En Santiago de Chile a 3 de mayo de 2010.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO11779 de fecha 4 de enero de 2010 me notifico de la
designacion como érbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “grupomtv.cl”, designacién que acepté con fecha 5 de enero de 2010,
y que fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Pablo César Macias Nufez, Rut 12.005.553-4, con
domicilio en ésta ciudad, Mozart 1017 de la comuna de La Florida, correo electrénico
pablomacias@gmail.com; 2) Viacom International Inc., Rut. 78.504.580-7, representado
por Cooper & Cia. Ltda., y en autos por los abogados don Rodrigo Cooper Cortésy dofia
Lorena carvgia Valdés, todos con domicilio en esta ciudad, Alcantara 200 oficina 402 de

la comuna de Las Condes, correo electronico cooper@cooper.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitrgje es resolver la inscripcién del nombre de dominio “grupomtv.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

|.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 19 y siguientes de estos autos se encuentra € acta en e que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de don Pablo César Macias Nufiez, a quien le fue notificada el
acta segun consta a fojas 20 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Pablo César Macias Nufiez.
Don Pablo César Macias NUfiez no presentd planteamientos para argumentar su mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Viacom Internationa Inc., representado por Cooper & Cia.
Ltda.

Consta a fojas 28 y siguientes que don Rodrigo Cooper Cortés en representacion de
Viacom Internationa Inc., presentd escrito fundamentando su mejor derecho en la
existencia previa de, entre otros, los siguientes registros marcarios nacionales. “MTV”
Registro N° 751.809 para servicios de las clases 38 y 41; “MTV” Registro N° 810.543
para productos de las clases 16, 25y 28; “MTV” Registro N° 819.938 para productos de
la clase 25; “MTV” Registro N° 846.201 para servicios de las clases 38 y 41; “MTV”
Registro N° 848.792 para servicios de las clases 38 y 41; “MTV” Registro N° 849.916
para productos de la clase 9. Ademas, sefiala que su representada es titular de, entre otros,
los siguientes nombres de dominio: mtv.cl, mtvchile.cl, mtvmusic.cl, mtvmusica.cl,
mtv.com.sg, mtvasia.com, mtvne.com, mtv.ca, mtvla.com, mtv.ru, mtvbase.com. Agrega
gue, como puede apreciarse, € nombre de dominio en conflicto es extremadamente
similar alamarca“ MTV” de su mandante, al incluirse dicha expresion integramente en e
dominio solicitado, diferenciandose el dominio en litigio Unicamente en la incorporacion
de la palabra “GRUPQ” al inicio de la marca de su mandante, en circunstancias que ella
es ampliamente utilizada en los productos y servicios que Viacom Internacional Inc.
ofrece en Chiley en €l extranjero. Seflala que, laincorporacion de la expresion “ GRUPO”

solamente puede llevar a confusion a los usuarios de Internet y consumidores en general,



puesto que € grupo de empresas de su mandante, que operan bajo el amparo de la marca
“MTV”, se llama precisamente “MTV NETWORKS’, de ta forma que se tenderd a
pensar que “ GRUPO MTV” corresponde a grupo de empresas de su mandante. Por otro
lado, expresa que la marca “MTV” de su representada es una de las marcas mas
reconocidas hoy entre la juventud, y diversas publicaciones especializadas la han
destacado como una de las marcas mas importantes del mundo. Es asi como la revista
especializada de marcas INTERBRAND la enumera como la N° 54 para €l afio 2009 en
su listado de “MEJORES MARCAS DEL MUNDO’. Asimismo, la revista
BUSINESSWEEK la incluye en su nimero 50 para € afio 2006, de las “100 MARCAS
TOP’. Agrega que MUSIC TELEVISION, mas conocida por su acronimo “MTV”, es
una cadena estadounidense de television por cable originalmente establecida en 1981 por
Warner-Amex Satellite Entertainment. Desde 1985 forma parte de Viacom. MTV inicid
transmisiones €l 1 de agosto de 1981 con un video del grupo inglés The Buggles, “Video
killed the radio star”, siendo € segundo video mostrado el de Pat Benatar, “ You better
run”. Hoy es todo un conglomerado de medios que opera NICKELODEON, VH1 y un
paquete de cinco servicios digitaless MTV JAMS, MTV HITS, VH1 SOUL y VH1
CLASSIC. MTV también tiene su propia emision en espariol, € cual es transmitido en
Chile desde hace afios. En junio de 2004, MTV comenzd a publicar una revista en
Espaia. Sefiala que MTV ha cambiado mucho desde sus primeros dias de programacion;
creciendo sostenidamente, hasta ser hoy MTV NETWORKS. Cuenta con méas de
71.600.000 de suscriptores solamente en Estados Unidos y llega a 301,2 millones de
suscriptores en 82 paises, donde sus 9.105 dfiliadas emiten las 24 horas del dia. MTV se
ha expandido internacionalmente, de tal forma que hoy existe MTV UK y USA, MTV
EUROPA (desde 1987), MTV BRASIL (desde 1990), MTV JAPON (desde 1992), MTV
CHINA (desde 1995), MTV ASIA (desde 1995) y MTV LATINOAMERICA (desde
1993), iniciando en esta sucursal con € video “ We are southamerican rockers’ del grupo
chileno Los Prisioneros. Su mercado meta son jovenes de 12 a 34 afos, |o que cubre un
grupo muy diverso. Con la popularidad de MTV, vino la popularidad de la gente que salia



en € cana, meor conocidos como VJ o Videojockeys, que han llegado a ser
personalidades muy conocidos. Agrega que se consideraque “ MTV” haapoyado € éxito
y lafama de los artistas al promocionar sus canciones a través de sus sefides, y también
con premios como los famosos MTV VIDEO MUSIC AWARDS, su par LOS PREMIOS
MTV, los MTV EUROPE MUSIC AWARDS y € evento especia recurrente, MTV
LIVE, € cua ofrece una version condensada de los conciertos de artistas famosos
realizados para la television de MTV. En cuanto a derecho, sefidla que debe tomar en
cuenta especialmente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como
nombre de dominio, por cuanto los nombres de dominio pretenden identificar
adecuadamente al titular de los productos y servicios que se transan en el mercado, siendo
también ese el objetivo de una marca comercial. En este sentido, hay que tener presente
la Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio — UDRP, por
sus siglas en inglés — desarrollada por la Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), la cua necesariamente se aplica a todos los genéricos Top Level
Domains (gTLD), tales como .biz, .com, .info, .name, .net, y .org, y la cual también ha
sdo adoptada por los registradores de algunos country-code Top-Level Domains
(ccTLD), talescomo .nu, .tv y .ws. En la aplicacion de la UDRP, tiene especial relevancia
las marcas comerciales de las cuales pueden ser titulares las partes, por cuanto
I6gicamente ayuda sustancialmente en la determinacion de quién es el que tiene mejor
derecho a un nombre de dominio en disputa, en especial si éste coincide con una marca
comercial. Fundamenta que, en el presente caso, a ingresar alared y solicitar la pagina
www.grupomtv.cl, los usuarios de Internet querran encontrar en ellatodo lo relativo alos
productos y servicios que su representada distingue con su marca comercia “MTV”
debidamente registrada. Por otro lado, a ser tan extremadamente similar el dominio
grupomtv.cl con las marcas previamente existentes a nombre de su representada,
VIACOM INTERNATIONAL INC., es del todo factible que los consumidores incurran
en errores ingresando a la pagina Web del primer solicitante — en el caso improbable que
se adjudique — cuando en realidad pretendian informarse respecto de los productos y



servicios que con la marca comercial “MTV” digingue su mandante. La asignacion del
dominio grupomtv.cl al primer solicitante constituiria una causal de error y confusion
entre el publico consumidor, que contradice el espiritu de los criterios determinados por
ICANN Yy reconocidos por la Reglamentacion de NIC Chile aplicables en esta materia. A
mayor abundamiento, el dominio solicitado es también fonéticamente extremadamente
similar a la expresion registrada como marca comercial por su mandante, esto es“ MTV” ,
y a los nombres de dominio de su propiedad. Tales criterios han sido recogidos en las
causales de revocacion, que pueden servir de guia para la resolucion del dominio en
disputa, contenidas en los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por
consiguiente, de asignarse e nombre de dominio de autos a don PABLO CESAR
MACIAS NUNEZ, se estaria produciendo una dilucién de lamarca“ MTV” de propiedad
de su mandante, lo cua podria causar graves confusiones entre los consumidores.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acomparia los
siguientes documentos. Copia de articulo llamado “LAS 100 MARCAS TOP’ publicado
por larevista BUSINESSWEEK € afio 2006, que incluye alamarca®“ MTV” como N° 50
para ese ano; Publicidad de lamarca“ MTV” para mayo de 2007; Diversos gemplares de
publicidad de la marca “MTV” para Filipinas, Publicidad de concierto de Cristina
Aguilera auspiciada por “MTV”; Diversos ejemplares de publicidad de la marca “ MTV”
y del sitio Web mtvphil.com para Filipinas; Ejemplos de prendas de vestir con la marca
“MTV”; Ejemplos de papeleria con la marca “MTV” usada en Filipinas; Ejemplar de
logo utilizado por su mandante para su marca“ MTV” ; Ejemplo de publicidad utilizada en
Colombia de la pelicula “JACKASS’ redlizada y publicitada en conjunto con la marca
“MTV”; Articulo en castellano sobre la pelicula “JACKASS’ realizada y publicitada en
conjunto con lamarca®“ MTV”, utilizada en Colombia; Listado con las marcas “ MTV” de
propiedad de su mandante a través del mundo; Fallo dictado por la Oficina de Marcas de
Taiwén, la cual reconoce la famay notoriedad de la marca “MTV”; Decision favorable
emitido en €l juicio sobre el nombre de dominio mtv.com.sg en Singapur, la cual
reconoce la fama y notoriedad de la marca “MTV”; Archivo que contiene numerosos



articulos de prensa relativos a la marca “ MTV” de propiedad de su mandante, que dan
cuenta de lafamay notoriedad de dicha marca; Copias impresas tomadas de sitio Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de los registros de las marcas “MTV” N°
751.809 para servicios de las clases 38 y 41, N° 810.543 para productos de las clases 16,
25y 28, N° 819.938 para productos de la clase 25, N° 846.201 para servicios de las clases
38y 41, N° 848.792 para servicios de las clases 38 y 41, N° 849.916 para productos de la
clase 9; Copias impresas tomadas de sitio Web de NIC Chile que acreditan que su
mandante es asignatario de los nombres de dominio mtv.cl, mtvchile.cl, mtvmusic.cl y

mtvmusica.cl.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Pablo César Macias Nufiez.
Don Pablo César Macias Nufiez no evacud respuesta alguna a los argumentos expuestos
por Viacom International Inc., como tampoco objet6 los documentos acompariados.

1.6.2 Respuestade Viacom International Inc., representado por Cooper & Cia. Ltda
Viacom International Inc., representado por Cooper & Cia. Ltda. no evacud respuesta, ya
que, don Pablo César Macias NUfiez no expuso planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-

A fojas 31 de autos, con fecha 9 de abril de 2010 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,
resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-



. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Seencuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Pablo César Macias Nufiez con
fecha 9 de septiembre de 2009 solicitd el nombre de dominio “grupomtv.cl”. También,
se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Viacom International Inc., representado por
Cooper & Cia. Ltda., lo solicitd con fecha 14 de septiembre de 20009.-

1.2 Que don Pablo César Macias Nufiez no fundamentd su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumento
los planteamientos esgrimidos por Viacom International Inc., representado por Cooper &
Cia Ltda

1.3 Que Viacom International Inc., representado por Cooper & Cia Ltda,
fundament6 su mejor derecho en la existencia previa de los registros marcarios nacionales
“MTV” y en latitularidad de los nombres de dominio: mtv.cl, mtvchile.cl, mtvmusic.cl,
mtvmusica.cl, mtv.com.sg, mtvasiacom, mtvne.com, mtv.ca, mtvla.com, mtv.ru,
mtvbase.com. Fundamenta que el nombre de dominio en conflicto es extremadamente
similar a la marca “MTV”, a incluirse dicha expresion integramente en e dominio
solicitado, diferencidndose Unicamente en la incorporacién de la palabra “ GRUPO”, en
circunstancias que es ampliamente utilizada en los productos y servicios que Viacom
Internacional Inc. ofrece en Chile y en el extranjero. Agrega que, la incorporacion de la
expresion “ GRUPQO” solamente puede llevar a confusién a los usuarios de Internet y
consumidores en general, puesto que € grupo de empresas que operan bajo el amparo de
la marca “MTV”, se llama precisamente “MTV NETWORKS’, de ta forma que se
tenderd a pensar que “ GRUPO MTV” corresponde a su grupo de empresas. Sefiala que la
marca “MTV” es una de las marcas mas reconocidas hoy entre la juventud, y diversas
publicaciones especializadas la han destacado como una de las marcas mas importantes
del mundo. En cuanto a derecho, sefida que debe tomar en cuenta especialmente la



titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, cita
la Politica Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio — UDRP, por
sus siglas en inglés —. Fundamenta que la asignacion del dominio grupomtv.cl a primer
solicitante congtituiria una causal de error y confusion entre el publico consumidor, que
contradice el espiritu de los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la
Reglamentacion de NIC Chile aplicables en esta materia. A mayor abundamiento, sefiala
gue el dominio solicitado es también fonéticamente extremadamente similar a la
expresion registrada como marca comercial por su mandante, esto es “MTV”, y a los

nombres de dominio de su propiedad.

I1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompariada por Viacom
International Inc., representado por Cooper & Cia. Ltda,, consta que tiene registrada en
Chile lamarca “MTV ”. Que s bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio
solicitado, “grupomtv.cl”, S es engafiosamente similar, atendido que el nombre de
dominio contiene en forma integra la marca “MTV” registrada en Chile por Viacom
International Inc.. Ademés, debe considerarse que € concepto “mtv’ es el elemento que
le otorga una identidad propia a nombre de dominio solicitado, ya que, el concepto
“grupo” es genérico, y no aporta un elemento de distintividad que permita diferenciarlo
en forma clara 'y precisa de la marca “MTV”. A mayor abundamiento, de acuerdo a lo
expresado por e segundo solicitante, atendida la estructura de la empresa Viacom
Internacional Inc., éste constituye un grupo de empresas, de manera que € nombre de
dominio “grupomtv.cl” identifica claramente los servicios que presta Viacom
Internacional Inc. En conclusién, debe considerarse que € nombre de dominio
“grupomtv.cl” es engafiosamente similar a la marca “MTV” registrada por & segundo

solicitante.



1.5 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segln se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgéarsele e nombre de
dominio “grupomtv.cl”, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusion
entre los usuarios de Internet a cerca de quien es €l proveedor de los productosy servicios

gue se ofrecen.

[1.6 Unido a todo lo anterior, debe consderarse que Viacom International Inc.,
representado por Cooper & Cia. Ltda. acredit6é que es titular de los nombres de dominio
mtv.cl, mtvchile.cl, mtvmusic.cl, mtvmusica.cl, mtv.com.sg, mtvasia.com, mtvne.com,
mtv.ca, mtvla.com, mtv.ru, mtvbase.com., todos engafiosamente similares al nombre de
dominio solicitado, de manera que s se le asigna €l nombre de dominio en disputa
“grupomtv.cl”, a primer solicitante, efectivamente podria producirse una confusion entre

los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.
1.7  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que € nombre de dominio
“grupomtv.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Viacom
International Inc., representado por Cooper & Cia. Ltda.

[ SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio
en disputa “grupomtv.cl” a Viacom International Inc., representado por Cooper & Cia
Ltda.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday aNIC Chile por correo electronico.



Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.
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