Arbitraje nombre de dominio CITYPLAY.CL
Oficio NIC Oficio NIC 15915-2012

Santiago, 22 de Octubre de 2013.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, Oficio NIC 15915-2012 se notific a éste arbitro su nombramiento como tal en el

conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "cityplay.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 6 de Marzo de 2012, acepté el cargo y fijé la
fecha y lugar para la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 16 de
marzo de 2012, a las 9:45 horas, lo que se notificd a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electrnico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 16 de Marzo 2012, se efectua el comparendo de conciliacion y o de
fijacién de procedimiento, al que asiste dona Pamela Fitch en representacion de LAPTV LLC no
comparece nadie en representacion de don Guillermo Gallegos Inostroza. No hubo conciliacién

entre las partes y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 30 de Marzo de 2012, y estando dentro de plazo, dona Pamela Fitch en
representacion de LAPTV LLC, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para

asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su presentacion lo siguiente:

1.- Que, los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y
comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.
2.- Que, a diferencia de lo que ocurre en el ambito de los registros marcarios, los nombres de

dominio son unicos y, como tales, sélo pueden ser otorgados a un unico prestador, mientras que



una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases

distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

3.- Que, la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de arbitros
de Nic Chile, ha considerado que la relacion entre nombres de dominios y marcas comerciales es
estrecha, por ende, la resolucién de los conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser
resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como

dominio.

4.- Que, la raiz del problema actual, esto es, la concesion del nombre de dominio “cityplay.cl”,

disputado por dos partes distintas.

9.- Que, para la resolucion del sefialado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden
aplicarse para su resolucién. Que, sin duda alguna las més importantes son las dadas por las
reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogia,
las normas de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL
de NIC CHILE, la Ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de Paris para la
Proteccidn de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con

fecha 30 de septiembre de 1991.

6.- Que, Cityplay es un servicio de video en linea que ofrece de manera gratuita nuestro cliente a

los usuarios que cuentan con un pack de canales.

7.- Que, este servicio esta pensado sélo como una extensién del paquete que el usuario o
suscriptor toma a través de su operador de cable. Mediante una clave que valida al usuario
accede a una direccion en Internet donde esté alojada la plataforma de contenidos (moviecityplay).

En la pantalla se puede elegir peliculas, series, conciertos y documentales.



8.- Que, el concepto marcario cityplay pertenecen a la propiedad de mi cliente, como se infiere del
siguiente registro marcario, a saber: Registro N° 944.755, para la marca comercial “CITYPLAY”,
pedida para distinguir, servicios de la clase 38, que incluye “Servicios de comunicacion para todos
los medios de difusion; servicios de difusion de programas de radio y televisién; por terminales de
ordenador, por radio, teléfono y telégrafo; canal de televisién pagado destinados a empresas de

television por cable; acceso a una red informatica mundial”.

9.- Que, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder
mas amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es

capaz de proporcionar.

10.- Que, la propiedad de mi cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su

articulo 19 N°25'y por el Cédigo Civil en su articulo 584.

11.- Que, dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el
cual detenta mi poderdante y, mediante esta presentacion reivindica su mejor derecho de inscribir
el dominio sub-lite.

12.- Que, la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la

calidad del producto y a una ingente inversién publicitaria que realiza cada afio mi cliente.

13.- Que, cualquier semejanza con el signo de mi poderdante en Internet llevaria a confusiones
innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios econémicos a mi_mandante, beneficiando

como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.

14.- Que, de acuerdo a lo anterior, es mi mandante, quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho
respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva,
en detrimento de la pretension de la contraria, que no tiene relacion alguna con el nombre pedido

a registro, por lo que no puede ni podra acreditar ningun derecho, ni societario ni marcario, que



apoye su pretension.

15.- Que, mi mandante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:
a) Criterio de la titularidad de marcas Comerciales y nombres de dominios. b) Notoriedad y uso del
signo. Mejor Derecho: Por todos los elementos anteriores expuestos, consideramos que el mejor

derecho para la asignacion del nombre de dominio le corresponde a nuestro cliente.

QUINTO: Que, en un otrosi, LAPTV LLC acompafio, los siguientes documentos:

1. Copia del registro de Marca Comercial N° 944.755, CITIPLAY®, para la clase 38.
2. Distinto tipo de publicidad asociada a la demandante y al concepto de MOVIE CITY
PLAY.

SEXTO: Que, con fecha 13 de Abril de 2012 se proveyo dicha presentacion y se dio traslado a

la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electronico.
SEPTIMO: Que, Servicios de Ingenieria Britec Limitada no efectlio presentacién alguna.
OCTAVO: Que, no siendo necesario recibir la causa a prueba pues todo el juicio transcurrid

en rebeldia del primer solicitante con fecha 16 de Octubre de 2013, se cita a las partes a oir

sentencia y se notifica dicha resolucion por correo electrénico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje
contenido en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrén el caracter
de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;



SEGUNDO: Que, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que
es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término
de 30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento v, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias

solicitudes para ese nombre de dominio;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solamente el
segundo solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente
este ha acompafiado documentos en que se fundaria su mejor derecho para ser asignatario

del nombre de dominio cityplay.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede sefialar que todo el juicio ha
transcurrido en rebeldia, sin que este arbitro haya podido sopesar cuales eran sus “derechos’

sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante o LAPTV LLC sefalo que, “Cityplay” es un
servicio de video en linea que ofrece de manera gratuita a sus clientes, cuando estos

cuentan con un pack de canales.

SEPTIMO: Que, este servicio estd pensado sélo como una extension del paquete que el
usuario o suscriptor toma a través de su operador de cable, la que opera mediante una clave
que valida al usuario accede a una direccion en Internet donde esta alojada la plataforma de
contenidos (moviecityplay). Asi, el usuario puede elegir peliculas, series, conciertos y

documentales.

OCTAVO: Que, cityplay corresponde a una marca comercial en uso que pertenece al

segundo solicitante 0 demandante, registrada bajo el numero N° 944.755, para distinguir,



servicios de la clase 38, especificamente “Servicios de comunicacion para todos los medios
de difusion; servicios de difusion de programas de radio y television; por terminales de
ordenador, por radio, teléfono y telégrafo; canal de television pagado destinados a empresas
de television por cable; acceso a una red informatica mundial. Que, la solicitud que dio origen

a este registro tiene un origen anterior a la traba de la litis.

NOVENO Que por su parte, LAPTV LLC acredito con documentos que no fueron objetados
por el primer solicitante que era la creadora y usuaria de la expresion cityplay y sus
derivadas, antes de la traba de la litis. Que, dicha expresion es masivamente utilizada en
Internet como servicio adicional a los usuarios de los servicios de operadores de television

por cable.

DECIMO: Que, asimismo este arbitro ha podido constatar que el segundo solicitante utiliza su

expresion en el mercado y que cuenta con una gran cantidad de publicidad;

UNDECIMO: Que, finalmente, este arbitro visito la pagina web cityplay.cl parar determinar el
uso que le estaba dando el primer solicitante a la misma vy, asi, poder determinar de qué
derechos goza el primer solicitante, pero esto no fue posible pues esta pagina no estaba
habilitada.

DUODECIMO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el segundo
solicitante, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de Marcas
Comerciales, principio de la buena fe, uso masivo en el mercado, estan presente en los
argumentos de éste, es que este arbitro ha llegado a la conclusion que a LAPTV LLC le

asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

DECIMO TERCERO: Que, respecto de las costas, y no constandole a este Arbitro que el
primer solicitante ha actuado de mala fe, este Arbitro ha resuelto que cada parte se haga

cargo de las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:




PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de
dominio "CITYPLAY" asignandose, en consecuencia a LAPTV LLC.(ESTUDIO VILLASECA).

SEGUNDO: Cada parte de hara cargo de sus costas.

Comuniquese y notifiqguese a NIC Chile por correo electrdnico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvio Patricio de la Barra.

Alicia Medel Acuna Matias Moreno Poblete



