Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “jake-mate.cl”
Santiago, 21 de septiembre de 2011.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 14468 de fecha 22 de junio de 2011 del Departamento de Ciencias
de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el
suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por oposicion al
nombre de dominio “jake-mate.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto: Javier Alonso Jaque Arancibia, con domicilio en Pampa Baja 2818, La
Serena, quien inscribié el nombre de dominio jake-mate.cl con fecha 16 de marzo de 2011, a
las 20:22:18 GMT, y Television Nacional de Chile, representada por Silva & Cia., en la persona
de Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago,
que inscribié el nombre de dominio jake-mate.cl con fecha 5 de abril de 2011 a las 16:01:31
GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 22 de junio de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el
suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio “jake-mate.cl”,
fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 29
de junio de 2011, a las 9:50 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrdnico con firma digital con fecha 22 de junio de 2011 y a las partes por
correo electréonico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 23 de junio de 2011,
segln consta en comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 29 de junio de 2011, a las 9:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado,
con la asistencia de dofia Maria José Arancibia, por la oponente y en rebeldia de la primera
solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que con fecha 29 de junio de 2011 se notificd a las partes lo obrado y resoluciones
dictadas en la audiencia de fojas 14, segln consta a fojas 16.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 13 de junio de 2011, rolante a fojas 17 de autos, la
parte de Television Nacional de Chile expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de
dominio “jake-mate.cl” manifestando lo siguiente: Que Televisién Nacional de Chile, mas
conocida por su sigla TVN, es una de las principales cadenas de television de libre recepciéon de
Chile, y pertenece en su totalidad al Estado Chileno. Que, adicionalmente, cuenta con una
sefial 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 Jump TV 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 ANATELy a la Organizaciéon de Televisiéon Iberoamericana (OTI), y a diferencia de otras
cadenas televisivas estatales del mundo como NHK de Japdn, RAI de Italia, France Télévisions,
la BBC de Reino Unido, la TVE de Espafia 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 sus origenes datan del afio 1958, y ha tenido vicisitudes histdricas, las
que narra. Que una de las areas de mas éxito del canal es el area dramdtica, en la cual
destacan diversas teleseries que han sido todo un éxito en sintonia en el horario de la tarde,
horario que para los canales de television es muy importante dado que después de la teleserie
se transmite el noticiero central, manteniendo un alto rating en las noticias. Que entre las
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teleseries de gran éxito estuvo “Jague Mate”, la cual fue producida y transmitida por
Televisidon nacional de Chile en el primer semestre del afio 1993, la cual es un remake de
“Xeque-Mate” de Chico de Assis y Walther Negrao, siendo adaptada libremente por Jorge
Marchant Lazcano y Sergio Bravo. Que dicha telenovela compitié directamente con Marrén
Glacé, de Canal 13, en la que fue la primera “guerra” oficial de las teleseries en Chile,
quedando en segundo lugar. Que publicé la primera banda sonora de una telenovela chilena
en formato CD. Que también fue la primera telenovela en que actud Felipe Camiroaga, quien
luego se dedicaria a la animacién, convirtiéndose en personaje emblematico de TVN. Describe
la trama de la telenovela. Manifiesta que, dado el caracter que poseen los servicios entregados
por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo
de obtener un adecuado resguardo, protegié como marca comercial, de acuerdo a la ley N2
19.039 de Propiedad Industrial, el concepto de Jaque Mate en diversas clases, y como nombre
de dominio su marca comercial jaque-mate.cl. Que ambos conceptos, jaque-mate y jake-mate
tienen diversas semejanzas, y solamente se diferencian por la letra “K”, no pudiendo ser el
nombre de dominio sub-lite distintivo ni creativo. Que ello conlleva un alto grado de riesgo de
confusidon o error en el publico, y un aprovechamiento injusto e ilicito de la fama y prestigio de
una marca que sélo ella tiene inscrita, y que supuso una gran inversién en publicidad y
posicionamiento. Alega mejor derecho. Solicita que el caso sea evaluado mas alla del criterio
first come, first served; invoca los articulos 19 N° 24 y 25 de la Constituciéon y 582, 583 y 584
del Cdédigo Civil, articulos 14 y 22 del Reglamento de NIC CHILE, cita jurisprudencia, alega
riesgos de dilucion y atentado a la "identidad comercial", notoriedad de sus marcas, y en
suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos como elementos que perfilan a la parte
como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestidn, razones por las cuales
solicita le sea asignado en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 11 de julio de 2011, rolante a fojas 39 de autos, el
primer solicitante, Javier Alonso Jaque Arancibia, expuso sus argumentos de mejor derecho al
nombre de dominio “jake-mate.cl” manifestando tratarse de un emprendimiento que no tiene
nada que ver con lo que hace TVN con su marca, que ya no usa, Jaque Mate, que por lo demas
es una teleserie. Que lo suyo es Desarrollo de Estrategias de Marketing Digital. Que el dominio
fue creado por lo mismo, puesto que Jake Mate es una jugada del ajedrez y el ajedrez es
estratégico, y que ademas su apellido es Jaque y por lo tanto no tuvo ninguna intencidn de
aprovecharse de la marca Jaque Mate. Que, respecto de ésta, se trata de una teleserie de TVN,
asociada a una Teleserie y recordada por su audiencia como un producto televisivo creado por
TVN con la intencién de ser utilizado para entretener. Que no pretende crear una teleserie ni
una miniserie televisiva con Jake Mate, y por lo tanto no esta interesado en asociarse a su
marca ni sacar provecho de la misma. Que no tiene intereses comerciales con el dominio que
no sean desarrollar su emprendimiento, en el cual ha invertido los ahorros que tenia, ademas
de tiempo en desarrollar el sitio web y tiempo en armar el proyecto. Que justo ahora. Que,
ademas, estd en la etapa final para acceder al financiamiento por parte de Sercotec con un
capital semilla para financiar la idea, la que sin el dominio Jake-Mate ya no tendria validez,
puesto que es la Estrategia de Branding que ha desarrollado la que le da sustento a la idea de
negocios emprendedora. Que en su ciudad y regidn, que es donde se desarrolla este nuevo
emprendimiento, su apellido es reconocido (Jaque), por lo que le da sustento a la marca
comercial Jake Mate, y no pudo comprar jaquemate.cl ya que no estaba disponible. Que las
palabras Jague Mate son palabras que existen desde tiempos remotos y no han sido creadas
por TVN, por lo cual no se puede alegar que son palabras novedosas ni tampoco de uso
exclusivo. Que otro argumento a su favor es que esta en proceso de formalizacion de la
Empresa como una EIRL, cuyo nombre de Fantasia sera “Jake Mate, Estrategias de Marketing
Digital”, y ya ha contratado al abogado que ha disefiado la escritura. Aduce, finalmente, obrar
de buena fe.
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NOVENO: Que por resolucidon de fecha 12 de agosto de 2011, rolante a fojas 58, se recibid la
causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la expresién "jake-mate". 2.- Utilizacion efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la expresion "jake-
mate".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron la siguiente prueba documental:
La parte de Television Nacional de Chile: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 28); 2) Impreso
de pagina web Wikipedia, busqueda telenovela Jague Mate (fs 29); 3) Impreso de pagina
Emol.cl con informacidn de la teleserie Jaque Mate (fs. 34) ; 4) Impreso con debut de Felipe
Camiroaga (fs. 33 ); 5) Impreso sobre reportaje de teleseries de ayer y hoy (fs. 35 a 37); 6) DVD
con video de la teleserie Jague Mate.

La parte de Javier Alonso Jaque Arancibia, “Plan de emprendimiento asociado a la idea de
negocio”, compuesto de varios tdpicos, rolante de fojas 43 a 55.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 5 de septiembre de 2011, rolante a fojas 61, se citd a
las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de
impugnaciones, razon 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 que la posicion
de los litigantes de este juicio, en relacidon con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Javier Alonso Jaque Arancibia, justifico tal
calidad, lo cual lo ampara con la presuncidon 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. Manifesté que el dominio
solicitado esta asociado al desarrollo de estrategias de marketing digital, lo que comprobd con
el plan de emprendimiento rolante de fojas 43 a 55. También comprobd, por ser evidente, que
su apellido coincide fonéticamente con la expresidon “Jake”, que compone el dominio en
controversia, y es efectivo que, en todo caso, la expresidén Jaque Mate se emplea desde tiempo
inmemorial para identificar la jugada terminal del juego de ajedrez, sin que sea susceptible de
apropiacién exclusiva. Finalmente, manifesté enfaticamente no tener otros intereses con el
dominio como no sean desarrollar su emprendimiento, lo que, junto con su expresion
reiterada en orden a que no pretende incursionar en el rubro de su oponente, constituye una
grave confesidn judicial, emitida por la parte misma y en el juicio mismo, de importantes
efectos en el plano juridico de los nombres de dominio, por cuanto su infraccién puede
proporcionar la prueba para la accidén de revocacién establecida en los articulos 20 y siguientes
del Reglamento de Nic Chile.

CUARTO: Que la oponente manifestd y acreditd la autoria y difusion de la tele novela “Jaque
mate” en el afio 1993, la cual fue famosa, publica y notoria, y se encuentra amparada por
registros marcarios vigentes (fs. 28).

QUINTO: Que, no obstante lo considerado precedentemente, y fundado en las caracteristicas
de la expresidon Jake Mate, este Arbitro estima posible la coexistencia pacifica en la red
internet del dominio y sitio web “jake-mate.cl” con el dominio y marcas comerciales “Jaque-
Mate” de la oponente, en la medida que, como lo ha sefialado y acreditado, el actual titular y
primer solicitante no incursiona, ni pretende hacerlo, en el rubro de la oponente. Lo contrario
significaria de su parte quebrantar la buena fe procesal que ha imperado en este proceso, en
cuya virtud se estima que el primer solicitante estd de buena fe y continuara estandolo, y
podria importar de su parte el incurrir, como se ha sefialado, en una causal de revocacién del
dominio, al tenor de lo establecido en los articulos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile.
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SEXTO: Que, con lo antes considerado, se estimara que el primer solicitante ha justificado
tener derechos e intereses en la expresidon en controversia, la cual emplea de un modo licito,
no lesivo a la oponente, razon por la cual se rechazara la demanda deducida en su contra, 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 rechaza la demanda deducida por la parte de Television Nacional de Chile en contra de
Javier Alonso Jaque Arancibia, y se asigna el nombre de dominio jake-mate.cl a favor de Javier
Alonso Jague Arancibia, 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 actuacion;
comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines informativos vy
remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén 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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