JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 1ro. de Julio de 2009.

Juicio arbitral cuentaconmigo.cl
Rol 24 - 2009.

VISTOS:

Que mediante Of 10773 de Nic Chile, de 13 de Mayo de 2009 se
designd a la suscrita como arbitro para la resolucidon del conflicto sobre
el referido nombre de dominio cuentaconmigo.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempenarlo
fielmente, se citd a las partes, mediante resolucion de fecha 14 de
Mayo de 2009, a una audiencia de conciliacion y/o fijacion de
procedimiento, a celebrarse el dia 3 de Junio de 2009, a las 10:30
horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, notificAndoseles la misma
por carta certificada, lo que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la
sola asistencia de don Felipe Fernandez Gonzadlez, abogado, del
Estudio Sargent & Krahn, por el segundo solicitante, Pontificia
Universidad Catdlica de Chile, en rebeldia del primero, y el arbitro que
conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido
conciliacion, se fijé el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se
levantd acta, dandose por notificada personalmente a la parte
asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuld un plazo de
10 dias habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos vy
pruebas en relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sdlo el segundo solicitante
allegd al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en
autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto
a fojas 59 vuelta, se citd a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que a fojas 25, con fecha 17 de Junio de 2009, dofia Carmen Paz
Alvarez Enriquez, abogado, en representacion de PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, como segundo solicitante y
demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignacion de
nombre de dominio, en la cual allega al procesos sus documentos y
argumentaciones, para obtener le sea asignado el hombre de dominio
en disputa.
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2°.

Sus argumentos -en sintesis-, son los siguientes:
a. Que su representada, la Pontificia Universidad Catdlica de Chile,

o simplemente Universidad Catdlica de Chile, fue fundada el 21
de junio de 1888, mediante decreto del Arzobispado de
Santiago. Es una institucién privada financiada con aportes
econdmicos del Estado, y actualmente se compone de 18
facultades, que acogen a mas de 21.000 estudiantes. Ademas,
forman parte de la Pontificia Universidad Catdlica, el Club
Deportivo de la Universidad Catdlica, el Hospital Clinico, el Canal
de Televisidn Canal 13, el Duoc-UC, la Federacién de Estudiantes
de la Universidad Catdlica, y la Fundacion de Vida Rural; asi, con
mas de 120 anos de vida, y siendo una de las universidades mas
antiguas del pais, ha creado una tradicion de prestigio y
excelencia académica, reconocida tanto a nivel nacional e
internacional.

b. Asimismo, expone que Canal 13, Corporacidén de Television de la

Pontificia Universidad Catdlica de Chile, es un canal de televisién
chileno privado, transmitido en Santiago por la sefal 13 abierta,
y en la sefal 22 en operadoras de cable, perteneciendo al
Holding UC de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, siendo
uno de los canales de television mas antiguos e importantes del
pais, siendo lider en sintonia nacional en muchos de los
programas trasmitidos por éste.

Luego, sefiala que “CUENTA CONMIGO” corresponde a la
tradicional teleserie del primer semestre del afio 2009 que emite
Canal 13, siendo ampliamente reconocidas por el publico que las
sigue diariamente. Asi, actualmente las teleseries implican un
enorme esfuerzo por parte de los canales de television, tanto en
su produccidon, como en su posicionamiento en el mercado a
través de un gran despliegue publicitario. Asi, CUENTA CONMIGO
es una innovadora propuesta dramatica basada en una historia
con argumentos potentes que a la fecha ha logrado mantener
una alta audiencia que da cuenta del porcentaje importante de
personas que siguen frecuentemente la teleserie CUENTA
CONMIGO.

. Por otra parte, sefala que es reconocida y légica la actitud de los

usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres
que les son familiares. Es asi como su representada ha inscrito
los siguientes nombres de dominio, estructurados sobre la
expresion “CUENTA CONMIGO”, a saber:
cuentaconmigotequieroamorir.cl, y tequieroamorir.cl Dichos
nombres de dominio demuestran la utilizacion efectiva de la
expresion “CUENTA CONMIGO” para designar su teleserie, siendo
claro entonces que cualquier usuario de internet o publico
consumidor en general enfrentado a este dominio lo asociara
inmediatamente a su mandante, la Pontificia Universidad
Catdlica de Chile, toda vez que el dominio en disputa es
confusamente similar al dominio ya expresado,
CUENTACONMIGOTEQUIEROAMORIR.CL, siendo su Unica
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diferencia la eliminacion del slogan de la teleserie (constituido
por la expresion “te quiero a morir”), lo cual bajo ningun punto
de vista puede ser considerado como elemento diferenciador
suficiente.

e. Con el objeto de proteger sus derechos sobre la teleserie
CUENTA CONMIGO, ademas se han preocupado de solicitar ante
el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAPI, el registro de
las siguientes expresiones asociadas, a saber:

- Solicitud N° 851668, "CUENTACONMIGO”, denominativa,
para distinguir servicios en clase 41, de fecha 14 de Enero
de 20009.

- Solicitud N© 852615, "CUENTA CONMIGO, TE QUIERO A
MORIR”, mixta, para distinguir servicios en clase 41, de
fecha 22 de Enero de 2009.

- Solicitud N°© 852180, "CUENTA CONMIGO, TE QUIERO A
MORIR, denominativa, para distinguir servicios en clase
41, de fecha 19 de Enero de 2009.

f. Luego de describir los nombres de dominio y su importancia, el
segundo solicitante alude a criterios aplicables al presente
conflicto, tales como el Criterio de la titularidad sobre marcas
comerciales y su relacién con los nombres de dominio, el Criterio
de Notoriedad del Signo Pedido, el Criterio de la Creacion
Intelectual del Signo Pedido, el Criterio del Mejor Derecho por el
Uso empresarial Legitimo, el Criterio de la Identidad y el Criterio
del Uso Efectivo del signo pedido, como asimismo sefala las
normas aplicables al conflicto que emanan del Convenio de Paris,
como asimismo las establecidas por OMPI, ICANN, y en ultimo
término, NIC Chile en su Reglamentacion aplicable.

3°. Que, en la misma presentaciéon anterior, el segundo solicitante
acompafa los siguientes documentos con citacién, no impugnados por
la parte contraria:

1. Copias del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la
titularidad respecto de los nombres de dominio vya
individualizados.

2. Copia simple del certificado de las solicitudes de registro
marcario ya individualizadas.

3. Resultado de busqueda de la expresion "CUENTA CONMIGO” en
el famoso buscador de Internet GOOGLE.

4. Impresion del sitio Web oficial de la teleserie CUENTA CONMIGO
en Internet, cuentaconmigo.canall3.cl en el cual se pueden ver
resumenes de capitulos anteriores y toda la informacién relativa
a esta produccidn televisiva.

5. Impresion de afiches promocidénales de la teleserie CUENTA
CONMIGO, a través de los cuales se realizd una importante
campafa de promocion y difusidon de esta telenovela.

6. Impresiéon del sitio Web www.emol.com, en el cual aparecié un
reportaje grafico acerca del estreno de la teleserie CUENTA
CONMIGO.
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7. Impresion del sitio Web www.mercuriovalpo.cl, en el que se
public6 un articulo referente al lanzamiento de la teleserie
CUENTA CONMIGO, donde ademas se destaca la historia central
de la misma y sus protagonistas.

8. Impresién del sitio Web cuentaconmigo.canall3.cl, en el cual
aparece una nota relativa al club de fanaticos de la teleserie y su
visita a CANAL 13.

9. Copia de la sentencia recaida en juicio de asignacion del nombre
de dominio VINASDELMAIPO.CL, de fecha 21 de mayo de 2006.

4°. Que consta en el proceso que la primer solicitante, doa CARMEN
GLORIA RAMOS CANETE, no adjunté a este Tribunal dentro de plazo,
documento alguno en el cual haya hecho llegar sus alegaciones y
probanzas, por lo cual no se tiene mas medios de convicciéon que los
sefalados precedentemente.

5°, Que atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo en especial
consideracion el certificado de fojas 59 vuelta, con fecha 26 de Junio de
2009, este Tribunal cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados
y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra
en determinar cudl de las dos partes en conflicto posee el mejor
derecho, en cuanto a la asignacién del nombre de dominio en disputa,
cuentaconmigo.cl .

SEGUNDO: Que dofia CARMEN GLORIA RAMOS CANETE es la
primera solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es
amparada por el principio existente en la materia, conocido como “first
come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual nos sefala
que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la
contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitd
su inscripcion. Este principio debe considerarse como principio de
ultima ratio, debido a que su utilizaciéon es procedente sélo cuando no
existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la
asignacién del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante del dominio
disputado se encuentra la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE CHILE, quien para acreditar sus dichos sefala ser una institucion
docente privada, financiada con aportes del Estado, con mas de 120
anos de trayectoria, contando con mas de 21.000 estudiantes. Una de
sus ramas de extensién, perteneciente al Holding UC, es la Corporacién
de Television de la Universidad Catdlica de Chile, Canal 13, canal de
television con vasta trayectoria en la escena nacional. Asi, “"CUENTA
CONMIGO”, es el nombre por el cual se distingue la telenovela
correspondiente al primer semestre del ano 2009 de la estacion, cuya
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transmision fue precedida por una fuerte campana de publicidad,
tendiente a dotar a uno de sus productos de mayor esfuerzo, de fama y
notoriedad entre el publico consumidor. Senala ademas, que para
cautelar entonces dicha expresion, ha solicitado la inscripcion de
diversas marcas comerciales ante el Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual, como asimismo ha inscrito diversos nombres de dominio,
todos estructurados sobre la expresion “CUENTA CONMIGO” y la
expresion “TE QUIERO A MORIR”, siendo esta Ultima la frase
promocional de dicha telenovela, siendo entonces la expresion
“"CUENTA CONMIGO” tanto el nombre, como el elemento central de
dicho programa de televisién. Concluye entonces sefialando que la sola
supresion del slogan de su telenovela, no constituye un elemento
diferenciador suficiente para distinguir a la expresion “CUENTA
CONMIGO”, sus nombres de dominio y solicitudes de marca comercial,
del nombre de dominio pedido por la primer solicitante, y que los
usuarios de Internet y en definitiva el publico en general, al enfrentarse
al nombre de dominio en disputa, a saber cuentaconmigo.cl , creeran
estar frente al portal que alberga los contenidos relacionados con la
teleserie del segundo solicitante.

CUARTO: Que este Tribunal sefala expresamente no poseer otros
elementos de conviccidn que los sefalados precedentemente por el
segundo solicitante, toda vez que la primera solicitante no concurrié a
la audiencia de conciliacién ni tampoco aporté al presente litigio medio
de prueba alguno que permitiese informar a este Tribunal sobre los
alcances de sus pretensiones en torno al dominio solicitado, motivo por
el cual este Tribunal tiene a su defensa, tan soélo el principio
denominado “first come, first served”, ampliamente discutido vy
aceptado en doctrina, principio que -como ya se ha sefalado en otras
oportunidades-, es de ultima ratio.

QUINTO: Que, en ese orden de cosas, este Tribunal reconoce entonces
los argumentos sefialados por el segundo solicitante, en razén de que
posee diversos nombres de dominio y marcas comerciales que
contienen la expresion “CUENTA CONMIGO” y sus relacionadas,
ademas de formar parte de su telenovela del primer semestre del afio
2009, que por lo demas fue precedida por una campana publicitaria
destinada a posicionar dicha expresién en el mercado, es un
antecedente que a juicio de este tribunal reviste entonces dicha
expresion de los caracteres de fama y notoriedad que exige el
Reglamento de Nic Chile, siguiendo las directrices de ICANN y la OMPI
para este tipo de conflictos. Es decir, dicho signo posee caracteres tales
que, en caso de su utilizacién por un tercero distinto del segundo
solicitante, inducirian a confusion y error entre los usuarios de internet,
fin Ultimo que este Tribunal pretende precaver.

SEXTO: Que entonces, el principio “first come, first served”, debera
ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el
segundo solicitante, toda vez que aun cuando el primero se hubiese
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apersonado en el proceso, son antecedentes que obran a favor del
demandante y que hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro
quien posee un mejor derecho sobre la expresion cuentaconmigo.cl ,
ya que su elemento central, vale decir "CUENTA CONMIGOQO”, ha sido
utilizado profusamente por el segundo solicitante para distinguir a su
telenovela tal como se ha sefalado en los considerandos anteriores,
por lo cual dicha expresién reviste caracteres de notoriedad tales para
solicitar la proteccion, la cual no emana soélo de los argumentos que
provienen del ambito marcario, sino también del espiritu de las normas
y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de
dominio.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar
su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el
sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que
justamente sobre la base de estos principios es que este juez arbitro ha
valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el
segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creandose la
conviccién mas absoluta de que es a éste Ultimo a quien le corresponde
un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién
debe asignarsele el nombre de dominio cuentaconmigo.cl conviccién
que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del
examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el
presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la
asignacién del nombre de dominio cuentaconmigo.cl al segundo
solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este tribunal
sin embargo, hace expresa consideracién en el sentido de que se
mantienen a salvo en relacidon al particular, las demas facultades que al
primero en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, y en el art.
8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la
Reglamentaciéon para el Funcionamiento del sistema de Nombres de
Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o
legitimacién, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:
Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre

de dominio cuentaconmigo.cl al segundo solicitante, esto es, la
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.
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Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y
ademas por correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via,
a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autoriz6é don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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