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Foja 26

Santiago, dos de abril de dos mil catorce
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 6 y siguiente de autos, articulos 160 y 170 del Cédigo
de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de
inscripcion del nombre de dominio “CHILEANWAY.CL":
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 29 de julio de 2013, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “CHILEANWAY.CL", existente entre Arturo Tzvi Deutsch Cruz, Rut
9.851.383-3, domiciliada en San Francisco N° 363, comuna de Santiago, y
Television Nacional de Chile, Rut 81.689.800-5, domiciliada en Bellavista N°
0990, comuna de Providencia, Santiago, representada por Estudio Silva &
Compafiia, y por su Abogado don Gonzalo Sanchez Serrano, ambos con
domicilio en calle Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.
Que por resolucion de fecha 31 de julio de 2013 el suscrito acepto el cargo y
juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segin consta a
fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el 8 de agosto
de 2013, a las 16:30 horas, al que asistio solo la parte Television Nacional de
Chile, y en rebeldia de Arturo Tzvi Deutsch Cruz, a quien se notificaron las
bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electronico.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Arturo Tzvi
Deutsch Cruz, primer solicitante del nombre de dominio “CHILEANWAY.CL" y
Television Nacional de Chile, segundo solicitante y demandante de autos.
Que la parte Television Nacional de Chile, presenté a fojas 8 y siguientes
demanda de asignacion del nombre de dominio individualizado, y en la que

invoca los siguientes fundamentos:
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1.- Television Nacional de Chile, 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 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 JumpTV para el resto del mundo;
ademas, desde el 4 de marzo de 2009, TVN cuenta con una sefial de noticias
del area de prensa, el Canal 24 Horas que se emite a través de varias

cableoperadoras chilenas.

Que en el afio 1958 el gobierno de Carlos Ibafiez del Campo entregd
concesiones para operar canales de television a tres universidades chilenas,
con cobertura limitada a pequefias areas geograficas, el gobierno de Eduardo
Frei Montalva crey6 necesaria la existencia de un canal con cobertura nacional,
algo dificil en un territorio de grandes accidentes geograficos. Por ello, su
gobierno comenzo las pruebas técnicas que desembocaron en transmisiones
experimentales en 1968. Para sus pruebas utilizaron un pequefio estudio de 60
mZ2, en una antigua casona ubicada en la esquina de Alameda con San Matrtin,
en Santiago. En la actualidad se encuentra ubicado en Avenida Bellavista

0990, Comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago de Chile.

Luego de superar las pruebas iniciales necesarias, el gobierno de Frei cre6 una
sociedad de responsabilidad limitada cuyos socios fueron CORFO, Chilefiims y
ENTEL, todas dependientes del Estado chileno. El canal publico, bajo la
direccién de Jorge Navarrete, se inaugurd oficialmente el 18 de septiembre de
1969 (ese dia solo hubo carta de ajuste). Aproximadamente un mes después,

el 24 de octubre de 1969, comienza sus transmisiones.

Con la primera Ley de Television (Ley 17.377) de 24 de octubre de 1970, se dio

reconocimiento legal a Television Nacional, pues la Ley de 1958 no
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contemplaba un operador estatal. El mismo afio se traslada a su actual

ubicacion, a los pies del cerro San Cristébal.

Desde su creacion fue un medio oficial del gobierno ya que por ejemplo durante
las presidencias de Salvador Allende y Augusto Pinochet, se utiliz0 su
programacion para difundir las ideas gubernamentales, sin dar cabida a los
detractores del gobierno. Al retorno de la democracia, a fines de la década
de 1980, el prestigio, la sintonia y la credibilidad del canal eran minimas,
sumandose a ello una gran deuda de arrastre que hacia necesario el
autofinanciamiento del canal. Ademas, aunque de facto el canal ya no es un
instrumento de propaganda para el gobierno de turno luego del retorno a la
democracia, aun el canal muestra tendencia a favorecer al gobierno, aunque
manteniendo algunos claros de independencia (ej: el programa "esto no tiene

nombre™)

Bajo el gobierno de Patricio Aylwiny la segunda direccion de Jorge
Navarrete se dicta la Ley 19.132 en 1992, ampliamente debatida entre el
gobierno y la oposicion. La citada ley, consagra a Television Nacional de Chile
como una empresa autdbnoma del Estado, con personalidad juridica de derecho
publico. Esta formada por un directorio de siete miembros propuestos por el
Presidente de la Republica y ratificados por el Senado en sesién y votacion
secretas, marco regulatorio que transformé a TVN en un canal publico,
autonomo, plural, representativo y autofinanciado, tratando de asegurar la
independencia e imparcialidad en los contenidos programaticos. Bajo esta
nueva férmula TVN comenzé a obtener utilidades y a participar en una
competencia real en audiencia a nivel nacional con otras cadenas privadas

lideres.

El dia 1 de agosto de 2008, VTR dio a conocer la puesta al aire del Canal 24
Horas., una sefial de noticias del area de prensa de TVN disponible sélo para

los subscriptores de VTR en la sefial 14 y la compafiia de television por
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cable GTD Manquehue en la frecuencia 131. Esta sefial inici0 sus
transmisiones el 4 de marzo de 2009 a las 20:00, lo cual marca un hito para
TVN toda vez que se prepara para la introduccion de la television digital
terrestre en los hogares chilenos. Enenerode 2010, la Cadena de
Telecomunicaciones Movistar, Movistar Hogar (Chile) (ex Telefonica Chile),
anuncia su convenio con el canal estatal Chileno, para transmitir dentro de su
parrilla  satelital, elCanal 24 Horas, sin embargo en TuVes
HD, DirecTV y Telmex TV (Claro) no cuentan con la sefial de noticias y no son

transmitidos.

Segun los estatutos de la empresa, las funciones de TVN, como canal estatal
nacional de television, son Informar con objetividad, Entretener sanamente,
Elevar el nivel cultural de la poblacion, Aspirar a ser una television de clase
mundial, creativa e innovadora, Conocer las aspiraciones de las audiencias,
Anticiparse a sus cambios, Entregar una television integra y confiable,

realizada por un equipo humano y talentoso.

Pues bien, dado el caracter que poseen los servicios entregados por TVN, éste
se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo
de obtener un adecuado resguardo, ha solicitado el registro marcas
comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el
conceptos de CHILEAN WAY, en diversas clases de acuerdo al informe que
acompana.

Hace presente que el nombre dominio en estos autos es IDENTICO a la marca
comercial de TVN y que tiene en su patrimonio un monopolio sobre la
expresion para la clase registrada, por lo que mal puede pensarse que sea una
expresion genérica. Dado que si fuese genérica, la INAPI no lo hubiese
aceptado como marca comercial.

4.- CRITERIOS APLICABLES A LA ASIGNACION DE NOMBRES DE

DOMINIO.
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Sefalar qué debemos entender por nombre de dominio y cual es la funciéon que
cumple dentro del mercado. Para ello recogemos lo que ha indicado la
Comision Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso “Avon
Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene S.A.”
sefalando al respecto: “ Si bien la funcién de un nombre de dominio es la de
una direccidn electrénica que permite a los usuarios de Internet localizar
terminales informaticos conectadas a la red, de manera simple y rapida dado
que son faciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de caracter
distintivo en el tréfico virtual, pasando asi a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con
frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos”.

Que, asi lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres
de dominio se relacionan con el caracter mnemotécnico siendo cualidad
esencial para contribuir a la localizacion eficiente de los recursos informativos
disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahi que sea necesario y
natural que en su configuracion los usuarios de la red procuren acercarse en lo
posible a la denominacion que les identifigue a ellos o a sus productos en el
mundo fisico tradicional. Esta funcién impone que el uso de los nombres de
dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se
busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido
gue se habla de la distintividad sobrevenida de los hombres de dominio.

Dada esta funcién que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener
una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado mas alla del
principio FIRST COME FIRST SERVED, actualizacion del antiguo aforismo
juridico “prior in tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio
se traduce en “el primero que llega es el Unico servido” por el administrador del
sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se
configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero

haya presentado su solicitud de registro, situacidbn que en muchos casos
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involucra una profunda injusticia. Indica que afortunadamente los criterios que
estan aplicando los arbitros de internet se han ido refinando, de esta manera
los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la
tesis del "mejor derecho”. Es asi como la regulacion sobre nombres de dominio
en la actualidad esta orientada a la asignacion “aquella de las partes que
demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en
el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi
mandante posee soélidos fundamentos.

Afirma que TVN es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor
derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo
contrario se esta vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad
sobre esta expresion, derecho que se encuentra protegido en nuestra
Constitucion Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25
respectivamente y las disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del
Caodigo Civily y que el rechazar su solicitud, se estaria vulnerando el derecho
de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas
comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos
o facultades esenciales del dominio.

Lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad
econdmica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello
una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la
fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de
dominio.

Cita la actora el numero 14 del reglamento NIC CHILE, sefala: “Sera 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 validamente adquiridos
por terceros...”

La jurisprudencia se ha encargado de desentrafiar lo que debe entender por

una posible infraccion a derechos validamente adquiridos, asi se ha entendido
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gue una solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos
validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes
presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en los nombres de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en andlisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo
de afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacién, afectaciéon
0 perjuicio, sea en relacion al derecho en si o0 a su libre ejercicio.

c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo
en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido,
incluido o aludido en los nombres de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefaladas
precedentemente debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de
la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian contrariarse derechos
adquiridos mediante la solicitud misma.

Que una solicitud de registro de nombres de dominio contraria derechos
validamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o
perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra
designacion o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en
los nombres de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud

de registro carezca a su vez de derechos o intereses legitimos pertinentes.

Por otro lado el nimero 22 del Reglamento si bien esta en el acapite de la

revocacion, las causales son muy aclaratorias para este caso es asi como:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente 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.
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b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses

legitimos con respecto del nombre de dominio

Por otra parte, debemos hacernos cargo de la “dilucion” de la imagen comercial
0 marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razén
social de mi representada, ocurriria que los usuarios de Internet identifiquen
servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezara a generarse
un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados por TVN. Esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a
derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que mi mandante
tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de
rango legal y constitucional.

En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad
comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos mas
importantes de la empresa y que amerita por tanto, la méxima proteccién
juridica, y por ultimo, hace presente que de acuerdo al orden publico
econdémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el
mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el
dominio de autos a la contraria.

5.- CONCLUSION

Indica que acuerdo a lo planteado, estimam que el improbable otorgamiento a
la contraria del dominio en cuestién generara todo tipo de confusiones y errores
en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o
servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto
CHILEANWAY.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera
automatica con Televisidbn Nacional de Chile. 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, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente
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al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio
solicitado y mas aun no posee derecho alguno que pueda rebatir el de nuestra
representada. En suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados,
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados,
todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un
mejor derecho" para optar al dominio en cuestion. En razén de todas las
consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha
dotado a los arbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza,
venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio
CHILEANWAY.CL a la empresa que represento, en razon de los antecedentes
de hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentacion, pide que en
en definitiva, el nombre de dominio CHILEANWAY.CL, sea asignado a
TELEVISION NACIONAL DE CHILE, con expresa condena en costas a la parte
demandada.

Medios de prueba acomparados por TVN en su escrito de demanda:

1.- Certificado emitido por INAPI de la marca CHILEAN WAY para la clase 38
N° 928696.

2.- Certificado emitido por INAPI de la marca CHILEAN WAY para la clase 41
N° 928697.

3.- Certificado emitido por NIC del nombre de dominio CHILEANWAYTVN.CL.
4.- Certificado emitido por NIC del nombre de dominio CHILEANYWAY.CL.

5.- Fallo recaido en el nombre de dominio chileway.cl.

Que, con fecha 7 de octubre de 2013 el Tribunal dictd resolucion, teniendo por
interpuesta demanda arbitral de asignaciéon del nombre de dominio en disputa
y confirid traslado a Arturo Tzvi Deutsch Cruz, por el término de 15 dias habiles
para su contestacion, y tuvo por agregados los documentos probatorios
acompafados, con citacion, notificando a las partes por correo electrénico con
igual fecha.

Que la parte demandada no present6 ante el Tribunal escrito de contestacion
de demanda, razon por la cual con fecha 16 de diciembre de 2012, se dictd

resolucion teniendo por contestada la demanda en rebeldia del primer
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solicitante, y se citd a las partes a oir sentencia definitiva, notificando dicha
resolucién por correo electronico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este juez
arbitro, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el
nombre de dominio “CHILEANWAY.CL", esto es, si a Arturo Tzvi Deutsch Cruz,
primer solicitante, o bien a Television Nacional de Chile, también “TVN”,
segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la segunda solicitante Television Nacional de Chile sostiene
en su demanda que es titular de un mejor derecho respecto del primer
solicitante del nombre de dominio “CHILEANWAY.CL", en consideracion a que
es creadora de la marca comercial denominativa “CHILEAN WAY ”, registrada
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para distinguir servicios de
las clases 38 y 41, registros numeros 928696 y 928697, agrega que tiene
registrado como nombres de dominio CL “CHILEANWAYTVN.CL” vy
“CHILEANYWAY.CL". Argumenta también que de asignarse el dominio en
disputa al primer solicitante, se causara confusion en el publico, atendido a que
el dominio en disputa contiene de manera integra su marca comercial, el que
presenta una semejanza fonética determinante con aquella, causando los
consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirAn sus marcas
comerciales, introduciendo confusion en los consumidores y usuarios en el
trafico economico.

TERCERO: Que, la segunda solicitante acompafio a su escrito de demanda,
como medios de prueba copia de sus marcas comerciales “CHILEAN WAY 7,
registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para distinguir
servicios de las clases 38 y 41, registros numeros 928696 y 928697 ,
Certificado de Nic Chile de los nombres de dominio “CHILEANWAYTVN.CL” y
“CHILEANYWAY.CL", y copia simple de la sentencia arbitral dictada por la juez
arbitro dofla Gabriela Paiva Hancke de fecha 16 de octubre de 2012, que
asigno el dominio CHILEWAY.CL, a TVN.

CUARTO: Que, en el caso en estudio existe una identidad gréafica y fonética

entre el nombre de dominio solicitado por Arturo Tzvi Deutsch Cruz, y las
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marcas comerciales registradas por Television Nacional de Chile, por lo que la
denominacion CHILEANWAY, se encuentra amprada en el estatuto legal de la
Ley N° 19.039, sobre propiedad industrial, lo que aconseja razonablemente que
se concentren en una misma mano tanto la marca comercial “CHILEAN WAY”,
para distinguir servicios de las clases 38 y 41 y el nombre de dominio
CHILENWAY.CL, con la finalidad de evitar errores o confusiones en el publico
usuario, en cuanto al origen empresarial de las denominaciones indicadas.
QUINTO: Que en el orden de idea indicado en el considerando anterior, en el
caso en andlisis no puede desatenderse la norma establecida en el articulo 14
del Reglamento de NIC, que sefala: “Sera 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 validamente adquiridos por terceros”. Que en este sentido,
la solicitud del primer solicitante Arturo Tzvi Deutsch Cruz, lesiona el derecho
de la firma oponente a proteger sus activos amparados a nivel de propiedad
industrial, conforme se ha razonado precedentemente, circunstancia que debe
ser enmendado por la via de acoger su demanda de oposicion, sin que
corresponda aplicar el principio “first come first served”, respecto de la primera
solicitante.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 160, 170 y 636 a 640 del Codigo de
Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3° del Cddigo Organico de Tribunales, y a
los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, se resuelve acoger
la demanda de asignaciéon de nombre de dominio de fojas 52 y siguientes de
autos, y asignar el nombre de dominio “CHILEANWAY.CL”, a Television
Nacional de Chile, y se desestima la solicitud del primer solicitante Arturo Tzvi

Deutsch Cruz, sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC
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Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y dofia Marcela Barrios
Guajardo, quienes autorizan la sentencia, firmando conjuntamente con el

suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Marcela Barrios Guajardo
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