FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<cdfenvivo.cl>

- ROL 14.475 -

Santiago, 15 de septiembre de 2011

VISTOS,

PRIMERO: Que, por oficio 14.475 de fecha 28 de junio de 2011, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la
designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de
asignacion del nombre de dominio <cdfenvivo.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito acept6 el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segln aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante primer solicitante PATRICIO RUFINO VARGAS CANCINO, RUT: 13.075.546-1,
Egana 1523 Dpto. 33d, Penalolén, Santiago y como segundo solicitante SERVICIO DE
TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA, RUT: 77.918.630-K, representados por Silva &
Cia., Isidora Goyenechea N° 3356, Of. 32, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 29 de junio del 2011, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se cito a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento, para el dia viernes 08 de julio del 2011, a las 18:00 horas en la
sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 08 de julio del 2011, se llevo a cabo la referida audiencia con la
presencia de doifia MARIA JOSE ARANCIBIA por el segundo solicitante, en rebeldia del primer
solicitante y del senor Juez Arbitro, no hubo conciliacion, acordandose las Bases del
Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 12 de julio del 2011, este tribunal arbitral declaré abierto el
periodo de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia
el dia martes 26 de julio de 2011.

SEPTIMO: Que, a fojas 17, don GONZALO SANCHEZ SERRANO presentd un escrito como
segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo
siguiente:

a) Que la internet en su regulacion y evolucion ha resultado incierta y erratica,
constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta
nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolucion legal, uno de
los principios fundamentales del derecho economico tiene que ver con el hecho de que a
los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su trayectoria comercial,
como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras,
cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccidén del bien comdn.
Disquisicion , que apela a los principios basicos del derecho econémico y resulta esencial
para entender la pretension de su mandante, y se traduce en una firme y radical
llamado a que una realidad como la internet no puede, de un dia para otro, so pretexto
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de deficiencias en la concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar
principios esenciales del actuar econémico humano, como es caso de que la iniciativa y
esfuerzo de la personas en la produccién de un bien o servicio que beneficia a la
comunidad deben ser amparados. En este sentido, solicita que este caso sea evaluado
mas alla de la tentacion de aplicar simplistamente el principio “first come first served,”
que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefal a los actores
econémicos. En efecto, afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros
de internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han
ido mas alla del miope criterio inicial “first come first served”, para analizar los
conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor
derecho". Asi, esta concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros “llegué
primero y punto”, ha sido superada y su mandante solicita encarecidamente que al
fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el
Sefor Arbitro, no sea victima de la trampa “first to file” que originalmente mal ilumin6
la solucion de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con
perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos;

b) Que para comprender la legitimidad de la pretension de su mandante, resulta
fundamental sefalar que Servicios de Television Canal del Futbol Ltda. es una destacada
y ampliamente posicionada empresa. CDF, es el canal nacional mas importante sobre
fatbol profesional quien ademas administra los derechos televisivos de la federacién
nacional de fltbol profesional. Es un canal de television que funciona las 24 horas del
dia, 7 dias a la semana con todo lo relacionado al futbol profesional y que se puede ver
en las senales de cable mas importantes del pais. Pues bien, dado el caracter que
poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se ha preocupado de
resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres en su
rubro y de las marcas canal del futbol y cdf su familia marcaria, que se acreditan
mediante informe que acompana al proceso;

c) Que es evidente la identidad entre la marca y el signo solicitado: marca de su
representado CDF; Nombre de dominio de su representado cdf.cl; nombre de dominio en
disputa cdfenvivo.cl; como se aprecia la marca comercial CDF y el nhombre de dominio
de autos son cuasi idénticos, mas aun cuando es evocativo a un concepto utilizado en la
red como en television, con lo que la confusion sera evidente en el publico entre su
parte y el primer solicitante - en caso de serle asignado el hombre de dominio - que
acceda al pagina web o que reciba correos electronicos u otros servicios electronicos
cuyo origen sea el nombre de dominio @cdfenvivo.cl, asi no le parece justa la situacion
en donde un tercero se aprovecha del prestigio y marcas y nombre comercial ganados
por otro, pues no favorece un saludable desarrollo econémico, estima este tipo de
conductas como perniciosas para el sistema economico y que no se avienen a los
principios econémicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico;

d) Que el nombre de dominio cdfenvivo.cl, no solamente es casi idéntico a la marca
comercial que identifica en el mercado a su mandante y sus productos, Servicios de
Television Canal del Futbol Ltda., sino que peor aun, se utiliza una marca comercial
debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta
expresion. En este sentido, estima que el hecho de la igualdad de conceptos, es
antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea asignado a su
mandante;

e) Que el nimero 14 del reglamento NIC CHILE, sefala: “Serd de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros”. NIC Chile, sin estar obligado
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a ello, podra solicitar el pronunciamiento de un drbitro, a costa del solicitante, de
acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Anexo 1 de esta
reglamentacion, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie
ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso,
se suspenderd la tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia
correspondiente”. Por otro lado el niUmero 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien esta
en el acapite de la revocacion, sugiere que se revise y se rescate el espiritu de la norma,
en cuanto abona la tesis de su mandante:"Serd causal de revocaciéon de un nombre de
dominio el que su inscripcién sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La
inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engafosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. b. Que el
asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto
del nombre de dominio, y c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de
mala fe. La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario
del dominio objetado. d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el
nombre de dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcidon del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por
un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio. e. Que se haya
inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al titular de la marca de
producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre
que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de
conducta. f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia. g. Que usando el nombre de
dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de
Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la marca
del reclamante.”;

f) Que hoy la vision del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado
dramaticamente y los mecanismos de solucion de conflictos se han hecho cargo del
perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesion de dominios que
generan confusion y error entre los consumidores y reitera el tema de la dilucién
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una
expresion idéntica a las marcas comerciales de su representada, como eventualmente
podria ocurrir, que identifique ademas determinados servicios o productos que se
encuentran intimamente ligados a los productos y servicios de su representada y que no
correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante;

g) Que esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta
afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de
los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional. El punto central de la
argumentacion es que la identidad de una organizacién 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. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde
terceros aprovechandose de la inversion y posicionamiento en el mercado podrian
inscribir los nombres de dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio, de
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acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben poder distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece
en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el
dominio de autos a la contraria;

h) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompanados los siguientes
documentos:

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personeria de los
representantes del segundo solicitante, para actuar en autos y de su calidad de abogado
habilitado para el ejercicio de la profesion.

2.- Impresion de informe de marcas comerciales CDF de su representada registradas ante
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial consultable en la base de datos publica de
www.inapi.cl

3.- Impresion del sitio web www.cdf.cl de su representada.

4.- Resultado de busqueda de noticias sobre CDF en el buscador www.google.com

5.- Impresion de certificado emitido por NIC CHILE sobre el nombre de dominio
www.cdf.cl de propiedad de su representada.

6.- Impresion de noticia titulada “Canal del Futbol, marca registrada” en la revista
Capital, en la seccion Capital Legal de fecha 7 de mayo 2010.

7.- Impresion de noticia del diario La Tercera, con una noticia de CDF.

8.- Impresion de noticia de la Tercera sobre el Canal del Futbol.

9.- Impresion Diario Financiero de fecha 21 de Diciembre del ano 2010 “CDF podria
financiar clubes”.

10.- Publicidad del Canal Del Futbol

11.- Articulo Revista Qué Pasa

12.- Copia de El Mercurio de fecha 28 de Junio de 2003, Columna de Felipe Bianchi.

13.- Diario El Mercurio 29 de Febrero 2008

14.- Diario La Nacion 15 de Febrero de 2008

15.- Diario Las Ultimas Noticias de 17 de Febrero de 2008.

OCTAVO: Que, a fojas 51, con fecha 02 de agosto del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo
por presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por don Gonzalo
Sanchez Serrano, abogado, en representacion del segundo solicitante, y en cuanto a los
documentos ofrecidos, se tuvieron por acompanados, con citacion.

NOVENO: Que, a fojas 52, con fecha 02 de agosto del 2011, este Tribunal Arbitral,
declaro abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias habiles, venciendo en
consecuencia el dia martes 09 de agosto del 2011, apercibiéndose al primer solicitante
para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, a fojas 54, con fecha 22 de agosto del 2011, este Tribunal Arbitral
resolviod citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier
interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de
idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe
necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta
manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes
competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentacion que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada
y/0 notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar
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las cargas procesales establecidas en su propio interés -segun Goldschmidt, una carga es
el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que
impide que se produzca la situacion conocida como la absolucién de la instancia o non
likuet, que existia en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los
hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en dia, si no se rinde
prueba, el juez debera dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevo la
carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR
DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que, adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el
hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no
ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en
diversas causas, siendo una sancidon procesal que se encuentra consagrada en diversas
disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el articulo 201 del Cddigo
de Procedimiento Civil que declara la desercidn del apelante que no comparece dentro
de plazo; el articulo 435 del mismo Cddigo, que tiene por reconocida la firma o
confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene titulo
ejecutivo, no comparece; y, por Ultimo, los articulos 693 y 695 del cuerpo normativo
senalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la
presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si
no es objetada dentro del término, se tendra por aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, pese a ser apercibido, ha guardado silencio, por lo
que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho,
aspecto en que puede atribuirsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del
procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requeria ni siquiera el patrocinio
de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, ademas, de acuerdo a lo previsto
en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posicion juridica no importaba a la referida
primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas
de politica de interés general relativas a la aplicacion y a las funciones del dominio de
primer nivel «.eu», asi como los principios en materia de registro, Reglamento que en su
articulo 22 N° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes
en un procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrdn
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”.
SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas
procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion, y
rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de
respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa,
siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y
forma.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser
resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en
autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la
pretension y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la
prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la funcidn jurisdiccional.
Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma
alguna.
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OCTAVO: Que, el principio de adquisicion procesal, indica que el proceso esta formado
por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto
juridico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al
proceso adquieren autonomia en el sentido que no solo surtiran efectos en el sentido
que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra;
en otras palabras ello significa que los actos procesales no sélo se conciben en beneficio
de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude
verse beneficiada por ellos.

NOVENO: Que, en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del
proceso, el ambito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el
ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir,
puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un
tercero, pero si ella no comparece ante tribunal competente deduciendo la accion, no se
iniciara proceso alguno; por otra lado, seran solo las partes las que podran sefalar
expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo ademas ellas las que
a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los
antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en
forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer
los derechos de las partes.

DECIMO: Que, el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba
suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en
cuestion, asi, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria nacional e
internacional en el rubro televisivo y deportivo, relacionado al futbol, lo que es un
hecho publico y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial
consistente y concluyente. Ademas, posee una serie de marcas comerciales de idénticos
signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, la Unica diferencia la
constituye el agregado “envivo” pues sus marcas se estructuran en torno al signo cdf, lo
que no puede considerarse como un elemento suficientemente original y diferenciador,
sino mas bien puede entenderse ligado al concepto.

DECIMO PRIMERO: Que, la proteccion referida en el sistema de propiedad intelectual,
del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su
sustento en que la legislacion de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar
conflictos en el trafico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y
servicios, y, de otro lado, la certeza juridica del posicionamiento de esos signos
distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento referido implica precisar que el uso
exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ambito econdémico conlleva
consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular esta facultado para usar,
gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o
juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacion intelectual,
cuestion esta Ultima que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado,
no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el
primer solicitante es una persona natural cuyo giro o actividad comercial no ha sido
indicado.

DECIMO SEGUNDO: Que, el segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial
consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el
segundo solicitante ha actuado en armonia con nuestra Carta Fundamental y Legislacion
Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha senalado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se
expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV
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(1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de
Portales Coya, Monica: "..el drbitro arbitrador estd llamado a fallar conforme a la
prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada
calificacioén juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de
queja en contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello
ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua,
absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. Han sido las maximas de
la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto
del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que
este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo senalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en
el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222
y siguientes del Codigo Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor
derecho, asignar el nombre de dominio cdfenvivo.cl al segundo solicitante SERVICIO DE
TELEVISION CANAL DEL FUTBOL LIMITADA, RUT: 77.918.630-K, sin costas por estimar que
hubo motivos plausibles para litigar.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante,
antes de la Audiencia de Conciliacidn y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los
cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Resolucion de
Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y
CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.

62



