Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio iptvchile.cl
Santiago, 6 de junio de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N2 14981 de fecha 20 de septiembre de 2011 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el
cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro
en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio “iptvchile.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto ARTVISUAL Comunicaciones (RODRIGO ESTEBAN
VALDEBENITO OLATTE), representada por don Rodrigo Esteban Valdebenito Olatte,
con domicilio en Av. Irarrazaval 910, Nufioa, Santiago, que inscribié dicho nombre de
dominio con fecha 0l1de junio de 2011 a las 23:36:23 GMT, y Television Nacional de
Chile Rep. Por Silva & Cia. (TELEVISION NACIONAL DE CHILE), representada por Silva &
Cia., en la persona de Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso
49, Las Condes, Santiago, que inscribio dicho nombre de dominio con fecha 28 de junio

de 2011, a las 14:13:13 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 20 de septiembre de 2011, la cual rola a fojas 7
de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio
iptvchile.cl, y jurd desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 27 de
septiembre de 2011 a las 9:30 horas.

CUARTO: Que la resolucidn y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas
a las partes y a NIC Chile por correo electronico con firma digital de fecha 20 de
septiembre de 2011 y a las partes por carta certificada con fecha 21 de septiembre de

2011, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 9 y 10 de autos.
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QUINTO: Que el dia 27 de septiembre de 2011, a las 9:30 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Rodrigo Esteban Valdebenito Olatte,
asistido por su apoderado don Carlos Jano Bustamante, como primer solicitante y de
dofia Maria José Arancibia Obrador por la oponente, levantandose el acta que rola a
fojas 18 de autos.

SEXTO: Que, por escrito de fecha 12 de octubre de 2011, rolante a fojas 20 de autos, la
parte de Televisién Nacional de Chile presento argumentos de mejor derecho en los
siguientes términos: Que Television Nacional de Chile, mas conocida por su sigla TVN,
es una de las principales cadenas de television de libre recepcion de Chile, y pertenece
en su totalidad al Estado Chileno. Que adicionalmente cuenta con una sefal
internacional llamada TV Chile que tiene presencia en todo el mundo via diversas
cableoperadoras y también a través de Internet desde el sitio web de TVN para el
territorio chileno y por el sitio de Internet JumpTV para el resto del mundo; que
ademas, desde el 4 de marzo de 2009, TVN cuenta con una sefial de noticias del area
de prensa, el Canal 24 Horas, que se emite a través de varias cableoperadoras chilenas.
Que este canal es asociado a ANATEL y a La Organizacion de Televisidon Iberoamericana
(OTl), y a diferencia de otras cadenas televisivas estatales del mundo como NHK de
Japén, RAIl de ltalia, France Télévisions, La BBC de Reino Unido, la TVE de Espaiia o la
TV Publica de Argentina, entre otras, no recibe financiamiento total o parcial del
Estado, por lo que debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992). Que TV
Chile es la seial Internacional de Television Nacional de Chile, nacida en 1989 con la
mision de llegar a los hogares de Latinoamérica. Que seis Satélites envian su
programacion a todo el continente americano, gran parte de Europa, el norte de Africa
y Australia. Que a través de internet y sus medios asociados, la cobertura es global.
Que, definido como un canal para la familia, sus producciones son cien por cierto
chilenas, de alta calidad técnica y variados contenidos. Que se transmiten mas de 10
horas diarias de television en vivo y en directo, 24 horas de transmision ininterrumpida
los 365 dias del afio, llegando a un publico potencial de 35 millones de telespectadores
y con mas de 11 millones de abonados. Que su constante busqueda de programas de
excelencia, la entrega de la mejor entretencién, el contacto permanente con la cultura
y la calidad de sus realizaciones dramaticas, han permitido que TV Chile se consolide

como uno de los canales latinos de mayor expansién en las parrillas de cable del
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mundo. Que la sefial internacional de Television Nacional llega a América del Norte,
Canada, Estados Unidos, México, Europa, Alemania, Dinamarca, Espafia, Finlandia,
Noruega, Suecia, América Central, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamad, Puerto Rico, Republica Dominicana, Oceania, Australia, América del Sur,
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perd, Uruguay, Venezuela. Que dado
el caracter que poseen los servicios entregados por la parte, esta se ha preocupado de
resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo protegid6 como marcas comerciales, de acuerdo a la ley N2 19.039 de
Propiedad Industrial, el concepto TV CHILE en diversas clases. Que el registro marcario
TV.CHILE data desde el afio 1981, el cual se ha ido renovando teniendo en
consecuencia 30 afios en el mercado. Que hoy se han solicitado los registros marcarios
TV CHILE, los cuales se encuentran en actual tramitaciéon. Que a mayor abundamiento,
la parte ha inscrito como nombre de dominio su marca comercial TVCHILE.CL. Que el
nombre de dominio tvchile.cl se encuentra activo, pudiendo acceder a toda la
programacion emitida por la senal internacional de Television Nacional de Chile. Que
es la parte quien ha posicionado en el publico nacional e internacional el nombre de TV
CHILE, quienes lo asocian inmediatamente con la parte. Que asi las cosas, basta una
busqueda en GOOGLE de la marca de Television Nacional de Chile, “TV CHILE” para
gue los primeros aciertos sean de ésta, no haciéndose mencién alguna a VTR (sic).
Que la contraria, pudiendo tener activa la pagina desde el momento de la solicitud, no
lo ha hecho. Que el nombre de dominio de marras contiene elementos caracteristicos
y fundamentales que identifican a la parte, como lo es la marca registrada TVCHILE,
que por el solo hecho de anteponer la sigla “IP”, un elemento genérico, no la hace
distintiva. Que, por el contrario, dicha denominacién puede ser atribuida a la parte,
con lo cual se crea para el publico nacional como internacional un perjuicio en cuanto
imagen corporativa. Que todo ello demuestra que la parte de Televisién Nacional de
Chile posee un radical mejor y legitimo derecho sobre el dominio materia de autos,
puesto que: 1) El dominio contiene una marca registrada, y 2) soélo la parte tiene
registrada y protegida su marca. Que tales antecedentes se constituyen en suficientes
para que el dominio en cuestion sea asignado a la parte. Que, por lo anterior, estima
gue es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante: 1) por el gran

potencial de confusién; 2) por atentar contra la propiedad de una marca registrada y 3)
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porque significaria el aprovechamiento injusto de la fama y prestigio de una marca que
Supuso una gran inversion en publicidad y posicionamiento. Que la parte tiene marca
registrada y hace uso de ella, de tal manera que por este hecho tiene en su patrimonio
un monopolio sobre la expresién para la clase registrada, por lo que mal puede
pensarse que sea una expresion genérica, pues si fuese genérica la INAPI no la hubiese
aceptado como marca comercial. Controvierte el principio “First come, first served” e
invoca la preeminencia para este caso de la tesis del mejor derecho; invoca los
articulos 19 N2 24 y 26 de la Constitucién Politica de la Republica y los articulos 582,
583 y 584 del Cddigo Civil, los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, aduce
riesgos de dilucién de su imagen marcaria y de amenaza a su identidad comercial,
interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos como elementos que la perfilan
como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestion, en mérito de
todo lo cual solicita le sea asignado, con costas.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 12 de octubre de 2011, rolante a fojas 46, la
primera solicitante presentd sus argumentos en los términos siguientes: que el objeto
principal de la posibilidad de presentar solicitudes competitivas establecida por la
Reglamentacidon de NIC Chile, es “entregar una herramienta de resguardo a las
personas y empresas para evitar que terceras personas se apropien indebidamente de
marcas comerciales y otras expresiones que les pertenecen, ya sea por haberlas
desarrollado a través de marcas comerciales y/o bien por haberlas promocionado y
usado en un drea determinada”. Que a través de las solicitudes competitivas, “e/
Segundo Solicitante debe declarar los derechos preexistentes que respaldan su
solicitud, sefialando si es titular de una marca registrada que coincida con el nombre de
dominio en cuestion, debiendo indicarse en forma precisa cudl es la marca en que se
fundamenta su solicitud, incluyendo su numero de registro”. Que, por lo anteriormente
expuesto, es dable resumir que para que alguien intente oponerse a una solicitud de
nombre de dominio, debe hacerlo sobre la base de que la misma le cause perjuicio,
demostrando por su parte tener un mejor derecho para esa misma expresién, por lo
gue al momento de presentar dicha solicitud competitiva debe citar “en forma
precisa” cual es la marca en que se funda. Que, en esta misma linea argumentativa, si

bien los nombres de dominio estan relacionados con la propiedad intelectual y en
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especial con el derecho marcario, el presente conflicto de nombre de dominio no es un
asunto de derecho marcario, por lo cual no se rige por sus normas. Que, de este modo,
conceptos tales como “marca genérica” o “expresion genérica” no estan
contempladas, y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una
solicitud competitiva y/o para denegar un nombre de dominio solicitado. Que en este
caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relacion con nombres de
dominio, debiendo, en consecuencia, observarse el principio rector de este sistema,
gue es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier
nombre de dominio sin distincién, con la Unica excepcion de que la Reglamentacién
vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un arbitro en los casos que
considere que estan vulnerando ostensiblemente los principios sefialados en el
articulo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, y finalmente los derechos validamente
adquiridos por terceros. Que de acuerdo al articulo 72 del Procedimiento de Mediacién
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 deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.
Que, a su turno y en esta misma linea argumentativa, el Arbitro arbitrador debe fallar
obedeciendo a lo que su prudencia y equidad le dictaren, y no estara obligado a
guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan
expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas no lo hicieren,
corresponde aplicar las propias del Cdodigo de Procedimiento Civil, norma ésta de
contenido analogo a las establecidas en los articulos 636 y siguientes del dltimo de los
cuerpos legales citados. Invoca por via de doctrina el libro “El Juicio Arbitral”, del
profesor Patricio Aylwin Azécar, que sefala que el arbitrador debe decidir la contienda
segun su leal saber y entender, conforme a la verdad sabida y buena fe guardada; es
decir, el arbitrador o amigable componedor en la sentencia declara y actua la voluntad
de la justicia natural segun los dictados de su propia conciencia. Que la legislacidon
chilena no ha definido los conceptos de prudencia y equidad, de modo que puede
recurrirse a las definiciones contenidas en el Diccionario de la Real Academia Espafiola.
Que es asi como debe entenderse por prudencia “la templanza, cautela, moderacion,

sensatez y buen juicio” y por equidad, “la propension a dejarse guiar o a fallar por el
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sentimiento del deber o de la conciencia, mds bien que por las prescripciones rigurosas
de la justicia o por el texto”. Que, a su turno, el articulo 14 inciso primero de la
Reglamentacidon de NIC Chile sefiala 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, situaciones éstas que la
parte ha acatado plenamente. Que por todo lo sefialado solicita se le asigne el
dominio, por tener derecho a él, con costas.

OCTAVO: Que mediante resolucion de 14 de octubre de 2011, rolante a fojas 50, se
confirié traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados en
rebeldia

NOVENO: Que por resolucidon de fecha 4 de noviembre de 2011, notificada a las
partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 52 de autos, el tribunal recibid la causa
a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion “iptvchile” o en sus
partes componentes; 2.- Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan
actualmente o realizaran en el futuro, de la expresion “iptvchile” o de sus partes
componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La oponente, Television Nacional de Chile, la documental siguiente: 1) solicitud de
marcas en tramite TV Chile en INAPI (fs. 31 a Fs. 34); 2) Impreso de registro marcario
TV.Chile en INAPI (fs. 35); 3) Certificado de NIC Chile nombre de dominio tvchile.cl (fs.

36); 4) impresiones pagina web www.tvchile.cl (fs. 37 a fs. 43) y 5) Impreso de

busqueda en GOOGLE de la expresion TV CHILE (fs. 44 y fs. 45)

El primer solicitante, ARTVISUAL Comunicaciones (RODRIGO ESTEBAN VALDEBENITO
OLATTE), no rindid pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucién de fecha 9 de marzo de 2012, rolante a fojas 65, se

citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y
se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos
gue la posicion de los litigantes de este juicio, en relacidon con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de ARTVISUAL Comunicaciones (RODRIGO
ESTEBAN VALDEBENITO OLATTE), justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la
presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcion que se expresa en el
principio "First come, first served", presuncidon que no es, sin embargo, una presuncién
de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha
presuncion, efectud alegaciones relativas a los principios rectores del sistema de
registro de nombres de dominio, expresando que en la especie no existia un mejor
derecho de la oponente, por las razones que se han explicitado en el resultando
séptimo. En otras presentaciones del proceso manifestd su propdsito de utilizar el
dominio para una actividad econdmica licita y respetable (fs. 54), sin sefialar en qué
consistia aquella, y no rindié prueba de sus asertos.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Television Nacional de Chile, argumento y
comprobd con la documental rendida la titularidad de la marca comercial TV.Chile en
la clase 38 (fs. 35), la solicitud de registros marcarios para la expresién “TV Chile” en
las clases 9 y 38 (fs. 31 y 33), la titularidad del dominio tvchile.cl (fs. 36) y el

funcionamiento de la pagina web www.tvchile.cl, que difunde sus actividades (fs. 37 a

43), y que Google identifica como el sitio oficial de la sefial internacional de Television
Nacional de Chile (fs. 44). En el mismo impreso tenido a la vista, rolante a fojas 44, 42
mencion, se lee lo siguiente: TV CHILE EN VIVO theinternationaltv.com/chile/ 23 sep
2011 — Inicio /Agregar un canal. TV CHILE EN VIVO. CHILEVISION. Entretenimiento.
TVN. Gobierno. CNN CHILE. Noticias. MEGA. Entretenimiento..., y en la misma pagina,
vinculo 82 es.wikipedia.org/wiki/TV_Chile: “TV CHILE es un canal de televisidon chileno
que transmite desde Santiago. Es la sefial internacional de Television Nacional de Chile,
operado por el canal ...

QUINTO: Que la expresion en controversia es “iptvchile”, y los derechos de la

oponente lo son sobre la expresion “tvchile”. De cara a los argumentos de las partes,
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es necesario dilucidar dos aspectos: 1) si la marca, dominio y expresion sobre la cual la
oponente tiene derechos se encuentra comprendida dentro del dominio en

controversia, y 2) si existe riesgo cierto de confusion.

SEXTO: Que, en relacion con el primer punto, efectivamente la expresion “tvchile” se
encuentra comprendida enteramente dentro del dominio “iptvchile”, siendo
antecedida de las letras “ip”, que parecieran a simple vista distinguirla y diferenciarla
suficientemente. Sin embargo, efectuadas por este Arbitro consultas en la red Internet,
buscador Google.com, para las letras “ip”, los dos primeros enlaces lo fueron al sitio
web www.wikipedia.org, los que arrojaron, en lo pertinente, la siguiente informacion:
Direccién IP: Una direccidén IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera
légica y jerdrquica, a un interfaz (elemento de comunicacién/conexién) de un
dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el

protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP;

y luego: IP.- Las siglas "IP" pueden referirse a los siguientes articulos: Direccidn IP, el
numero que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP. Protocolo
IP, un protocolo usado para la comunicacién de datos a través de una red. TCP/IP, el
conjunto de protocolos de red en la que se basa Internet o intranet. IP, clase de
complejidad en complejidad computacional. IP, empresa petrolera italiana.

International Paper, empresa papelera estadounidense; indice de proteccién, un

estandar que clasifica el nivel de proteccion que provee una aplicacion eléctrica contra

contactos accidentales; Independientes Portuenses, un partido politico de caracter

populista de El Puerto de Santa Maria; Incontinencia pigmentaria, una enfermedad

hereditaria poco frecuente; Convertidor IP, convertidor electronico de corriente a

presion (Intensidad a Presion).

SEPTIMO: Que, con lo anterior, las letras “IP”, que anteceden a la expresion “tvchile”,
tienen un significado preciso y no pueden ser estimadas como elegidas al azar, y de
todas las menciones sefialadas en Wikipedia.Org, la primera y mas evidente alude a la
direccién IP de TV Chile, con lo que se responde a la segunda interrogante, de si existe

riesgo cierto de confusion, de un modo afirmativo.
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OCTAVO: Que se agregara a lo antes razonado el que sdlo la oponente concurrid a la
prueba del los dos puntos del auto de fojas 52 , demostrando derechos, intereses y la
utilizacion efectiva de la expresion “tvchile”, recogida integramente dentro del
dominio en controversia, por lo que se acogera la demanda deducida, en los términos

que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Televisién Nacional de Chile Rep.
Por Silva & Cia. En contra de ARTVISUAL Comunicaciones (RODRIGO ESTEBAN
VALDEBENITO OLATTE), y se asigna el nombre de dominio iptvchile.cl a favor de

Television Nacional de Chile Rep. Por Silva & Cia., sin costas.

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 actuacidon; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo

electrdénico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castelldn Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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