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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
granjerasvip.cl

Santiago, viernes veintidés de agosto de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 9 de enero de 2008, Granjeras Vip (Flor Irene Landaeta Riffo),
domiciliada en calle Tres Carrera 359, Los Andes, solicitd la inscripcion del nombre de
dominio “granjerasvip.cl”.

Posteriormente, con fecha 16 de enero de 2008, la Pontificia Universidad Catélica
de Chile, de su giro, domiciliada en Inés Matte Urrejola 0848, Providencia, Santiago,
representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello N2 2711,
Piso 199, Las Condes, Santiago, solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “granjerasvip.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N°® 8874 de 28 de abril de 2008 se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre la inscripcion del
referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las partes a
una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del

procedimiento sefalada, ambas partes sin que produjera avenimiento, segun consta en
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autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentaciéon para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 73 s6lo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva
se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 82 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs. 83, sdlo el segundo solicitante evacué el traslado conferido.

A fs. 85, se recibi6 la causa a prueba y se fijé6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se
reclama sobre el nombre de dominio “granjerasvip.cl”.

A fojas 104, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 9 de enero de 2008, Granjeras Vip (Flor Irene Landaeta
Riffo), solicitd la inscripcion del nombre de dominio “granjerasvip.cl”. Que posteriormente,
con fecha 16 de enero de 2008, la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, solicité
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “granjerasvip.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo
establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del

procedimiento sefialada, ambas partes sin que se produjera avenimiento, segun consta
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en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje de la Reglamentaciéon para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusién, sélo el
segundo solicitante hizo valer sus derechos y al efecto sefal6 en primer lugar su historia,
que fue fundada en el afio 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago. Que
es una institucién privada con aportes econémicos del Estado y que actualmente cuenta
con 18 facultades, mas de 21 mil alumnos, entre otros datos. Que ademas, forman parte
de la Universidad Catdlica, el Club Deportivo de la Universidad Catdlica, 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 Television Chilena, el Duoc.UC,
la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catdlica y la Fundacién Vida Rural.

Que Canal 13, Universidad Catdlica de Chile Television o més exactamente Corporacién
de Televisién de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile, es un canal de televisién
chileno privado, que se transmite en la sefal 13 abierto y 22 a través de companias de
cable. Que es uno de los canales mas antiguos e importantes del pais, siendo lider en
sintonia a nivel nacional en muchos de los programas que se transmiten en él. Que su
historia de éxitos comenz6 el 21 de agosto de 1959, cuando un grupo de ingenieros de la
Pontificia Universidad Catélica de Chile, inicié oficialmente las transmisiones y que el hito
mas importante fue el Mundial de futbol de 1962, fue ése el primer gran desafio de Canal
13, al asumir llevar a los hogares chilenos dicha competencia deportiva. Que ademas,
marcaria el inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas,
como es la asociaciéon de Pontificia Universidad Catélica de Chile con el nombre de Canal
13.

Agrega, que “Granjeras”, corresponde a la tercera temporada de los reality shows “La
Granja” y “La Granja Vip”, compuesta por 14 mujeres. Que el programa fue estrenado el
26 de septiembre de 2005, el que presentd variantes en relacibn con sus versiones
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anteriores, manteniéndose en general las bases generales del concurso, como que las
participantes viven en una granja bajo situaciones extremas de incomodidad y poca
alimentacion, deben sobrevivir plantando, ordefiando y cocinando, como si vivieran a
comienzos del siglo XX.

Que en estas competencias al interior de la granja, las participantes estaban divididas en
dos equipos y tenian que luchar entre ellos para lograr beneficios y que al final quedé sélo
una sobreviviente, que se llevé el premio de 50 millones de pesos.

Que otro cambio realizado en “Granjeras”, respecto de sus antecesoras “La Granja” y “La
Granja Vip”, es el traslado del fundo hacia un sitio ubicado en el camino a Farellones,
campo totalmente aislado a diferencia del anterior de Pirque, utilizado anteriormente.
Senala también, que para proteger sus derechos y el enorme activo que representa la
serie de reality shows de “La Granja” y especialmente “Granjeras”, se habria preocupado
de registrar en el Departamento de Propiedad Industrial, las expresiones que identifican a
estos programas, entre otros: “Granjeras”, registro 746.154, servicios clase 41; “La Granja
Vip Se Acabo El Juego”, servicios de la clases 38 y 41; “La Granja Amazonas”, servicios
clases 38 y 41; “La Granja El Juego Verdadero”, productos de las clases 3, 9, 16, 18 y 28
y servicios de las clases 36, 38 y 41.

Agrega, que de lo expuesto se debe considerar que cuenta con registros marcarios que
contienen las expresiones “Granja”, “Granjeras” mas la palabra “Vip”, lo que demostraria
su mejor derecho al nombre de dominio de autos.

Ademas expresa, que tiene registrados a su nombre los siguientes nombres de dominio:
“granjavip.cl”, “lagranjavip.cl” y “lagranjaamazonas.cl”. Que como se apreciaria, sus
nombres de dominio, se estructuran sobre las expresiones “granja” y “vip”, las que se
encontrarian integramente contenidas en el dominio de autos. Que ademas, el nombre en
disputa, seria una simple extensién de sus dominios, lo que produciria todo tipo de
confusiones en el publico consumidor.

Que a continuacion argumenta sobre la vinculacion entre el nombre de dominio solicitado
y el nombre de su programa televisivo “granjeras”, sefialando que el nombre de dominio
solicitado en autos “granjerasvip”, contendria integramente el nombre de su famoso reality
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show

Que por lo anterior, resultaria claro un riesgo de confusién a los usuarios de Internet, ya
que podrian llegar a pensar de que se trata de un sitio que le pertenece o que esta
relacionado con él. Que mas aun si la segunda temporada del programa “La Granja”, se
denominé “La Granja Vip”, porque los participantes eran conocidos, famosos.

Que lo anterior se acrecentaria ya que en el sitio web “granjerasvip.cl”, de la primer
solicitante, es utilizado un logo que es una burda imitacién del logo que identificé a su
programa, lo que evidenciaria que la contraria pretenderia aprovecharse de la fama y
notoriedad de sus marcas y del reconocimiento que han logrado sus marcas.

Ademds, agrega que la confusién ya expresada entre los usuarios de Internet, se
acrecentaria porque estas son expresiones usadas en Internet, ya que “Granjeras’,
tendria un sitio especial en la pagina web de canal 13, al igual que los otros programas de
la saga.

Agrega que al buscar la expresion “Granjeras” en “Google”, uno se daria cuenta de de la
fama de esta expresién y de su asociacién directa.

Que a continuacion hace una descripcion de los nombres de dominio, su importancia.

Por ultimo cita los criterios aplicables para conflictos de asignacién de nombres de
dominio, de las normas sobre revocacion de nombres de dominio, del Convenio de Paris.
Que de lo expuesto, quedaria en evidencia la posibilidad de confusion cierta que existiria
de otorgarse el dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con él y que es
muy similar a su marca notoria y famosa.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho
para la obtencién del nombre de dominio en disputa, mas aun tomando en cuenta que el
primer solicitante ha hecho una burda imitacion del logo que identifica a estos programas
de imitacion.

Que al evacuar el respectivo traslado establecido en el Acta de fijacion de procedimiento,
alega que soélo él comparecié6 a la audiencia de fijaciébn de procedimiento, que ha
presentado demanda de mejor derecho y rendido pruebas al respecto.

Que el principio de prioridad del primer solicitante, cada vez mas se utilizaria como ultima
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ratio, cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho y que se debe
aplicar el principio del mejor derecho.

Agrega que si bien en nuestro derecho, por regla general, no constituye aceptacién de lo
dicho por la contraria, hay ciertas instituciones en que si tiene valor como en la desercion
del recurso de apelaciéon y que por lo mismo, la inactividad de la contraria debe ser
tomada en cuenta y que se deberia entender como una renuncia a su respectiva solicitud
a favor del segundo solicitante.

TERCERO: Que en la etapa de prueba sélo el segundo solicitante acompané a los autos:
1) Copia simple de los certificados de registros marcarios, de los registros que cita en su
demanda.; 2) Copias del sitio web de Nic Chile, de los nombres de dominios: citados en
su demanda. 3) Impresion del sitio web http://granjeras.canali3.cl/granjeras/html/. 4)
Impresién de la busqueda en Google de la expresiéon “Granjeras”. 5) Copia de la sentencia
del nombre de dominio “vifasdelmaipo.cl’, de fecha 21 de mayo de 2006. 6) Copia del
sitio web granjerasvip.cl, en que consta que el primer solicitante se ha limitado a imitar su
disefio previamente registrado. 7) Informe de posicionamiento del programa “Granjeras”,
de antes de su emisién en el ano 2005. 8) Impresion de set de tres avisos publicitarios de
“Granjeras”. 9) DVD que contiene distintos videos del programa “granjeras”. 10) Copia de
articulo del sitio web del Diario lacuarta.cl y 11) Copia de articulo del sitio web del Diario
lanacion.cl.

CUARTO: Que segun consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la Pontificia
Universidad catélica de Chile, tiene registrada a su nombre, entre otras, las marcas
comerciales: “Granjeras”, “La Granja Vip Se Acabo El Juego”, “La Granja Amazonas” y
“La Granja El Juego Verdadero”, cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante
Nic Chile. Ademas, tiene inscrito a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio
“granjavip.cl”, “lagranjavip.cl” y “lagranjaamazonas.cl”, también inscritos con anterioridad a
la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que la denominacién “granjerasvip” de acuerdo a los antecedentes de autos, se
identifica plenamente y es asociada con los nombres de algunos de los programas de
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televisién del canal de televisién de propiedad de la segunda solicitante “’granjeras” y
“granjavip”, y es cuasi-identica a sus marcas comerciales y nombres de dominio y ademas
su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentacion en Nic Chile de la solicitud
del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

Ademas, consta de los antecedentes acompanados, que la parte de la primera solicitante
utiliza un logo en su pagina web que tiene la misma forma, distribucién de elementos en el
espacio, que la hacen cuasi — idéntica al logo de la segunda solicitante.

SEXTO: Que el primer solicitante no comparecié durante el juicio, ni rindié prueba alguna
que acreditara un mejor derecho por su parte del nombre de dominio en disputa
“granjerasvip.

Sin embargo, en nuestro derecho, de acuerdo a las bases de procedimiento fijadas en
autos y al principio procesal de la bilateralidad de la audiencia, y tal como lo reconoce el
segundo solicitante, la regla general es que el silencio de una de las partes no constituye
una manifestacién de voluntad en torno a renunciar a derechos a favor de la otra parte.
SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los
principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por
haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa “granjerasvip.cl”.

OCTAVO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la conviccion
que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa “granjerasvip.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su
Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y siguientes del
Cadigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:
l.- Que se asigna el nombre de dominio “granjerasvip.cl” al segundo solicitante esto es a

la Pontificia Universidad catdlica de Chile.
Il.- Que se rechaza la solicitud de la primera solicitante Granjeras Vip (Flor Irene Landaeta
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Riffo)

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile, por correo

electrénico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 22 —2008.



