Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio eligeme.cl
Oficio OF13414
VISTOS:

1.

Que con fecha 19 de agosto de 2010, don LUIS ALBERTO GAETE MUJICA solicita la
inscripcion del nombre de dominio eligeme.cl. Posteriormente, con fecha 3 de septiembre
de 2010, FREMANTLEMEDIA LIMITED, representado en calidad de contacto
administrativo por don MAX VILLASECA MOLINA, solicita igualmente la inscripcién del
mismo dominio eligeme.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF13414, NIC Chile designa al infrascrito como &rbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 6 de diciembre 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 fijacién de procedimiento para el dia 16 de diciembre de
2010, a las 12:00 horas, en Méalaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo
dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 16 de diciembre de 2010, se efectla el comparendo fijado para ese dia, al
que unicamente asiste don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, FREMANTLEMEDIA LIMITED vy, asimismo, acredita
haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. En vista de
la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento que rigen este
juicio arbitral;

Que con fecha 22 de diciembre de 2010, el Segundo Solicitante, FREMANTLEMEDIA
LIMITED acredita haber consignado el saldo de los honorarios arbitrales
correspondientes, lo que es notificado a las partes con fecha 3 de marzo de 2011 por
correo electrénico;

Que con fecha 30 de diciembre de 2010, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en
representacion del Segundo Solicitante, FREMANTLEMEDIA LIMITED, presenta su
demanda de asignacion del dominio eligeme.cl, argumentando que los nombres de
dominio son una manera para identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos
productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo,
y a diferencia de lo que ocurre en el ambito de los registros marcarios, éstos son unicos vy,
como tales, s6lo pueden ser otorgados a un unico prestador, mientras que una misma
marca comercial puede ser concedida a diversos titulares, en tanto refieran a clases
distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

El Segundo Solicitante afiade que la doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la
jurisprudencia del Panel de Arbitros de NIC Chile, ha considerado que la relacién entre
nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolucion de los
conflictos por asignacion de nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros, en
atencion a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

El Segundo Solicitante aclara que la raiz del problema actual es la concesién del nombre
de dominio eligeme.cl, disputado por dos partes distintas y para la solucién es



conveniente buscar las normas que pueden aplicarse para su resolucion. En este sentido,
indica que sin duda alguna, las mas importantes son las dadas por las reglas de la
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) y a nivel local, por analogia, las
normas de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL de NIC Chile, a lo que se debe agregar la Ley N° 19.039 sobre Propiedad
Industrial y el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, suscrito por
Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. Con
posterioridad, con fecha 1 de enero del afio 2000, entr6 en vigencia la denominada
Politica Uniforme de Resolucion de conflictos (Uniform Dispute Resolution Policy, UDRP)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), entidad que, a nivel mundial,
tiene la mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunion de
comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones
profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc. Dicha politica reconoce como
aspecto fundamental para la resolucién de los conflictos de nombres de dominio, la
titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion. En efecto, en su titulo
preliminar, la aludida normativa sefiala que se considerardn como fundamentos para
iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos.

FREMANTLEMEDIA LIMITED indica que “ELIGEME” corresponde a un programa de la
television chilena emitido por MEGA, basado en el formato del programa britdnico “TAKE
ME OUT”, creado por él, quien ha autorizado a través de una licencia la produccion y la
ejecucion publica, mediante la emisién de dicho programa en Chile.

El Segundo Solicitante agrega que el programa, consistente basicamente en la
presentacion de cuatro solteros desconocidos que enfrentan la aprobacién o no de 30
solteras, para lo cual deben demostrar sus habilidades. El comienzo de su primer ciclo fue
el dia miércoles 24 de marzo del 2010 a las 22:30 horas, teniendo inicialmente planificado
12 capitulos. Sin embargo, dado el éxito del programa, MEGA decidié extender la
temporada en 7 capitulos mas vy, posterior al capitulo 19 decidi6 extenderla
definitivamente.

FREMANTLEMEDIA LIMITED tiene registrada la marca comercial “ELIGEME”, para las
clases 38 y 41, bajo el Registro N° 888.937, de fecha 2 de julio de 2010. Esto le confiere
el poder mas amplio y facultativo para proteger de forma integra y cabal la marca
comercial, como también los elementos que integran el signo distintivo. A su vez, sefiala
que se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por el
Cédigo Civil en su articulo 584, normativa que garantiza al individuo el derecho de
propiedad intelectual e industrial, el cual detenta el Segundo Solicitante y reivindica en
este acto su mejor derecho de inscribir el dominio en conflicto.

El Segundo Solicitante estima que cualquier semejanza con el signo marcario llevaria a
confusiones innecesarias, provocando una dilucibn marcaria en el signo y perjuicios
econémicos a FREMANTLEMEDIA LIMITED.

El Segundo Solicitante sefala que la solicitud presentada es idéntica a la expresién
registrada por FREMANTLEMEDIA LIMITED vy, por ende, a todas luces es evidente que
en el evento de ser asignado el presente nombre de dominio a un tercero, ello provocara



10.

toda suerte de confusiones en el mercado, con la consiguiente dilucion en torno a la
distintividad de FREMANTLEMEDIA LIMITED vy su signo.

El Segundo Solicitante concluye que en conformidad a los argumentos expuestos,
considera que FREMANTLEMEDIA LIMITED tiene el mejor derecho respecto del nombre
de dominio de autos, correspondiendo que éste le sea asignado en definitiva. Ademas,
cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:

e Titularidad de marcas Comerciales.
e Buena fe.

e Posicionamiento marcario del signo.
¢ Publicidad.

El Segundo Solicitante finaliza pidiendo que se tenga por interpuesta demanda de
asignacion del nombre de dominio en contra de don LUIS ALBERTO GAETE MUJICA,
acogerla en todas sus partes y, como consecuencia declarar que, sobre la base de los
argumentos expuestos, el mejor derecho sobre el mismo corresponde a
FREMANTLEMEDIA LIMITED, asignandole el dominio de autos, y desechando en todas
sus partes la pretensién del Primer Solicitante, con expresa condena en costas.

Que por resolucion de fecha 3 de marzo de 2011, se solicita concordar dentro del tercer
dia la suma con el cuerpo del escrito presentado con fecha 30 de diciembre de 2010 por
don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representacion del Segundo Solicitante,
FREMANTLEMEDIA LIMITED;

Que con fecha 8 de marzo de 2011, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en
representacion del Segundo Solicitante, FREMANTLEMEDIA LIMITED, cumple con lo
ordenado, haciendo concordar la suma con el cuerpo del escrito;

Que por resolucion de fecha 9 de marzo de 2011, se proveen los escritos presentados
con fecha 30 de diciembre de 2010 y 8 de marzo de 2011 por don BERNARDO
SERRANO SPOERER, en representacion del Segundo Solicitante, FREMANTLEMEDIA
LIMITED, y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo
que se notifica por correo electrénico;

Que con fecha 18 de marzo de 2011, 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 Mediacion 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 Reglamentaciéon 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;



10.

11.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30 dias
corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en
trdmite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados 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 acompand documentos probatorios en estos autos, que no
fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por
este sentenciador y acreditan que FREMANTLEMEDIA LIMITED posee legitimos derechos
sobre la marca “ELIGEME”, encontrandose registrada bajo el N° 888.937 para distinguir
servicios de las clases 38 y 41;

Que a través de la restante documentacion acompanada por el Segundo Solicitante, éste
ha acreditado fehacientemente que la marca “ELIGEME” es usada en Chile en relacion a
un programa de television emitido por el canal MEGA, basado en el formato del programa
britanico “TAKE ME OUT” creado por FREMANTLEMEDIA LIMITED, otorgando éste su
autorizacion para la produccién y la ejecucidén publica de esta version chilena a través de
una licencia. FREMANTLEMEDIA LIMITED agrega que el programa consiste en la
presentacion de cuatro solteros desconocidos que se enfrentan a 30 solteras para su
aprobacion, para lo cual deben demostrar sus habilidades. En Chile, el comienzo del primer
ciclo del programa “ELIGEME” fue el dia miércoles 24 de marzo del 2010 a las 22:30
horas, teniendo inicialmente planificado 12 capitulos. Sin embargo, dado el éxito del
programa, MEGA decidié extender la temporada en 7 capitulos mas y, posterior al capitulo
19, decidié extenderla indefinidamente;

Que, por consiguiente, FREMANTLEMEDIA LIMITED ha acreditado no solamente ser el
titular de la marca comercial “ELIGEME”, idéntica al nombre de dominio en conflicto, sino
que se ha probado un uso efectivo de la misma en el mercado nacional por parte de el canal
de television MEGA, quien ha obtenido del Segundo Solicitante una licencia de uso para tales
efectos;

Que no obstante lo anterior, este arbitro no considera que se den en este caso los
supuestos para que pueda condenarsele en costas al Primer Solicitante, don LUIS
ALBERTO GAETE MUJICA;

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;

Que por el mero hecho de que don LUIS ALBERTO GAETE MUJICA haya solicitado
primero el nombre de dominio eligeme.cl no es suficiente ya que, a lo menos, éste debid
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 FREMANTLEMEDIA
LIMITED, asi como la falta de ellos por parte de don LUIS ALBERTO GAETE MUJICA, es
que este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor
derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio eligeme.cl al Segundo Solicitante, FREMANTLEMEDIA
LIMITED, RUT N¢ 78.169.860-1.

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 Suarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta
sentencia como testigos dofia Francesca Bravo Lorca y a dofia Yuli Alvial Aqueveque, quienes

firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 13 de abril de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca Yuli Alvial Aqueveque
RUT 16.007.715-8 RUT 9.165.677-9



