Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio creactivatv.cl
Oficio OF12174

VISTOS:

1.

Que con fecha 11 de noviembre de 2009, don PABLO CESAR TORRES VELAZQUEZ
solicita la inscripcién del nombre de dominio creactivatv.cl. Posteriormente, con fecha 9
de diciembre de 2009, CREACTIVA S.A., representado en calidad de contacto
administrativo por dofia NOELLE JEANNERET SIMIAN, solicita igualmente la inscripcién
del mismo dominio creactivatv.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este
arbitraje;

Que mediante Oficio OF12174, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 6 de abril de 2010, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacion de procedimiento para el dia 15 de abril de 2010, a
las 11:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 15 de abril de 2010, se efectia el comparendo fijado para ese dia, al que
solo asiste dofia NOELLE JEANNERET SIMIAN quien exhibe poder para representar al
Segundo Solicitante, CREACTIVA S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto
fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste el Primer Solicitante, don
PABLO CESAR TORRES VELAZQUEZ, por lo que se fijan las normas de procedimiento;

Que con fecha 29 de abril de 2010, el Segundo Solicitante, CREACTIVA S.A., consigno el
saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, presentando con esa misma fecha su
demanda de asignacién del dominio creactivatv.cl, argumentando que éste es
practicamente coincidente a la expresion “CREACTIVA”, que no sélo constituye su razén
social sino que, ademas, tiene registrada como marca comercial. A su vez, sefala que
también es asignatario del dominio creactiva.cl, el cual usa para desarrollar sus giros que
consisten en publicidad, marketing promocional, activaciones y eventos y la promocién de
la responsabilidad social empresarial, por los que es ampliamente conocido en el
mercado. CREACTIVA S.A. sefala ser propietario de los siguientes registros marcarios:

J “CREACTIVA” Registro N° 761.924 que distingue “servicio de propaganda o
publicidad radiada y televisada; servicio de asesoria en direccién de negocios”
de la clase 35 (renovacion del registro anterior N°462.371);

o “CREACTIVA” Registro N° 652.102 que distingue “agencia de viajes,
transportes de turismo en general” de la clase 39;

J “CREACTIVA” Registro N° 652.103 que distingue “espectaculos en general”
de la clase 41;

J “CREACTIVA” Registro N° 593.075 que distingue “servicios de
telecomunicaciones en general; servicios de telecomunicaciones via Internet



y/u otras formas de comunicacion a través de medios computacionales;
servicios de comunicaciones y transmisién de datos por medio de Internet,
World Wide Web y otras bases de datos o formas de transmision de datos o
mensajes por medio de terminales de computacion, satelital, fax u otros; redes
de base de datos computacionales; servicios de comunicacion interactiva;
servicios de todo tipo de comunicacion hablada, radiada, televisada, via
satelital, microonda, fibra éptica y cables” de la clase 38;

o “CREACTIVA” Registro N° 574.555 que distingue “juegos videos, programas
computacionales en general, disquetes discos compactos y acusticos,
aparatos cinematograficos” de la clase 9 y “articulos de fumador, cerillos o
fosforos” de la clase 34;

o “WEBCREACTIVA.COM” Registro N° 593.142 que distingue “servicios de
promocion al publico mediante declaraciones o anuncios en relacién con todo
tipo de servicios por todos los medios de comunicacion, especialmente lo que
dice relacion a comunicacion interactiva de datos, mensajes, imagenes, textos
y combinaciones de estos, por medios computacionales, Word Wide Web vy
otras redes de base de datos; servicios de comunicaciones de informacién y
promocion al publico, de declaraciones y anuncios en relacién con todo tipo de
servicios, oral y/o visual, por medio de terminales de computacién, fax y por
otros medios andlogos y digitales; servicios de registro, transcripcion,
composicién, transmisién o sistematizacion de comunicaciones escritas y de
grabaciones, asi como explotacién o compilacion de datos y entrega de
informaciéon comercial por medios computacionales; incluyendo redes de
bases de datos tales como Internet Word Wide Web y otras analogas;
servicios de consulta sobre problemas de personal y servicios de contratacion
de personal; publicidad, manejo de empresas, administracion de empresas,
funciones de oficina, servicio de mercado, servicio de administracién comercial
0 industrial” de la clase 35 y “todos los servicios computacionales e
informaticos relacionados con Internet, especificamente proporcionar acceso a
informaciéon en el campo de los negocios, directorios, compras, finanzas,
viajes, deportes, entretencion, noticias, tiempo, guias turisticas, avisos
clasificados e informacién personal a través de una red computacional global;
servicios computacionales, especificamente proporcionar acceso a motores de
busqueda para obtener datos de la red computacional global; servicios
computacionales, especificamente red computacional global” de la clase 42.
El titular formal del registro, si bien es don Emilio Abud, fundador de
CREACTIVA S.A. y actualmente su gerente general, inscribié originalmente la
marca a su nombre personal.

CREACTIVA S.A. fue fundada en 1995 por don Emilio Abud y don Marcelo Borlando,
habiendo alcanzado en la actualidad el status de ser la agencia promocional con mayor

trayectoria en el mercado. Hoy forma parte del holding de comunicaciones MCCANN
WORLD GROUP.

El Segundo Solicitante hace presente que su giro es coincidente con el del Primer
Solicitante, ya que al visitar la pagina Web creactivatv.cl, se aprecia que el mismo
identifica servicios de produccién audiovisual, los que en el hecho consisten en servicios
publicitarios y promocionales. Esto se desprende de la impresion de diversas paginas del



sitio Web del Primer Solicitante, certificadas notarialmente por la notario publico de
Santiago dofia Maria Gloria Acharan Toledo con fecha 21 de abril de 2010. En este
sentido, en la seccion “inicio” del sitio Web se expresa “quisiéramos que aproveches tu
tiempo en descubrir cual es la mejor opcion para fomentar y crear una nueva imagen para
ti y tu empresa’. A su vez, dentro de la columna “servicios” ubicada bajo la declaracion
antes transcrita, aparece la opcion “placement para TV, a propésito de la cual se declara:
“el placement, o emplazamiento de producto, es en una obra en el que vivimos dia a dia.
Marcas y logotipos invaden cada rincon de nuestra existencia y ya casi nos sentimos
incapaces de pasar sin ellas. Del mismo modo que somos incapaces de concebir un
mundo sin marcas, cualquier obra, mientras mas cercana al espectador y mejor refleje la
veracidad del producto siempre tendra una mayor aceptacion por parte del cliente.
CREACTIVA TV realiza esta herramienta debido a su eficacia, la cual muchas veces
puede tener mejor penetracion que un comercial de television. Esto es solo por el simple
hecho que, al estar inserto en el programa, no existe el zapping, es decir, no participa de
la tanda comercial, por lo cual el publico esta, de cierta medida, obligado a verlo. Otra
ventaja importante es el bajo costo que tiene el generar una activacion a diferencia del
costo de un comercial en television’. Tal como se desprende de lo anterior, asi como del
articulo “Product Placement’ que acompafa el Segundo Solicitante, el “Placement” o
“Publicidad por Emplazamiento” es una técnica publicitaria que consiste en la insercion de
un producto o marca dentro de la narrativa del programa, mostrado, citado o utilizado por
los actores. Se utiliza por lo general en medios de comunicacién audiovisuales como
programas y series de televisién, telenovelas, videos musicales, cine, reality shows vy
videojuegos entre otros.

El Segundo Solicitante anade que a propésito del servicio que denominan “corporativos”,
se expresa en el sitio Web del Primer Solicitante que “lo mas importante para la empresa
es el éxito y emprendimiento. En CREACTIVA TV trabajamos tu idea, hasta que queda
claro lo que hay que decir y como decirlo. Luego sélo hay que hacerlo realidad pues
tenemos los medios necesarios para hacerlo. El video corporativo o de empresa se realiza
con el objetivo de atraer a un gran numero de potenciales clientes, a los que se explica y
demuestra la competencia y capacidad de la compariia. Un video corporativo se suele
emplear en ferias industriales, en visitas comerciales, o se entrega a potenciales clientes,
que quieren conocer mas en detalle la infraestructura y entresijos de la empresa, bien
porque planean grandes pedidos o inversiones, porque no conocen de primera mano la
empresa o porque es su primer contacto con la misma.”

El Segundo Solicitante reitera que la cuasi-equivalencia que existe entre la expresion
“CREACTIVA” y el signo “CREACTIVATV” en el que consiste el nombre de dominio de
autos, queda en evidencia que las probabilidades de distinguir los signos en cuestion en
términos suficientes y apropiados son practicamente nulas, con lo cual, en caso de
asignarse el nombre de dominio creactivatv.cl al Primer Solicitante, CREACTIVA S.A.
veria seriamente conculcado su derecho de propiedad, ademas de resultar un factor de
confusion en la red de Internet.

El Segundo Solicitante hace mencién al articulo 14 inciso 1° del Reglamento de
funcionamiento de los Nombres de Dominio CL que reconoce como 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 véalidamente adquiridos por terceros. Por otra lado, indica que en el
articulo 22 del mismo Reglamento se contemplan las causales de revocacion de un



nombre de dominio ya asignado, y considera abusiva y, por ende, susceptible de
revocacion, que el nombre ‘sea idéntico o enganosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante”. Agrega que si bien este
caso no trata sobre una revocacion, resulta indiscutible la aplicabilidad de dichos criterios
para una causa relativa a la asignacion de un nombre de dominio. Los principios
contenidos en este Reglamento orientan a los actores del comercio para mantener la
estabilidad del orden juridico y los derechos de las partes involucradas, incluyendo el
respeto al derecho de propiedad, especificamente en este caso, el de la propiedad
intelectual que debe ser cautelado siempre y en todo caso, impidiendo que sean
usurpados por terceros y/o generen confusion.

CREACTIVA S.A. reitera que al ser la expresion “CREACTIVATV” practicamente
equivalente a la expresion “CREACTIVA” que ha utilizado con gran éxito en nuestro
mercado, no puede caber duda alguna que la primera infringe derechos validamente
adquiridos por el Segundo Solicitante.

CREACTIVA S.A. concluye que si a lo expresado precedentemente se suma la amplia
notoriedad y difusién con que opera en el mercado desde hace casi 15 afnos, no cabe
duda que el dominio en disputa le debe ser asignado. Por tanto, a su juicio, queda en
evidencia el mejor derecho del Segundo Solicitante, y no cabe duda alguna que el
principio “First Come, First Served” no resulta aplicable al caso de autos, razén por la cual
no cabe sino negar lugar a la primera solicitud del nombre de dominio creactivatv.cl y
asignar el mismo a CREACTIVA S.A.

Que por resolucion de fecha 30 de julio de 2010, se provee el escrito presentado con
fecha 29 de julio de 2010 por dofia NOELLE JEANNERET SIMIAN, en representacién del
Segundo Solicitante, CREACTIVA S.A., y se da traslado al Primer Solicitante de la
demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrénico;

Que con fecha 11 de agosto de 2010, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién que
es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

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 tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefala 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;

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



10.

tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio;

Que en el presente juicio arbitral, unicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de dominio en
conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en cuestion;

Que el Segundo Solicitante sefala que es titular de la marca comercial “CREACTIVA”
Registro N° 761.924 para servicios de la clase 35, Registro N° 652.102 para servicios de
la clase 39, Registro N° 652.103 para servicios de la clase 41, Registro N° 593.075 para
servicios de la clase 38 y Registro N° 574.555 para productos de las clases 9 y 34, sin
que acredite su titularidad mediante documento alguno. No obstante, en uso de sus
facultades de arbitro arbitrador, este sentenciador ha corroborado en la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial que CREACTIVA S.A. es efectivamente titular
de las marcas comerciales singularizadas;

Que a través de la documentacion acompaiiada por CREACTIVA S.A., y no objetada por
don PABLO CESAR TORRES VELAZQUEZ, el Segundo Solicitante ha acreditado
fehacientemente que su empresa se dedica al marketing promocional, trade marketing,
activaciones y eventos;

Que, por otro lado, el Segundo Solicitante ha acompanado un certificado notarial emitido
por el notario de Santiago dofia Maria Gloria Acharan Toledo, con copias impresas de la
pagina Web que el Primer Solicitante opera bajo el nombre de dominio en conflicto. A
través de ellas, se aprecian las actividades que don PABLO CESAR TORRES
VELAZQUEZ sefala realizar bajo la marca “CREACTIVATV” que utiliza. Dichas
actividades se relacionan con las producciones audiovisuales, fotografia y las
producciones de eventos. Respecto de la produccion audiovisual, los servicios que
especificamente presta, segun se indica en su pagina Web, son los de autorias de DVD,
placement para TV, corporativos, disefio 3D e ilustraciones. En el area de la fotografia, los
servicios que presta son de fotografias de estudios, book de fotos, matrimonios y eventos
sociales. Por ultimo, en el area de las producciones de eventos, presta servicios de fiestas
de fin de afnos, aniversarios de empresas, promociones masivas, booking & management,
expos, marketing y presentaciones;

Que, conforme a lo anterior, puede apreciarse que en algunos casos son idénticos y en
otros casos estan estrechamente relacionados los servicios que presta CREACTIVA S.A.
y los servicios que presta y promociona a través del sitio Web creactivatv.cl el Primer
Solicitante, por lo que este sentenciador considera que, de asignarse el nombre de
dominio en conflicto a don PABLO CESAR TORRES VELAZQUEZ, se prestaria para
inducir a los usuarios de Internet, y consumidores en general, a errores o confusiones al
creer que el sitio Web creactivatv.cl seria del Segundo Solicitante, en circunstancias que
no lo es;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las
partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;



11. Que por el mero hecho de que don PABLO CESAR TORRES VELAZQUEZ haya
solicitado primero el nombre de dominio creactivatv.cl no es suficiente ya que, a lo
menos, éste debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, al no hacer
presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o
legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto;

12. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CREACTIVA S.A., asi como
la falta de ellos por parte de don PABLO CESAR TORRES VELAZQUEZ, es que este
arbitro ha llegado a la conclusién de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor
derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignense los nombres de dominio creactivatv.cl al Segundo Solicitante, CREACTIVA S.A.,
RUT N¢ 96.759.000-2.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dofa Francesca Bravo Lorca y a dofia Giovanna Minguzzi Clunes,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 16 de agosto de 2010.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Giovanna Minguzzi Clunes
RUT 16.007.715-8 RUT 9.833.193-K



