Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva
Juicio por dominio festivina.cl

Santiago, 19 de noviembre de 2007.
VISTOS:

Primero: Que por oficio OF07217 de 08 de marzo de 2007, el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto
trabado por la inscripcion del nombre de dominio “festivina.cl”

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto Festivifia.Cl (RENE MANUEL VALENZUELA GARCIA), domiciliado en Santa
Teresa de Los Andes 2689, La Florida, Santiago, quien tiene la calidad de primer
solicitante del nombre de dominio festivina.cl, el cual pidié a su favor el dia 30 de
octubre de 2006 a las 15:29:19 GMT, y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE., representada por Sandra Seguel, ambos domiciliados en avenida Andrés
Bello 2711, oficina 1701, Las Condes Santiago, quien tiene la calidad de segunda
solicitante del mismo nombre de dominio festivina.cl, el cual pidid a su favor el dia
16 de noviembre de 2006 a las 22:44:23 GMT.

Tercero: Que por resoluciéon de fecha 09 de marzo de 2007, la cual rola a fojas 4 de
autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempefiarlo fielmente y en el menor
tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 15 de marzo de 2007, a las 11:10 horas.

Cuarto: Que las resolucién y citacion referidas precedentemente fueron notificadas
por carta certificada a las partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma
digital con fecha 09 de marzo de 2007, segun consta de los comprobantes de envio
por correo certificado que rolan a fojas 6 de autos.

Quinto: Que el dia 15 de marzo de 2007 tuvo lugar el comparendo decretado, con
la asistencia de la segunda solicitante PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE, representada por don Eduardo Lobos Vajovic, y en rebeldia de la primera
solicitante, procediendo el Arbitro a establecer las normas de procedimiento a las
que se cefiria la controversia, todo ello segin consta del acta levantada al efecto,
la cual rola a fojas 17 de autos.

Sexto: Que las resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 17 fueron notificadas
a las partes con fecha 15 de marzo de 2007 y luego con fecha 19 de marzo de
2007, segun consta de los atestados de fojas 19 y 20.

Séptimo: Que por escrito de fecha 29 de marzo de 2007, el cual rola a fojas 22 de
autos, la parte de Pontificia Universidad Catolica de Chile, representada por Matias
Somarriva Labra, solicitd la asignacion del nombre de dominio festivina.cl
invocando los siguientes argumentos: La Pontificia Universidad Catdlica de Chile fue
fundada el 21 de Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago,
siendo su primer Rector Monsefior Joaquin Larrain Gandarillas. Que la Universidad
Catdlica es una institucion privada con aportes econdmicos del Estado, actualmente
compuesta por 18 facultades que, distribuidas en cuatro campus, acogen a 21.363
estudiantes, dentro de los cuales se cuentan 18.172 estudiantes de pre-grado,
1.813 estudiantes de magister, 628 estudiantes de doctorado y 744 estudiantes de
postitulo. Ademas, su cuerpo docente estd formado por 2.549 profesionales, dentro
de los cuales mas de 115 son reconocidos académicos extranjeros. Que, ademas,
forman parte de la Universidad Catodlica, el Club Deportivo de la Universidad
Catodlica con mas de 20 ramas deportivas, el Hospital Clinico, el Canal de Television
de cobertura nacional, Canal 13 el cual corresponde a uno de los dos canales mas
tradicionales e importantes de la Televisidon Chilena, el DUOC-UC, la Federacion de
Estudiantes de la Universidad Catdlica y la Fundacidon de Vida Rural. Que asi, se
puede sefialar que la Pontificia Universidad Catdlica, con sus mas de 117 anos de
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vida, y siendo una de las universidades mas antiguas del pais, ha creado una
tradicion de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de
nuestro pais al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha
sido reconocida tanto a nivel nacional e internacional. Que el Festival De Vifia Del
Mar tiene su origen en 1959, en la ciudad del mismo nombre, a través de una
iniciativa del director del Departamento de Turismo y Relaciones Publicas de la
Municipalidad de Vifa del Mar, senor Carlos Ansaldo, quien organizé a un grupo de
musicos para participar en una feria de los alumnos de Bellas Artes, la cual se
realizaria en los jardines de la Quinta Vergara. El éxito de esta primera versidn
permitié que en 1960 se construyera un modesto anfiteatro al aire libre, cuyo
escenario de madera estaba coronado por un “Concha acustica” que ayudaba a
proyectar el sonido hacia el publico y a proteger a los artistas de las frias noches
viflamarinas, la cual finalmente se transformd en un icono del festival. El festival
comenzd a masificarse a partir de la década de 1970, cuando se otorgaron
derechos de transmisién televisiva del festival, transforméandose desde entonces en
uno de los programas mas vistos durante el verano. En 1976 comenzd su
internacionalizacién, trasmitiéndose en paises tales como Argentina, Perl y Espafia.
Que, posteriormente, en 1978, se realizaron las primeras transmisiones de
television en colores. Es en estos afios cuando el Festival Internacional de Vifia del
Mar comenzd a adquirir la fama y prestigio que lo caracterizan en la actualidad.
Grandes artistas han realizado sus primeras presentaciones importantes en el
escenario de la Quinta Vergara, y consecuentemente luego se consagran en el
mercado Hispanoamericano. Que en la actualidad, el evento se realiza en un nuevo
y moderno anfiteatro de la Quinta Vergara, con una capacidad que supera los
15.000 mil espectadores. El Festival de Vifia del Mar es seguido por cientos de
miles de personas tanto en Chile como en el extranjero, en especial en los paises
latinoamericanos. Que al ser este Festival un espectaculo muy destacado tanto a
nivel nacional como internacional, la Ilustre Municipalidad de Vifia del Mar ha
licitado las transmisiones de su programacién con el fin de que se pueda asegurar
la mejor transmision del mismo. Es en este contexto que se le ha adjudicado a la
parte la transmision del mismo hasta el afio 2010. Que la parte, con el fin de
proteger la expresion que distingue al famoso y renombrado festival, ha registrado
la expresion Festival de Vifia como marca comercial, siendo titular de los siguientes
registros marcarios: a) Registro NO 728.175 FESTIVAL DE VINA 2005,
denominativa, para distinguir productos en la clase 16; b) Registro N° 728.176
Festival de Vifia 2005, denominativa, para distinguir productos en la clase 36; c)
Registro N© 740.452 Festival Internacional Vifia 06 Todos Arriba, mixta, para
distinguir productos en la clase 9; d) Registro N° 740.453 Festival Internacional
Vifia 06 Todos Arriba, mixta, para distinguir productos en la clase 30; e) Registro
NO 740.454 Festival Internacional Vifia 06 Todos Arriba, Mixta, para distinguir
productos en la clase 16; f) Registro N© 740.455 Festival Internacional de Vifia 06
Todos Arriba, mixta, para distinguir servicios en la clase 38; g) Registro N° 740.456
Festival Internacional de Vifia 06 Todos Arriba, mixta, para distinguir servicios en la
clase 41; h) Registro N° 772.528 Festival Internacional Vifia Todos Arriba,
denominativa, para distinguir servicios en la clase 38 y i) Registro N° 772.529
Festival Internacional Vifia Todos Arriba, denominativa, para distinguir servicios en
la clase 41. Que para reforzar mas aun su pretension, es titular de los siguientes
nombres de dominio en Internet, a saber: a) festivaldevinadelmar.cl; b)
festivaldevina.cl; c) festivaldevifia2007.cl y d) festivaldevifatodos arriba.cl. Que el
explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexion mundial de
computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos afios a una serie de conflictos
de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido relacion con los
denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. Que en palabras
muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una direccion electrénica o bien
una denominacién por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se
identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios
gue dicho medio de comunicacion ofrece, tales como paginas web, correo
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electronico, conversaciones instantaneas, etc. Que el concepto de nombre de
dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de
forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Farmacias Ahumada,
Universidad de Chile o Almacenes Paris, efectivamente corresponda a dicha
entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial
Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, y
cadtico. Que en atencién al uso cada vez mas masivo de esta forma de
comunicacién tecnoldgica, que implica tener un acceso inmediato a la informacion,
el uso de nombres de dominio que se vinculen a una organizacién o persona
determinada se hace indispensable para el correcto y eficiente funcionamiento de la
misma. Que en este caso en particular, la parte, como Canal de Television, es quien
tiene a su cargo la transmision del famoso y reconocido Festival de Vifia del Mar.
Considerando el uso masivo de Internet, y la importancia que tiene como medio
informativo y de comunicacién, y teniendo presente el reconocimiento de este
espectaculo a nivel nacional como internacional, resulta evidente que el nombre de
dominio solicitado —que no es nada menos que la abreviacion del nombre Festival
de Vifa del Mar o Festivifia- sera vinculado a dicho evento y, por tanto, a la parte.
Que tal como se sefiald precedentemente, al Canal de la Pontificia Universidad
Catdlica de Chile, Canal 13, se le han otorgado los derechos de transmision del
Festival de Vifia del Mar hasta el afio 2010. Que, asimismo, la parte es titular de las
marcas Festival de Vifia 2005 y festival Internacional Vifia 06 Todos Arriba, como
también de nombres de dominio que integran la expresion Festival de Vifia, como
festivaldevina.cl, entre otros. Que por lo tanto, sélo cabe concluir que la expresion
Festival de Vifia se encuentra estrechamente vinculada a la parte y, por ende, la
abreviaciéon FESTIVINA, inmediatamente se asocia al FESTIVAL DE VINA, que es
transmitido afio a afio por la parte, por lo cual légico resulta su interés sobre el
nombre de dominio FESTIVINA.CL. Que como consecuencia del radical aumento de
usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo
virtual real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho
ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes propuestas
de resolucion de los mismos. Que, en este sentido, cabe senalar que en el derecho
comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la uniforme jurisprudencia
en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y ldgica relacién entre los nombres
de dominio y las marcas comerciales. Que en efecto, los nombres de dominio
comparten un sinnumero de aspectos, caracteristicas y propdsitos con las marcas
comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominio,
ademas de la funcién técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como
identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via
Internet. Que, en razon de lo anterior, se ha sefialado que la resoluciéon de los
conflictos por asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en
atencion a la titularidad de registros marcanos para el signo pedido como nombre de
dominio. Que, en definitiva, el propdsito de los nombres de dominio es la
identificacién adecuada de su titular y, como légica consecuencia, de los productos y
servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Que, por su parte,
el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la
distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se transan
en el mercado real. Cita la denominada Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos
de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP")
desarrollada por la Corporacion de Nombres y NUmeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), vigente desde el
1° de enero del afio 2000, la cual reconoce como aspecto fundamental para la
resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en
cuestién. Cita el informe final de OMPI (Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual), los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Invoca el criterio
de identidad, atendida su titularidad sobre el Festival de Vifa y marcas comerciales
vinculados al mismo. Cita el Convenio de Paris en su articulo 6 bis, denuncia el
riesgo de dilucidon de sus registros marcarios y el perjuicio subsiguiente a la misma,

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

y en sintesis, atendida su buena fe, la vinculacién con el dominio solicitado y su
legitimo derecho al mismo, solicita le sea asignado el nombre de dominio en
definitiva.

Octavo: Que por resolucion de fecha 30 de marzo de 2007, rolante a fojas 50, se
confirio traslado de la demanda de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, el cual
fue evacuado por la parte de René Valenzuela Garcia mediante escrito de fecha 4
de abril de 2007, a fojas 51, reiterado por escrito en analogos términos con fecha
10 de abril de 2007, el cual rola a fojas 63 de autos, en los términos siguientes:
gue con fecha 30 de octubre de 2006 solicitd el hombre de dominio “festivina.cl”
basado en su calidad de titular del nombre de dominio FESTIVINA.CL. Que la
decisién del dominio festivina.cl debera recaer en el primer solicitante de autos
puesto que, de no ser asi, se estaria pasando a llevar injustamente, en detrimento
de sus derechos, en este caso consagrados, entre otros, en el criterio de identidad
para la solucion de controversias por nombre de dominio que sefiala expresamente
que “correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o
entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés sea idéntico o muy similar”.
En el caso de autos, el hombre de dominio del cual es titular y el nhombre de
dominio en disputa son casi exactamente iguales, salvo por la letra *n” en lugar de
la letra “f": Festivifa.cl y Festivina.cl. Que la diferencia entre el nombre de dominio
del cual es titular y el nombre en disputa es minima. Que, de hecho, es tan similar,
gue de ser asignado a la contraria se incurriria en un lamentable error que anularia
cualquier posibilidad del suscrito de desarrollar su proyecto de Internet, pues, en
efecto, el conceder el nombre de dominio al segundo solicitante provocaria una
gran confusion entre los usuarios de Internet, quienes al ingresar al sitio festivina.cl
creerian que estan entrando al sitio festivifia.cl, generdndose toda suerte de
confusiones. Que, a mayor abundamiento, a contar del 21 de septiembre de 2005,
NIC Chile comenz6 a aceptar la inscripcion de nombres de dominio IDN, nombres
de dominio que pueden contener “fi” o letras con acento diacriticos u otros
caracteres, aun cuando a nivel internacional el uso de IDN todavia es incipiente.
De este modo, considerando que festivifia.cl es un nombre de dominio IDN, aln no
es reconocido por todos los servidores, muchos de los cuales funcionan con el
alfabeto inglés y que no reconocen acentos, ni diéresis, ni efies, por lo que para
resolver esta dificultad se vio en la necesidad de incorporar el nombre de dominio
“festivina.cl”. Que, ahora bien, probablemente la contraparte buscard hacer valer
su mejor derecho sobre la base de su titularidad de la marca “Festival de Vifia”,
pero al respecto su titularidad del dominio festivifia.cl no es resultado del azar, sino
es el resultado de una disputa arbitral anterior con la misma contraparte de autos,
quien no demostrd interés ni derecho al nombre de dominio, al no comparecer en
juicio arbitral ni consignar los honorarios del arbitro, todo lo cual constituye un
abandono o un nulo interés por defender un derecho que dice corresponderle. Que,
como antecedentes de la actual disputa arbitral, transcribe la presentacion en
defensa de su mejor derecho por el dominio festivifia.cl, el cual fue asignado al
amparo del Articulo 8 Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento de
NIC.CL. Que son argumentos de la misma los siguientes: Que con fecha 28 de
diciembre de 2005, presenté una solicitud de registro para el dominio festivifia.cl
ante NIC.CL. Asimismo, con fecha 30 de diciembre de 2005, presenté ante el DPI
la solicitud N© 715751 para registrar la marca festivifia en la clase 16, solicitud que
se encuentra en tramite. Que la solicitud presentada ante el DPI se refiere a todos
los productos de la clase 16, incluyendo material escrito, impreso, tales como
revistas, diarios, afiches, libros, publicaciones periddicas, crénicas, reportajes,
articulos de prensa, y cualquier otro material impreso de circulacion masiva en
todos los medios de comunicacidén y prensa escrita. Que dicha solicitud obedece a la
necesidad de su hija, Monserrat Valenzuela Mufoz, actual Estudiante de Periodismo
de la Universidad Bernardo O’Higgins, de aplicar sus conocimientos tedricos a una
actividad practica, que en principio consistiria en crear una revista dedicada a los
eventos y festividades mas destacados que se realizan en la Ciudad de Vifia del Mar
durante el periodo estival. Que esta labor incluiria reportajes sobre las principales

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

atracciones turisticas, entrevistas a autoridades locales y nacionales, entrevistas a
los turistas en la playa, datos para “carretear” y para veranear “con poca plata” en
Vifna del Mar, lugares de entretencién especialmente para jovenes, tales como
pubs, discotecas, restaurantes, principales tiendas, “picadas”, una seccién de
espectaculos, paginas sociales, en donde entrevistaria y fotografiaria a los
personajes mas relevantes de la farandula y del jet-set criollo que visiten el
balneario, asi como artistas invitados a los diferentes eventos viflamarinos,
incluido, sin limitacion, el festival de Vifia del Mar; en fin, todo lo relacionado con
las festividades que se realizan principalmente durante los meses de verano. Que,
ahora bien, su formacién como futura periodista no es incompatible con los
productos que se solicitan en la clase 16 ni tampoco con las actividades que
pretendia reportear en la Ciudad Jardin, por lo que conjuntamente eligieron el
nombre de “festiviia” para esa revista que circularia en el medio local y
paralelamente decidieron, no sin antes buscar en todas las fuentes que menciona
mas adelante en esta presentacion, solicitar la inscripcidon del dominio festivifia.cl y
de la marca festivifia, respectivamente, con una vision futuristica, porque imaginan
el éxito que esta iniciativa podria llegar a tener. Que con fecha 10 de enero de
2006, la Corporacion de Televisidn de la Universidad Catdlica de Chile (en adelante,
Canal 13), como segunda solicitante, presenté una oposicién, reclamando el
derecho a inscribir el nombre de dominio “festivina.cl” en razén de un pretendido
mejor derecho sobre el la parte, por el hecho de ser la adjudicataria de los
derechos de transmision del Festival de Vina del Mar mediante un contrato de
concesion por 7 afios, es decir hasta febrero de 2006, que la Ilustre Municipalidad
de Vifa del Mar, propietaria y titular del FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
CANCION DE VINA DEL MAR le habria concedido hasta el afio 2006, derechos que,
a partir de esa fecha, volverdn a su verdadera propietaria, es decir, la Ilustre
Municipalidad de Vifia del Mar. Que para comprender mejor que es lo que esta en
disputa, postula hacer una pequeia reflexién sobre la morfologia de la palabra
“festivifia”, la cual no es una palabra que exista en el diccionario. En efecto,
festivina corresponderia a una palabra de fantasia compuesta por el prefijo festi,
que consiste en las primeras letras de las palabras que tienen su origen en el latin
(festividad o festivo) y/o en el inglés (festival), y vina, que segun el diccionario de
RAE, significa lugar plantado de muchas vides, y en el caso en comento, como
abreviatura del nombre de la ciudad de Vifia del Mar. Que hace esta aclaracién para
dejar plenamente establecido que no existe en absoluto certeza respecto de que la
etimologia de la palabra festivifia sugiera por si sola una referencia a un supuesto
Festival ni a una supuesta ciudad de Vifia del Mar, aunque no los descarta, pero no
es exclusiva ni excluyente, con lo cual pretende descartar que la palabra festiviiia
se refiera necesaria y exclusivamente al Festival de Vifia del Mar. Que, a modo de
ejemplo, cita a dos empresas que son conocidas casi exclusivamente por sus
nombres de fantasia formados por la fusién de palabras constitutivas de sus
razones sociales o de otras palabras que en si sugieren el giro corporativo. Estas
empresas resultan ser tan conocidas por sus nombres de fantasia que incluso
podria no saberse con certeza el verdadero nombre que aparece en su escritura
societaria; estas empresas son: “Endesa” (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) y
“Labomed” (Instituto Farmacéutico Labomed S.A.) y coincidentemente Ilama
poderosamente la atencién que estas dos empresas no tienen registrado su razén
social en el DPI, pero si su nombre de fantasia, lo cual es un claro indicador de que
toda empresa seria tiene la precaucion de registrar todos los elementos asociados a
su imagen corporativa, ademas de sus nombres en el registro correspondiente, que
por lo demas, para eso fue creado, para proteger los derechos de las personas y las
empresas de los depredadores marcarios. Que ambas empresas ya mencionadas
tienen inscrito su dominio “.cl”, lo cual refrenda sus dichos. Que si se hubiera de
aceptar que festivifia corresponde al nombre de fantasia para identificar al festival
de vifia, no se explica que éste no aparezca registrado ni en el DPI ni en el dominio
.CL como es el caso de “Endesa”, “labomed” y otras marcas de morfologia similar
que circulan en el mercado. Aflade que si se siguen revisando los nombres de
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dominio, se advierte que el nombre de dominio festivaldevifia.cl, que
supuestamente pertenece a contraparte, se encuentre inscrito a nombre de don
Emiliano Andrés Veilldbn Darrigrande, es decir, de una persona natural que en
ningln caso parece representar a canal 13 ni a la Corporacion de Television de la
Universidad Catolica de Chile, por lo que plantea la interrogante de cdmo es posible
que la actora no haya alzado su voz para defender una inscripcidon que a todas
luces le corresponderia por ser idéntica a los intereses que dice representar, es
decir, el Festival Internacional de Vifia del Mar, que aparezca reclamando el
dominio .CL sdlo en tercer lugar y que quede eliminada por no pagar el importe
correspondiente. Afiade que, como es de dominio publico, a mediados de 1999,
Canal 13 obtuvo la licitacion (por 7 afios 2000-2006) para transmitir el Festival de
la Cancion de Vifia del Mar, es decir, ha detentado los derechos de transmision de
dicho evento por mas de 5 afios, tiempo suficiente como para haber hecho valer
cualquier supuesto derecho que pudiera caberle sobre la marca festivifia ante el
Registro de Marcas del DPI, derecho que no fue ejercido durante estos casi 6 afios,
mismo derecho que podria haber ejercido ante el NIC.CL, lo cual indica un nulo o
muy poco interés por defender un bien que reclama para si. Prueba de ello es que,
al hacer una busqueda en el Registro de Marcas del DPI, la Unica mencién que
aparece de la marca festivifia es la solicitud de la parte. Que estima, por ello, que
en esta causa se debe al menos castigar la desidia de la contraria por no haber
ejercido el derecho a inscribir una marca que supuestamente le pertenecia, mas
aln si se atiende a que gran parte de la jurisprudencia revisada por la parte de
causas sometidas a arbitraje en el Registro de Dominios nic.cl, confiere una altisima
importancia a la notoriedad de un nombre o una marca y asimismo, al registro que
el propietario haga de la marca ante el DPI, todo lo cual, de haberse cumplido,
dejaria escasas, por no decir nulas, posibilidades a la parte de intentar siquiera
obtener para si el dominio en conflicto. Que, en la especie, nada de esto se ha
cumplido, porque la palabra festivifia no se asocia ni directa ni indirectamente a la
segunda solicitante, asi como tampoco existe un registro previo en el DPI que
claramente implique un mejor derecho que el del suscrito al dominio en disputa.
Que lo anterior deja en claro que canal 13 pretendid inscribir el dominio festivifia.cl
de la marca cuya propiedad solicita, ademas del dominio CL, porque le resultd
atractivo para sus fines y porque probablemente lamentd no haber sido el primero
en inscribirlo, y no porque haya considerado desde siempre que era la propietaria
de la marca o dominio (.cl). Que, a mayor abundamiento, cabe sefialar que al
efectuar una busqueda en Internet utilizando uno de los buscadores mas potentes y
confiables que circulan en el medio nacional, esto es, Google.cl, no aparece ningln
registro que indique que la palabra festivina tenga alguna relacion directa o
indirecta con la Corporacion de Television de la Universidad Catdlica de Chile, o
Canal 13, lo cual descarta la posibilidad de asociar inmediatamente la palabra
festivina con Canal 13. Los Unicos indicios que aparecen al respecto son soélo vagas
referencias que no conducen a asociar la palabra impugnada con la segunda
solicitante. Que, como se sabe, cada vez que se inicia una busqueda en Google o en
cualquier otro buscador reconocido, con respecto a una palabra como por ejemplo
“canal 13”, lo primero que va a arrojar como resultado sera la pagina oficial de
canal 13; es decir, Canal 13, luego un link o enlace que lleva directamente a la
pagina www.canall3.cl. Que sin embargo, al consultar en Google acerca de la
palabra festivifia, lo primero que aparece al inicio de la pagina, en letras destacadas
es la siguiente leyenda: “Quizas quiso decir: festividad” y al pie de la misma, dice:
“Usted quiso hacer una busqueda con respecto a festividad”. Es decir, siendo un
buscador experimentado y potente, se pierde absolutamente ante dicha palabra.
Que efectuada, ademas, la misma buUsqueda en los dominios “festivifia.com”,
“festivifia.org” y “festivifia.net”, etc., la respuesta fue “no hay informacion acerca
de la direccion URL festivifia.com, festivifia.org, festivifia.net, etc., todo lo cual
indica que si en alguna oportunidad canal 13 creyd tener derecho a la marca y/o
dominio que la parte reclama para si, nunca hubo un real interés de demostrarlo
con hechos concretos, a excepcion de esta oportunidad en que la parte aparece
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solicitandolo y la contraria aparece impugnandolo. Que, por ultimo, se podria llegar
a imaginar que el segundo solicitante, Canal 13, tuvo la remota intencion de
inscribir su supuesto dominio en NIC.CL si al menos apareciera registrado con
anterioridad al 21 de septiembre de 2005 con la palabra festivina (sin la i) y que
por algun descuido u omisién involuntaria no tuvo la precaucion de inscribir el
nuevo dominio, esta vez incorporando “efies”, “tildes” o “diéresis”, cosa que jamas
ocurrié. Invoca la buena fe que lo asiste, velando por no lesionar ni usurpar
derechos de propiedad intelectual, industrial ni comercial de terceros, e invoca el
criterio “First come, first served”, su buena fe, la vinculacién con el dominio
solicitado y su legitimo derecho al mismo, para solicitar le sea asignado el nombre
de dominio en definitiva.

Noveno: Que mediante presentacion rolante a fojas 110 de autos, la parte de
Pontificia Universidad Catdlica de Chile hace notar que la descripcion efectuada por
su contraria de los objetos a desarrollar con el nombre de dominio coincide con el
Festival de Vifia del Mar, cuyos derechos marcarios le corresponden. Ademas, es
propietaria del nombre de dominio “festivaldevina.cl”, que emplea precisamente
para promocionar y difundir actividades relacionadas con el Festival de la Cancién
de Vina del Mar. Agrega que el demandado no tiene vinculacién alguna con el
dominio solicitado y que su solicitud de registro de marca se encuentra inactiva
desde el dia 16 de mayo de 2006. Insiste en los criterios de titularidad de registros
marcarios y de mejor derecho y hace notar que la expresién sub-lite se estructura
en base a la expresion “festival de Vina”. Controvierte también el argumento
expuesto por la contraria en orden a que una consulta al buscador Google.Cl no
arroja resultado alguno, sefialando que la misma arrojé dos claras referencias al
Festival de Vifia del Mar.

Décimo: Que la presentacion antes referida de Pontificia Universidad Catodlica de
Chile dio origen a un incidente de objecion de documentos, el cual fue evacuado por
el demandado a fojas 116.

Undécimo: Que por resolucion de fecha 20 de septiembre de 2007, la cual rola a
fojas 124 de autos, notificada a las partes con esa misma fecha, el Tribunal recibid
la causa a prueba, fijando los siguientes hechos substanciales y pertinentes
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacion
“festivina”, y 2.- utilizacion efectiva que las partes realizan, han realizado o
realizaran, fundada esta Uultima en hechos y proyectos concretos, de la
denominacion “festivina”.

Duodécimo: Que, durante el curso del juicio, se rindieron por las partes y a
iniciativa del Tribunal las siguientes pruebas:

Por la parte de Pontificia Universidad Catdlica de Chile, la documental compuesta
por: 1.- copia de registros de nombres de dominio (fs. 28 a 31); 2.- copia de
registros marcarios (fs. 32 a 49; 3.- Impreso de la pagina web
www.festivaldevina.cl (fs. 113, fs. 130, 131, 132, 133); 4.- Impreso de consulta a
base de datos del DPI para la marca festivifia (fs. 114); 5.- Consulta en el buscador
Google.cl por la expresién “festivina” (fs. 126 a 127); 6.- Consulta en el buscador
Google.cl por la expresion “festivina” (fs. 128 a 129).

Por la parte de René Manuel Valenzuela Garcia, la documental compuesta por: 1.-
Copia de solicitud de registro de marca “Festivifa” (fs. 74); 2.- Certificado de
nacimiento de Montserrat Valenzuela Mufioz (fs. 75); 3.- Factura de inscripcion de
nombre de dominio festivifa (fs. 76); 4.- Certificado de alumno regular de
Montserrat Valenzuela Mufioz en la carrera de Periodismo de la Universidad
Bernardo OHiggins ' (fs. 77); 5.- Impreso de busqueda de marcas por nombre para
Endesa y Labomed (fs. 78 a 84); 6.- Consulta nombres de dominio (fs. 85 a 90);
7.- impreso de consulta al Diccionario de la Real Academia Espafiola (fs. 91 a 93);
8.- consulta al buscador Google.cl (fs. 94 a 104); 9.- Consulta al DPI (fs. 105 a
106); 10.- impreso de consulta para el nombre de dominio festivifia (fs. 137); 11.-
Copia de la sentencia dictada con fecha 22 de abril de 2006 en juicio arbitral para el
dominio festivifia.cl (fs. 138 a 139); 12.- Impreso de pagina web www.festivina.cl
(fs. 140); 13.- Impreso de pagina web festivifia.cl (fs. 141 a 142).
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A iniciativa del Tribunal se imprimid y agregé a los autos, con citacién de las partes,
copia de la sentencia dictada con fecha 22 de abril de 2006 en juicio arbitral para el
dominio festivifia.cl (fs. 144 a 145)

Décimo tercero: Que por resolucién de fecha 13 de noviembre de 2007, notificada a
las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 147, se citd a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, acompafiados en tiempo y forma los documentos referidos en el
acapite duodécimo, se formuld objecion a instrumentos acompafiados por la
demandada, dejandose la resolucion de dicha objecidon para definitiva. Llegada la
oportunidad para pronunciarse acerca de la misma, el Tribunal la rechaza en todos
los casos, dado que, tratdandose de instrumentos privados, éstos sélo pueden ser
objetados por falsedad o falta de integridad, los cuales no fueron los motivos de
impugnacion aludidos. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal asignara valor
a la totalidad de la documental acompafiada por ambas partes, en los términos que
se expresaran en esta parte considerativa de la sentencia.

Segundo: Que consta de los documentos referidos y reconocidos en el considerando
primero anterior y de lo alegado por las partes, que la posicién de los litigantes de
este juicio en relacién con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el
primer solicitante, René Manuel Valenzuela Garcia, goza de una presuncion de
buena fe en su solicitud atendida tal calidad, la cual se expresa con el aforismo
“First come, first served”, presunciéon que no es, sin embargo, de derecho, por lo
que admite prueba en contrario. Comprobd también ser titular del nombre del
dominio “festivifia.cl”, que obtuvo por sentencia arbitral dictada con fecha 22 de
abril de 2006 por el Sr. Juez Arbitro don Héctor Bertolotto Villouta (fs. 138 y 144),
haber solicitado el registro de la marca “Festivifia” (fs. 74), sin que conste en autos
gue haya habido oposicion a la misma, y tener en proceso de activacion las paginas
web www.festivina.cl y www.festivina.cl (fs. 140 a 142). Manifesté también, en una
especial controversia trabada al respecto, reconocer los derechos marcarios,
comerciales e intelectuales de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile en el
Festival de la Canciéon de Vifna del Mar, y en modo alguno ser su intencion interferir
en ellos, declaracion esta ultima que constituye, al amparo de la ley procesal, una
confesion judicial cuya infraccién haria incurrir de lleno a la parte en las hipdtesis
de abuso y mala fe que podrian dar origen a la revocacion de su dominio, al tenor
de los articulos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile. En cuanto a la parte de
Pontificia Universidad Catdlica de Chile, demostrd su claro derecho e interés al
Festival de la Cancion de Vina del Mar, evento que goza de fama y notoriedad tanto
a nivel nacional como internacional, sin que sea necesario abundar al respecto.
Tercero: Que a este Arbitro de equidad le resultan manifiestos los motivos por los
cuales la Pontificia Universidad Catdlica de Chile formuld oposicién a la solicitud de
su contraria, dado que desea, sin duda y licitamente, proteger bajo todo aspecto el
magno evento que desarrolla, y obtener del mismo todo el provecho tanto directo
como indirecto que pueda proporcionar. Sin embargo, sus pretensiones al respecto
aparecen debidamente resguardadas con los registros marcarios y nombres de
dominio que ha invocado, y con el portal que ha desarrollado, y la palabra festivina,
aln cuando en el medio nacional tiene una vinculacién clara con el festival de Vina
del Mar, tiene en otros ambientes y a nivel internacional otros significados,
llamando la atencion al Arbitro el documento de fojas 128, presentado por la
oponente, que a proposito de la busqueda de la expresién “festivina” en el buscador
Google.com, arroja sélo el nombre de un medicamento cuyos elementos activos
son paracetamol, fenilpropanolamina hidrocloruro y clorfenamina maleato, y las
referencias al Festival de Vina del Mar sélo estan dadas bajo el nombre “Festivifia”,
al tenor del mismo impreso, y este nombre fue asignado al primer solicitante por
sentencia arbitral de fecha anterior.

Cuarto: Que, de todo lo antes expuesto, a saber, los motivos invocados por el
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demandado para solicitar la inscripcion del nombre de dominio a su favor, y su
confesion clara e inequivoca de no danar a su oponente respecto de actividades que
reconoce pertenecerles, a lo que se agrega su titularidad sobre la expresién
“festivina”, que le fue otorgada judicialmente y con fecha anterior, mas la solicitud
de un registro marcario para la expresion que no se ha demostrado disputado, mas
el desarrollo de paginas web para las expresiones “festivina” y “festivina”, mas su
calidad de primera solicitante, le confieren, a juicio de este Arbitro, un mejor
derecho al nombre de dominio en disputa por sobre el de su oponente, razén por la
cual se negara lugar a la demanda, en los términos que se expresaran en la parte
resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Primero: Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Pontificia Universidad
Catdlica de Chile y se asigna el nombre de dominio festivina.cl al primer
solicitante, Festivifia.Cl (René Manuel Valenzuela Garcia).

Segundo: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo
fundamentos plausibles para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y
por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacion, y remitase el expediente a NIC
Chile. Comuniquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electronico
para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificacion por correo certificado.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y dofa
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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