Ref. sentencia conflicto detrasdelapantalla.cl

Partes: RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A. REP POR COOPER Y CIA
CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE S.A. COPESA

Santiago, seis de julio de 2009
VISTOS:

1.- Oficio OF 09725, de fecha 11 de noviembre de 2008, por el que NIC Chile designa a la suscrita
como arbitro para la resolucidn del conflicto por asignacion del nombre de dominio
detrasdelapantalla.cl, suscitado entre Red de Television Chilevisidon S.A., RUT: 96.669.520-K,
representada por Cooper y Cia., domiciliado en Malaga 232 E, Las Condes, Santiago y Consorcio
Periodistico de Chile S.A. COPESA, RUT: 91.408.000-2, representado por Beuchat, Barros &
Pfenniger en la persona de don Andrés Melossi Jimenez, domiciliado en Europa N° 2035,
Providencia.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacion a una audiencia de conciliacién y/o
fijacion del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificacion de fojas 5.

3.- Acta de fojas 17, en que consta realizacion de la audiencia decretada en autos, con la
comparecencia de los representantes de ambos solicitantes, y no produciéndose la conciliacion,
se procedié derechamente a la fijacién del procedimiento arbitral.

4.- Demanda arbitral del primer solicitante, de fojas 19, en que demanda mejor derecho sobre
el dominio en disputa. Para fundarlo, sefiala que Chilevisién es uno de los canales mas antiguos
del pais, que inicid sus transmisiones en el afio 1960, y en 1962 comenzd a realizar
transmisiones de forma continua y en 1994 alcanza cobertura nacional.

Agrega que Chilevisidon ha creado diversos tipos de programa, entre los cuales implementé uno
qgue busca dar a conocer la vida privada de las personas publicas, programa que se encuentra al
aire desde hace mas de dos meses, todos los dias lunes a las 23:30 horas. Entiende que en
consecuencia ella es la legitima titular de la expresion DETRAS DE LA PANTALLA, al haber
acufado esta expresién para desarrollar este programa de televisién, la cual se encuentra
solicitada como marca comercial desde antes de la traba de la litis.

Agrega que en este caso debe aplicarse el principio “First come, first served”, por cuanto solicité
el dominio en primer lugar, y existe un proyecto televisivo vigente y real. De ello concluye que
existe buena fe, y que le asiste el legitimo derecho de proteger el referido programa de
television.

Sostiene que avala la seriedad de su argumento las solicitudes de marca Nos. 823584 y 823585
para distinguir los servicios de las clases 38 y 41 respectivamente, presentadas el 9 de junio de
2008. La clase 38 corresponde a servicios de comunicacién como radio, televisién e Internet y es
la misma clase en que el primer solicitante tiene una de sus marcas. Estima que de conferirse el
dominio al segundo solicitante habrdn graves consecuencias para los consumidores por la
confusidn que se generaria entre estos, y el prestigio de los servicios del primer solicitante.
Sefiala ademds que una parte importante de su patrimonio estd dada por bienes muebles
intangibles, como los derechos de autor y las marcas comerciales, siendo una importante



herramienta de trabajo, por la asociacién que hacen los consumidores con la linea editorial y
programatica del Canal.

En cuanto al DERECHO, cita el articulo 6 bis del Convenio de Paris, vigente en Chile desde
septiembre de 1991, en tanto otorga proteccidn a la titularidad marcaria. Concluye senalando
qgue debe rechazarse en todas sus partes la pretensidn del segundo solicitante, con costas.

5.- Demanda arbitral del segundo solicitante, de fojas 27, quien alega mejor derecho para la
asignacion del nombre de dominio en disputa, por cuanto COPESA corresponde a uno de los
mayores grupos periodisticos, que es titular del Registro N° 703.168, que distingue productos de
la clase 16, lo que revela que es titular de una expresion que esta dentro de sus activos.
Conforme a ello, apela al articulo 14 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL”, en cuanto sefala que es de responsabilidad de todo solicitante
que la inscripcidon del nombre de dominio no contrarie las normas vigentes sobre abuso de
publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, asi como derechos validamente
adquiridos por terceros, conforme al cual esa parte tendria un derecho preferente.

Invoca asimismo el articulo 19 Nos. 24, 25 y 26 de la Constitucion Politica de la Republica, en
relacién a que el segundo solicitante tiene un derecho en torno al bien incorporal que
representa el registro marcario sefalado. EI N2 25 en cuanto protege la propiedad industrial y el
N2 26 en cuanto sirve como principio teleoldgico, estableciéndose una finalidad: no pueden
afectarse los derechos en su esencia.

Sostiene ademas que en el caso de autos se estan vulnerando las normas relativas a la
publicidad, con la impirtancia que ésta tiene en las comunicaciones. Cita al respecto el Cddigo
Chileno de Etica Publicitaria, que emana de una Corporacién de Derecho Privado sin fines de
lucro. Este define el avisaje publicitario, como “una comunicacién, por lo general pagada,
dirigida al publico o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se
dirige, por cualquier vehiculo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propdsito de influir
en sus opiniones o conducta”. Esta norma tiene importancia para los nombres de dominio, por
cuanto éstos constituyen una modalidad de identificacién en la red.

Sostiene que en el caso de autos se afectan ademds las normas sobre competencia desleal,
especialmente el articulo 10 N° 2 y 3 del Convenio de Paris, en tanto que la asignacién del
nombre de dominio al primer solicitante generaria confusién en el publico consumidor.
Finalmente, se refiere a sentencia dictada en causa rol N° 9545, relativa al nombre de dominio
ANNONIMO, en que se consideré que “SEGUNDO: Que, ademas, el segundo solicitante ha
protegido la expresion ANNONIMOS, a través de la inscripcién de diversas marcas comerciales
gue contienen dicha expresidn la que no puede considerarse genérica, pues la Corporacion de
Television de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile al agregar una N a la palabra anénimos
ha incorporado un signo de distintividad al programa de Canal 13 annonimos que ya lleva dos
temporadas en pantalla.

TERCERO: Que siendo tal nombre una invencién original del segundo solicitante, al que ha
dotado de fama a través del programa de television del mismo nombre, no es suficiente la
circunstancia que el primer solicitante haya solicitado igual palabra en singular annonimo, con la
sola diferencia de la letra S para entender que no se podra producir confusién entre la creaciéon
propia y original del segundo solicitante y el nombre de dominio en disputa”.

En este fallo se reconoce que sobre ciertas expresiones se tiene un derecho, por cuanto es una
creacion intelectual. La expresion DETRASDELAPANTALLA es creacidn del segundo solicitante, lo



cual es avalado por el registro marcario invocado, lo que le da un derecho de indole superior por
lo que debe ampararse su derecho.

Finaliza su presentacion pidiendo que se asigne el nombre de dominio detrasdelapantalla.cl al
segundo solicitante.

6.- El segundo solicitante evacua traslado, sefialando que esta solicitante detenta derechos
prioritarios sobre la expresién DETRASDELAPANTALLA, por cuanto cuenta con un registro
marcario previo al registro del primer solicitante. En efecto, dice que la primera solicitante
esgrime las solicitudes N° 823.584 y 823.585, ambas de presentacidn 9 de junio de 2008. Por su
parte, la segunda solicitante es titular del registro N° 703.168, registro solicitado el dia 19 de
enero de 2004. Esto refleja que existe un derecho prioritario del segundo solicitante.

Concluye pidiendo que se tenga por evacuado el traslado y se asigne el nombre de dominio
detrasdelapantalla.cl al segundo solicitante.

7.- Que en autos constan las siguientes pruebas: a) Impresién de consulta al registro de
propiedad industrial, relativa a la marca “detrds de la pantalla” N2 703168, de fecha 13 de
septiembre de 2004, clase 16, de fojas 31; b) solicitud de Red de Television Chilevision S.A.,
presentada el dia 9 de junio de 2008, N2 823584, para la marca DETRAS DE LA PANTALLA, bajo la
clase 38 X, incluyendo servicios de difusién de programas hablados, radiados y televisados,
servicios de telecomunicacién e interne; c) A fojas 41 consta solicitud de Red de Televisién
Chilevision S.A., de 9 de junio de 2008, bajo el nimero 823585, solicitando el registro de la
marca DETRAS DE LA PANTALLA, bajo la clase 41 X, incluyendo servicios de produccién de
montaje de programas hablados, radiados y televisados; produccién de cine y television,
servicios de organizacidn de eventos y fiestas;

8.- Que a fojas 45 se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos se debate el mejor derecho de alguna de las partes en
conflicto respecto de la expresion “detrds de la pantalla”, para los efectos de constituir
derechos respecto del registro de nombre de dominio detrasdelapantalla.cl, en disputa en estos
autos, siendo ambas partes empresas del rubro periodistico /comunicacional.

SEGUNDO: Que mientras el primer solicitante aduce a su respecto el principio first come first
served y el interés legitimo derivado de tener al aire un programa con esta denominacién a la
fecha del registro del nombre de dominio y en el hecho de haber solicitado el registro marcario
de esta expresién, el cual le fuera concedido, bajo el Nimero 845177, de fecha 26 de marzo de
2009, la segunda solicitante sostiene que detenta un mejor derecho, derivado de la propiedad
marcaria que emana del registro que invoca, respecto de la totalidad de la frase que comprende
el nombre de dominio que se debate, en virtud de registros marcarios anteriores a la solicitud
de nombre de dominio del primer solicitante.



TERCERO: Que en materia de nombres de dominio impera el principio first come first served,
gue implica el reconocimiento de que si ambas partes se encuentran en igualdad de
condiciones, por detentar derechos de la misma entidad, debe preferirse a aquel que haya
presentado su solicitud en primer lugar. Este principio sélo puede ser desatendido en aquellos
casos que se acredite alguna circunstancia que des balancee esta equivalencia de las partes, ya
sea porque deje en una posicidn menoscabada a una de ellas, por acreditarse su mala fe, o
mejore la posicién relativa de alguna de ellas, por gozar de algin derecho o privilegio de mayor
entidad que le haga gozar de un mejor derecho.

CUARTO: Que en el caso de autos ambas partes son titulares de derechos marcarios registrados
y vigentes, lo cual no permite sostener que los derechos del segundo solicitante deban primar
respecto de los del primero, por lo que habrd de acogerse la demanda arbitral del primer
solicitante, consolidando el nombre de dominio en disputa bajo su titularidad.

QUINTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el
segundo solicitante haga litigado temerariamente por lo que habra que resolver que cada parte
pague sus costas.

Y visto lo dispuesto en el reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de
Dominio .cl, SE RESUELVE: Asignese el nombre de dominio detrasdelapantalla.cl al primer
solicitante, Red de Television Chilevision S.A., ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile. Hecho, ejecutese por Nic Chile esta resolucion.

Resolvid

Lorena Donoso A.

Arbitro

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién:

Cristidn Carril Abarca Alejandro Montecinos Garcia
C.l. 16.209.067-4 13.282.675-7
CC. I[donoso@uchile.cl; cooper@cooper.cl; dominios@cooper.cl; dominios@bbp.cl;

fallos@legal.nic.cl



