Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
lospatiperrosconcepcion.cl

En Santiago a 26 de Noviembre de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador,

designada para resolver la disputa respecto del dominio lospatiperrosconcepcion.cl vengo en
dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro
arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante COMERCIALIZADORA ROESSNER BELTRAN

LIMITADA domiciliado en Pacavi N° 2000, Concepcion; y por la otra, Segundo Solicitante Television
Nacional de Chile Rep. por Silva & Cia. (TELEVISION NACIONAL DE CHILE), domiciliado en
Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 20 de Agosto de 2012, se recibio en mi oficina Oficio N° 16657 materia solicita
arbitraje dominio lospatiperrosconcepcion.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro
Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la
designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes
expresamente aceptaron.

Que con fecha 24 de Agosto de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las
partes en conflicto por medio de carta certificada y las cité para una audiencia de conciliacion
ylo fijacién de normas del procedimiento para el dia 04 de Septiembre de 2012, a las 11:00
horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 04 de Septiembre de 2012, siendo las 11:20 horas se llevd a efecto
comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante
COMERCIALIZADORA ROESSNER BELTRAN LIMITADA, quienes confieren poder a
Francisco Galli Burroni; y también con la asistencia del Segundo Solicitante Television
Nacional de Chile Rep. por Silva -& Cia., quienes confieren poder a Maria José Arancibia; y
en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar
la posibilidad de una conciliacién que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las
reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentacion NIC. Se cuenta con la asistencia de
ambos solicitantes, quienes conversan y llamadas a conciliacion esta no se produce.

Que con fecha 20 de Septiembre de 2012 y dentro del plazo de 10 dias se presentaron
argumentos de mejor derecho de ambas partes en autos.
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10.

1.

Que con fecha 24 de Septiembre de 2012. Al escrito presentado por el Primer Solicitante se
resuelve: A lo principal: por interpuesta demanda de mejor derecho, PRIMER OTROSI: se
provee un término adicional de 5 dias solicitados por la parte para que cualquiera de las partes
que pueda presentar material probatorio adicional, sin perjuicio del término de 10 dias habiles
establecidos en las normas del procedimiento. SEGUNDO OTROSI: Seguiin como se solicita se
cita a las partes a una nueva audiencia de conciliacion para el dia viernes 05 de octubre a las
12:00 Hrs, TERCER OTROSI: Por acompafiados medios de prueba, con citaciéon, CUARTO
OTROSI: Téngase presente.

A presentacién del Segundo Solicitante se resuelve, A lo principal: por presentada demanda
de asignacion de dominio, PRIMER OTROSI: por acompafiados documentos con citacion,
SEGUNDO OTROSI: por presentado patrocinio y poder. Se da inicio al término de 5 dias
adicionales solicitados en beneficio de ambas partes, para presentar material probatorio
adicional si fuere del caso.

Que con fecha 03 de octubre de 2012, dentro de plazo de extension otorgado, se presentd por
parte del Primer Solicitante escrito acompafia medios de prueba de la forma que indica. Se
deja constancia que no se recibié presentacion por parte del Segundo Solicitante.

Con fecha 05 de Octubre y llamadas las partes a nueva audiencia de conciliacion, se deja
constancia que solo asiste el Primer Solicitante a través de don Francisco Galli. Al no estar
presente ambas partes, sino solo el Primer Solicitante no se produjo conciliacién.

De acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, “se da inicio a un plazo
de 10 dias habiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas”.

A 25 de octubre de 2012, a presentaciones del Primer Solicitante de fecha 22 de Octubre de
2012, se Resuelve: A lo principal: por presentadas observaciones a la solicitud de dominio,
PRIMER OTROSI: se tienen por acompafiados documentos en la forma que indica. Se deja
constancia de la no presentacion de documentos por parte del Segundo Solicitante. Y de
acuerdo con el punto N? 4 Fijado en las Normas del Procedimiento, se cita a las partes a oir
sentencia.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

L. Desde comienzos del negocio hace ya 12 afios, la empresa ha utilizado el signo
distintivo Los Patiperros para identificarse dentro de su rubro y el area del Gran
Concepcidn, sector donde esta empresa nacié y donde ha desarrollado su actividad
economica, todo lo cual queda de manifiesto a través de los distintos medios de
publicidad que se acompafian en un Otrosi de esta presentacién. Dentro de los
medios tecnolégicos de publicidad la empresa Los Patiperros participa activamente
en internet, a través de diversos avisos publicitarios, que se acompafan en un otrosi
de esta presentacion, apareciendo ademas multiplicidad de veces dentro del buscador
de Google, al introducir la expresion Los Patiperros Concepcion o la expresion Los
Patiperros.



El nombre de dominio lospatiperrosconcepcion.cl se eligio porque permite
identificar claramente el signo distintivo con el cual la empresa de mi representada ha
funcionado a lo largo de los afios y porque ademas permite ubicarlo geograficamente
dentro del area del Gran Concepcion, donde se ha desarrollado y logrado insertar
como una empresa destacada del rubro en el que se desarrolla, ademas de evitar
cualquier confusién respecto de otra empresa que pudiese utilizar un signo distintivo
similar.

El dominio lospatiperrosconcepcion.cl constituye una importante herramienta de
trabajo para mi representada, la cual se ha preocupado de desarrollar la pagina web y
de mantenerla activa. Cabe destacar que no solo las marcas registradas merecen
proteccion bajo la ley de propiedad industrial, sino que ademas y como sefiala el autor
de Marcos Morales Andrade, en su trabajo “Naturaleza juridica de los nombres de
dominio en el Derecho Chileno, cuando un agente econémico introduce en el mercado
un signo distintivo de productos o servicios, sin inscribirlo como marca comercial,
igualmente puede impedir que sea registrado por un tercero, o anulado si hubiere sido
inscrito, como también se le reconoce un mejor derecho para inscribirlo como marca.
La representada, a pesar del nulo esfuerzo de la parte interesada, ha ofrecido y sigue
ofreciendo delimitar a través de un acuerdo el uso del nombre de dominio para los
fines expuestos a lo largo de esta presentacién de manera de no continuar con un
proceso en que no se observa un interés por parte del Segundo Solicitante.

Se tienen por acompafiados los siguientes documentos:

1. Copia de extracto de inscripcion social de la COMERCIALIZADORA ROESSNER
BELTRAN LIMITADA.

2. Copia de publicacion en el Diario Oficial de la constitucion de la sociedad de
responsabilidad limitada, COMERCIALIZADORA ROESSNER BELTRAN
LIMITADA.

3. Informacién tributaria correspondiente a dofia Evelyn Beltran Morales, que da
cuenta de la actividad econdmica de mi representada en diversos afios y la fecha
del inicio de actividades.

4. CD que contiene diversos audios y videos de publicidad correspondiente a la
Radio Bio Bio y canal 9 Bio Bio Television, en que aparece mi representada
utilizando el signo distintivo Los Patiperros.

5. Intercambio de correo electrénico, que dan cuenta del uso de publicidad en Radio
“Bio Bio” y Canal 9 Bio Bio Television.

6. Impresidn del sitio de dominio lospatiperrosconcepcion.cl y su utilizacion.

7. Impresion correspondiente a la pagina web http://www.supermascotas.cl/, que da
cuenta de la aparicion de Los Patiperros en dicha revista y en la guia veterinaria
de la misma.

8. Publicidad en el sitio web www.amarillas,cl, en que se utiliza el signo distintivo Los
Patiperros. Ademas se contiene en el mismo sitio web un video que muestra el
establecimiento y su funcionamiento. Sin perjuicio de acompafiarse un impresion
de la publicidad, se deja constancia desde ya del link en donde se puede acceder
al video, a fin de que se tenga acompafiado el mismo dentro de la prueba
rendida:http://videos.amarillas.cl/mediadetails.php?key=d464db157486234e83d7 &t
itte=ALIMENTOS+LOS+PATIPERROS.
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9. Publicidad en el sitio web buscador.emol.com, en que se utiliza el signo distintivo
Los Patiperros.

10.Publicidad en el sitio web buscador.emol.com, de fecha 3 de Mayo de 2011, en
que se utiliza el signo distintivo Los Patiperros.

11.Publicidad en el sitio web concepcionchileads.com, de fecha 3 de Mayo de 2011,
en que se utiliza el signo distintivo Los Patiperros.

12.Publicidad en el sitio web concepcion.avisos.net, de fecha 7 de Enero del 2011, en
que se utiliza el signo distintivo Los Patiperros.

13.Publicidad en el sitio web concepcidn.yaiwa.cl, en que se utiliza el signo distintivo
Los Patiperros.

14.Publicidad en el sitio web guiapenquista.cl, en que se utiliza el signo distintivo Los
Patiperros.

15.Publicidad en el sitio web amerpages.com, en que se utiliza el signo distintivo Los
Patiperros.

16.Publicidad en el sitio web imigra.cl, en que se utiliza el signo distintivo Los
Patiperros.

17.Publicidad en el sitio web visitchile.net, en que se utiliza el signo distintivo Los
Patiperros.

18.Publicidad en el sitio web guialocal.com, en que se utiliza el signo distintivo Los
Patiperros.

19.Impresion del buscador google.cl, que da cuenta de la diversa publicidad de la
empresa de mi representada, Los Patiperros Concepcion, que aparece al
introducir dicha expresion en el buscador.

12. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los
siguientes:

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.

En 1958 el gobierno de Carlos Ibafiez del Campo entregd concesiones para operar
canales de television a tres Universidades Chilenas, con cobertura limitada a
pequefas areas geograficas; el gobierno de Eduardo Frei Montalva creyd necesaria
la existencia de un canal con cobertura nacional, después de diferentes pruebas
realizadas para poner el proyecto en curso, el gobierno de Frei cre6 una Sociedad de
Responsabilidad Limitada cuyos socios fueron CORFO; ChileFilms y ENTEL, todas
dependientes del estado chileno.

Bajo el Gobierno de Patricio Aylwin y la segunda direccion de Jorge Navarrete se
dicta la ley 19.132 en 1992, ampliamente debatida entre el gobierno y la oposicion. La
citada ley, consagra a Television Nacional de Chile como una empresa auténoma del
estado, con personalidad juridica de Derecho Publico, esta formada por un directorio
de 7 miembros propuestos por el Presidente de la Republica y ratificados por el
senado en sesion y votaciones secretas.

Segun los estatutos de la empresa, las funciones de TVN, como canal estatal
Nacional de Televisién son: Informar con objetividad, entretener sanamente, y elevar
el nivel cultural de la poblacién entre otros.
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Referente a Patiperros, entre los afios 1997 y 2000 Television Nacional de Chile
(TVN) transmitié una exitosa serie documental titulada: Los Patiperros. Dicha serie
cuenta las historias de los chilenos que viven en el extranjero. Porqué partieron, que
dejaron y que han logrado son las preguntas que plantea este programa sobre la
“Diaspora Chilena”. Recorriendo diversas ciudades.

Dado el caracter de los servicios entregados por mi mandante, este se ha preocupado
de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la ley
de Propiedad Industrial, los conceptos de PATIPERROS Y LOS PATIPERROS.

A mayor abundamiento se ha inscrito como nombre de dominio la marca patiperros.cl
A nuestro juicio mi representada Televisién Nacional de Chile, posee un radical mejor
y legitimo derecho sobre el dominio materia de autos, ello dado por los registros
marcarios, el nombre de dominio que posee y el posicionamiento del nombre en el
mundo de Internet.

Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al
primer solicitante por el gran potencial de confusion, por atentar contra la propiedad
de una marca registrada, porque significaria el aprovechamiento injusto e ilicito de la
fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversién en publicidad y
posicionamiento.

Se tienen por acompafados los siguientes documentos:

> Documentos que dan cuenta de mi personeria y de mi calidad de abogado
habilitado para el ejercicio de la profesion.

Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la
marca PATIPERROS N° 811814 para la clase 38, que renueva el registro
492201.

Certificado del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual del registro de la
marca LOS PATIPERRQOS, N° 781798 para la clase 41.

Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio PATIPERROS.CL, a
nombre de mi representada.

Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio LOSPATIPERROS.CL, a
nombre de mi representada.

Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio PATIPERROSCHILE.CL, a
nombre de mi representada.

Impresion de la pagina Altazor sobre los premios obtenidos por TVN.
Impresién de la pagina “La Guia Television”.

Impresion de reportaje de las Ultimas Noticias de fecha 4 de Marzo de 2002.
Impresién de noticia del diario La Nacion de fecha 04 de marzo de 2002
“Tatiana Gaviola se integra a “Los Patiperros”.
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VISTOS:

1.

Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad
exclusiva de cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes
en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en
virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo
nombre de dominio corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho
sobre el dominio solicitado lospatiperrosconcepcion.cl, y si eventualmente una de las
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el
otro solicitante.

Que el Segundo Solicitante ha basado su solicitud competitiva en ser el titular de la marca
Patiperros en clases 38 y 41, registrada en Chile de acuerdo a la prueba rendida en autos,
y asimismo en el uso dado a dicha marca para un reconocido programa de television relativo
a chilenos viviendo en el extranjero. Certificado del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual del registro de la marca PATIPERROS N° 811814 para la clase 38, que renueva
el registro 492201, registro de la marca LOS PATIPERROS, N° 781798 para la clase 41,
nombre de dominio PATIPERROS.CL, LOSPATIPERROS.CL, PATIPERROSCHILE.CL, a
nombre de mi representada.

Que el primer solicitante ha basado su solicitud de dominio en el uso que de buena fe ha
hecho y continta realizando a la fecha de la expresion Los Patiperros para distinguir tienda
de productos para mascotas y productos para mascotas ubicada en la zona de Concepcidn
y ha acreditado dicho uso en dicho giro.

Que en tales circunstancias es un hecho acreditado que el Primer Solicitante ejerce una
actividad econdmica en la zona de Concepcion cual es venta de productos para mascotas,
entre estos alimentos, que no dice relacion con los servicios de programas televisivos ni con
transmision via redes u otros medios, ni con cine ni otros que puedan relacionarse con el
ambito de la industria de la televisién. Que en este sentido las actividades economicas de
ambos solicitantes son diversas y la actividad econdémica del Primer Solicitante
efectivamente existe y se encuentra probada y no dice relacion ni intenta tener relacion
tampoco con programas televisivos ni similares.

Que por otra parte, la expresion Patiperros es una palabra de uso comun en nuestro idioma
y que por lo tanto cualquier persona puede legitimamente de buena fe usar dicha expresion,
siempre que no existan derechos marcarios en el ambito en el cual intenta usarlo. Que
incluso tratdndose de marcas comerciales es conocido el hecho que existen 45 clases del
Clasificador Marcario en las cuales pueden registrarse marcas segun el giro y rubro del
negocio y de hecho existen innumerables casos en que una misma expresion puede estar
registrada como marca en distintas clases a nombre de distintos titulares, por citar solo un
ejemplo, la expresion Manquehue, que distingue desde marcas para servicios telefonicos
hasta vinos y se encuentra registrada a nombre de distintos titulares, todas ampliamente
reconocidas por el publico consumidor sin confusién.



6.

10.

Que el rubro en el cual opera el Primer Solicitante, tienda y venta de productos para
mascotas, no obstante considerar que la marca Patiperros de TVN sea reconocida por el
publico, se trata de un prestigio en el ambito de personas y programas televisivos e industria
relacionada, y que no existen fundamentos o pruebas en autos que permitan extender a
otros &mbito como aquel vinculado a la tienda de venta de productos para mascotas. Sin
perjuicio de sefalar que la Ley 19.039 franquea acciones civiles y penales para quienes
infrinjan marcas comerciales registradas en una misma clase.

Que sobre el giro de ambos solicitantes, consta en autos de la escritura de constitucion de la
sociedad del primer solicitante que su objeto es: a) comercializacién y distribucion de
productos de forrajes; b) alimentos de animales; c) accesorios y remedios de medicina
veterinaria; y asimismo consta de la iniciacion de actividades ante el Sl que se abri6 el giro
para los servicios de venta de la alimentos para mascotas y venta de mascotas, por tanto el
giro del Primer Solicitante corresponde a aquel de los estatutos sociales y para el cual se
estd usando el dominio y no es un giro que pueda confundirse con los servicios de
telecomunicaciones y television abierta en el cual opera el Segundo Solicitante. En efecto de
acuerdo a la documentacién que consta en autos el Segundo Solicitante es una empresa
auténoma del estado con personalidad juridica de derecho publico segun Ley 19.132 de
1992 y ley de telecomunicaciones cuyo objeto autorizado por Ley es ser Canal Estatal
Nacional de Television.

Que de los objetos sociales identificados por los propios solicitantes en autos queda de
manifiesto que se trata de giros y usos diferentes, que por ello y por las razones previamente
expresadas no presentan colision ni peligro de confusion para el publico consumidor, mas
aun si siendo el Segundo Solicitante una empresa de caracter publico y a la cual es la
misma ley la que le asigna un objeto social claro e inequivoco nada puede ni podria intentar
en el ambito de los negocios de tienda de mascotas y productos para estas.

Que de esta forma, el dominio solicitado lospatiperrosconcepcién.cl es una consecuencia y
una necesidad de una actividad econdmica real tienda de mascotas y similares que ya existe
fuera de la Internet en la zona de Concepcion y que se ejerce de buena fe y dentro de los
marcos legales respectivos, asi la expresion Patiperros es publicitada y usada para venta de
productos para mascotas y no es entonces una mera solicitud aventurada, sin no que tiene
un uso real en tal giro probado en autos y ademas este uso real no colisiona ni se relaciona
con aquel uso que el Segundo Solicitante, un Canal de Television abierta hace de su marca
Los Patiperros como nombre de un programa de television.

Que en circunstancias como la descrita en virtud del uso demostrado para la expresion Los
Patiperros en un rubro concreto como es venta de productos para mascotas, que es la
propia ley la que establece el objeto preciso de giro al Segundo Solicitante (Canal estatal de
television), unido al principio First Come First Served y prueba rendida, es que resulta que
en el litigio en particular es el Primer Solicitante quien posee un mejor derecho sobre el
dominio en disputa y por lo tanto corresponde asignar el dominio en disputa
lospatiperrosconcepcion.cl al Primer Solicitante.



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio lospatiperrosconcepcion.cl al Primer Solicitante Sres.
COMERCIALIZADORA ROESSNER BELTRAN LIMITADA.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz,
Rut: 14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo
domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

FAVIOLA GODOY VEGA CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 15.430.652-8 RUT: 17.251.225-9



