa, se aprecia que
en NIC Chile no existen precedentes de fallos similares, o relacionados en tematicas, por
disputa de estos vocablos. Reitera que la asignacion del nombre de dominio
“bitacoradevigjes.cl” a los sefiores Pontificia Universidad Catdlica de Chile provocaria un
grave perjuicio a sus intenciones personales y no comerciales de generar una bitacora virtual
de experiencias de vigeros por € mundo, la cual cuenta con suficiente material para
concertarlay que ha demostrado extensamente. Reitera ademas, que para apoyar y consolidar
latesis de “Fair Use”, en el caso de resultar favorecido con el fallo, se compromete a no usar
el nombre de dominio para afectar los intereses legitimos de los sefiores Pontifica Universidad
Catolica de Chile, ni para generar productos o servicios similares a los ofrecidos actualmente
por éstos. Como fundamento de su argumentacion acompana: Impresion de dos paginas que
contiene fotografias de don Raul Ignacio Arancibia Donaire durante sus viajes; Impresion de
dos paginas de fotocopias de boletos terrestres a nombre de don Rail Ignacio Arancibia
Donaire con destino a Bolivia (febrero 2010), (mayo 2010), Peru (febrero 2010) y Brasil
(febrero 2010), sin constar fecha; Impresion de una pagina que contiene Fotocopia de
Certificado emitido por la Prosecretaria de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Cordova en que consta que don Raudl Arancibia Donaire realizé actividades académicas en
dicha institucion durante el primer semestre del afio dos mil diez, firmado por la Coordinadora
de Cooperacion Internacional, la Mgter. Dofna Maria Teresa Pifiero y Fotocopia de Credencial
de Estudiante Regular Internacional de don Rail Arancibia, emitida por la Universidad
Nacional de Coérdova, con fecha marzo a julio de dos mil diez; Impresion de dos paginas que
contienen fotocopias del pasaporte del don Rail Arancibia Donaire con timbres de aduana;
Impresion de dos paginas tituladas “Inmigration Status” Visa Work 164785858, sin constar
emisor ni fecha; Impresion de una pagina titulada “ Mi Informacion Tributaria” que contiene
datos de don Rail Ignacio Arancibia Donaire, sin constar emisor, de fecha dieciséis de octubre
de dos mil once; Impresion de cuatro paginas obtenidas de la pagina Web www.google.com,
resultado de la basqueda de los siguientes dominios:
“bitacorainur/:www.nic.cl/normativa/fallos/inur/:www”,“viajesinur/:www.nic.cl/normativa/fal
los”,“viajesinur.www.nic.cl/normativa/fallos”,“bitacoradeviajeinur/:www.nic.cl/normeti-
valfallos” de fecha dos de diciembre de dos mil once; Impresion de pagina obtenida desde el
buscador virtual www.google.com, resultado de la basqueda de la expresion “bitacora de
vigjes”, sin constar fecha.

Que los sefiores Pontificia Universidad Catoélica de Chile, por su parte, solicitan tener presente
y reiteran que por las razones y argumentos expuestos, se encuentra debidamente acreditado
en autos que son quienes gozan de un mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
disputado.

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que don RAUL IGNACIO ARANCIBIA DONAIRE, tiene la
calidad de primer solicitante del dominio en cuestion en estos autos, puesto que presenté su
solicitud, en forma previa a los sefiores PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE;
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2.- Que en cuanto a las normas aplicables para la resolucion de un conflicto de esta
naturaleza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes son, las
normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil,
como los derechos validamente adquiridos respecto de terceros;

3.- Que asimismo de acuerdo ala Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL, que fija el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo
siete, establece el caracter de “arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de
conflictos de nombres del dominio, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra
legislacion procesal civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y
equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, €l
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion;

6.- Que en opinion de este sentenciador este principio NO es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras determinadas materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley
19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: “No podran registrarse como marcas: h)
agquellas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse
con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el
legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud
posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que respecto a las normas relativas a abuso de publicidad - las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”-, l0s principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, toda vez que no se ha acreditado hecho material que configure dicha
infraccion;

9.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la
expresion en conflicto y el interés de las partes respecto de ella;

10.- Que respecto de la naturaleza de la expresion BITACORADEVIAIJES, es un hecho
cierto que esta estructurado en base a expresiones en lengua castellana con un significado
claro y preciso y, en consecuencia, preexistentes y no corresponden, individualmente
consideradas auna creacion intelectual de ninguna de las partes en conflicto;

11.- Que lo antes expresado significa que a no ser creacion intelectual de alguna de las
partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier
persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento juridico en
relacion al uso y adquisicion de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser
aplicadas en actividades comerciales,
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12.-  Que respecto del interés de la primera solicitante, los antecedentes acompafiados no
logran demostrar una relacion o uso del conjunto “bitacoradeviajes”, previo a su solicitud por
lo que su interés lo acredita con la sola presentacion de la solicitud en primer lugar;

13.-  Que respecto del interés del segundo solicitante, los antecedentes acompanados, no
objetados, dan cuenta que tiene registrada como marca comercial las expresiones “bitacora de
vigie”, desde el afio 2007, para distinguir servicios de la clase 41, del Clasificador
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, Que también tiene
asignado en Nic Chile el dominio bitacoradevigje.cl; que esta expresion la usa ampliamente
para distinguir un programa de television que muestra viajes a un destino determinado, desde
el 14 de junio del aiio 2007, a través del Canal de Television Canal 13 Cable y respecto del
cual se redliza publicidad en Internet, todo lo cual denota que esta marca y el programa
televisivo que distingue es ampliamente conocido en su rubro;

14.-  Queni el primer ni el segundo solicitante han acompafiado antecedentes que acrediten
gue poseen alguna relacion directa o uso con un vocablo idéntico al dominio en cuestion en
estos autos,

15.- Que de lo antes expresado y atendida la naturaleza del sistema de dominios se deduce
gue en la especie no existe infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se
demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de
dominio en cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

16.- Que no existiendo infraccion a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este
conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresion
inglesa “first come, first served”, conforme a las normas de prudencia y equidad del
sentenciador;

17.- Que en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer
solicitante en este juicio;

18.- Que al respecto no se ha acreditado en autos hecho material alguno gque acredite mala
fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico, este
Tribunal presume la buenafe;

19.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relacion de
las partes respecto del dominio en conflicto;

20.-  Que respecto de los derechos del primer solicitante estan expresados en el numerando
12° de esta sentencia;

21.-  Que respecto de los derechos del segundo solicitante, expresados en el numerando 13°,
es un hecho cierto que s bien no ha acreditado uso de un conjunto idéntico a
“bitacoradeviajes”, este dominio estd estructurado en base a expresiones idénticas a una marca
de su propiedad, ala que se le haagregado la letra“s”;

22.- Que €l primer solicitante ha declarado expresamente, por escrito, que intenta usar este
dominio para plasmar las experiencias y anécdotas de diferentes viajes alrededor del mundo,
tanto suyas como de sus amigos, lo cual en opinion de esta Arbitro esta relacionado con el
contenido de la actividad para la que usa su marca el segundo solicitante;

23.-  Que €l sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolucion de
conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ambito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su funcion social, cual es,
lade informar claramente a los usuarios de lared, la procedencia de los servicios o actividades
gue se prestan con los mismos dominios,

24.- Que s bien la marca “bitacora de viaje” esta estructurada en base a expresiones
preexistentes, como conjunto es una marca registrada en el pais y en consecuencia amparada
por un derecho exclusivo de propiedad industrial, en relacion al rubro que distingue;
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25.-  Que dado € conocimiento que existe en el mercado, en su rubro, de la marca del
segundo solicitante, en la especie, la sola agregacion de la letra “S”, es insuficiente como
elemento diferenciador;

26.- Que € conflictco de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10, de Ia
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

27.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al
primer solicitante, se afectaria la funcion de informacion a los usuarios de la red, dada la
inclusion en el dominio de una marca del segundo solicitante, registrada y usada en una
actividad que tiene un contenido relacionado con el contenido de la actividad para lo cual
pretende usar este dominio el primer solicitante.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “bitacoradeviajes.cl, al segundo solicitante sefiores
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.

2.- Eliminese la solicitud de RAUL IGNACIO ARANCIBIA DONAIRE

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro
Maria Pia Bustos A.
Testigo
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