GONZALO SANCHEZ SERRANO
TRIBUNAL ARBITRAL
Fax: 334 7338
E-mail:
gonzalosanchezarbitrajes@gmail.com

RESOLUCION

ARBITRAJE: MTVCHILE.CL

En Santiago a 26 Mayo del afio 2009, Gonzalo Sanchez Serrano, juez arbitro arbitrador,
designado para resolver la disputa respecto del dominio mtvchile.cl, vengo en dictar la presente
resolucion 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 Multivisual Chile S. A., primer solicitante, con domicilio en Av.
Providencia 2169, local 78, comuna de Providencia, Santiago; y por la otra Viacom International
INC., segundo solicitante, representada por Cooper & Cia, para estos efectos ambos domiciliados
en Malaga 232 E, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 03 de diciembre del 2008, se recibié en mi casilla de correo Oficio N° 09938
materia solicita Arbitraje dominio mtvchile.cl en el cual se me propuso como juez arbitro
arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentacién de NIC Chile que
incluye la designacidn arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las
partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 11 de diciembre del 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la
Reglamentacién de NIC Chile y correo electrdnico, este arbitro arbitrador declaré aceptar el
cargo y notifico a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las cité para una
audiencia de conciliacion consignacion de fondos y/o fijacién de normas de procedimiento
para el dia 18 de diciembre del 2008 a las 19:30 horas, lo cuél consta en autos.

3. Que con fecha 18 de diciembre del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos,
con la asistencia de ambas partes. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del
procedimiento otorgando un plazo de 15 dias habiles para que las dos partes presenten sus
argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa, plazo del
cual toman conocimiento en el momento de la audiencia, quedando notificadas.

4. Que con fecha 12 de enero del 2008, Rodrigo Cooper Cortés, abogado, en representacion de
Viacom International INC, segundo solicitante, presenta escrito “Delega Poder™.
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5. Que con fecha 12 de enero del 2008, Helena Siebel Bierwirth, en representacion de
Viacom International INC, segundo solicitante, presenta escrito “Demanda Arbitral por
asignacion de nombre de dominio”.

6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante, son los
siguientes:

Helena Siebel, en representacion de Viacom International INC., vengo en presentar
demanda en juicio arbitral en contra de Multivisual Chile S. A., cuyos antecedentes
constan en estos autos, con el objeto de que la asignacion del nombre de dominio
“mtvchile.cl”, recaiga en mi representada, conforme a los argumentos de hecho y
de derecho que paso a exponer.

El dia 17 de julio del 2008 Multivisual Chile S. A. pidié el nombre de dominio
mtvchile.cl, luego de lo cual presentd su solicitud competitiva Viacom
Internacional INC. atendida la existencia previa del registro de su marca “MTV” en
diversas clases del clasificador marcario internacional. En nuestro pais ella goza de
amplia proteccién, dado el enorme nimero de registros de este signo, asi como de
otras marcas que la contienen como su término principal, como son, entre otras
muchas MY MTV, reg. 597.300/ MTV SENSELESS ACTS OF VIDEO, reg.
615.412/ MTV FANATIC reg. 642.776/ MTV ALERTA, reg. 677.931/ MTV
JACKASS reg. 688.749 y 688.748 / FASHIONISTA MTV reg. 706.556/ MTV
TIMEZONE reg. 709.324 y 709.325/ HOTEL MTV reg. 745.891/ PILOTO MTV
reg. 747.043/ MTV VIDEO MUSIC AWARDS reg. 736.497, 736.496 y 736.495/
MTV BARRIO 19 reg. 749.318/ MTV MUSIC TELEVISION reg. 754.251,
751.807, 751.808, 754.861/ LOS QUE MIRAN MTV VEN COSAS QUE LOS
DEMAS NO PUEDEN reg. 810.544 y 812.782/ MTV reg. 810.543 y 819.938/
MTV SEMANA ROCK reg. 810.542/ MTV HITS reg. 823.223, 823.224/ MTV
JAMS reg. 823.225 y 823.226/ EL 20 DE MTYV reg. 833.104/ MTV SELECT reg.
831.249/ MTV BEST SHOW EVER reg. 823.417 y 823.416/ MTV MUSIC
TELEVISION reg. 829.464 y 829.477... los servicios que presta mi representada en
relacion a su marca MTV, se refiere a servicios de mdsica, television y audiovisual
en general. Hay que mencionar que la solicitante, no posee solicitud o registro
marcario alguno en el cual fundamente su solicitud y, llama la atencién la
coincidencia en el término MTV, puesto que no se trata de un termino comun, sino
que por el contrario, se trata de un termino bastante distintivo, que es reconocido
por los usuarios de internet.

Segin el representante de Multivisual Chile S. A., dedicada a servicios
audiovisuales, llegd a la expresion mtv, como una abreviacion de Multivision, lo
que sorprende enormemente, puesto que dado su giro, realmente resulta inaudito
gue no haya conocido MTV, como gran empresa audiovisual. EI hecho de agregarle
la expresién Chile a un nombre de dominio que corresponde precisamente a una
marca famosa marca tanto en Chile como en el extranjero, no le otorga mayor
distintividad a éste y asi se ha estimado por la jurisprudencia de diversos arbitros en
la materia en relacion a otros dominios.

En efecto, se estableci6 en la resolucion del arbitro designado en la relacion a la
revocacion del dominio aolchile.cl lo siguiente: “cito...Existe cierto consenso
nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infraccion a
las marcas registradas, cuando los nombres de dominio puedan causar confusién
entre los consumidores, y lo anterior se aplica especificamente cuando se esta en
presencia de las marcas notorias, es decir, aquellas ampliamente reconocidas por



Vi.

Vil.

viii.

la mayoria de las personas en un mercado particular para identificar un bien o
servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a
veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que la marcas, y
no sélo como localizadores de direcciones IP...”El hecho de haberse incluido el
término “Chile” en el nombre de dominio en nada disminuye la confusion que se
produce con el nombre AOL, ya que el elemento esencial y caracteristico del
nombre pedido es “aol”. Claramente los argumentos expuestos son aplicables al
presente caso.

En consecuencia, nos parece que el solicitante no puede pretender usar como
nombre de dominio una marca ya registrada y conocida hace muchos afios por los
consumidores en relacién a mi mandante y no habiendo “creado” por su parte algin
signo para identificarse.

Es por ello que claramente se puede apreciar que mi mandante tiene un mejor
derecho al nombre de dominio mtvchile.cl, no teniendo Multivisual Chile S. A.
fundamento alguno para el mismo. No basta ser el primer solicitante de un dominio
para tener mejores derechos sobre él y, como se puede apreciar la fama de la marca
MTYV hacen que los consumidores la identifiquen con mi representada y no con un
tercero, siendo la adicién del termino Chile irrelevante en éste sentido, ya que se
recalca la presencia de MTV en nuestro pais a su nombre de Viacom, pero no
permite que este dominio a nombre de otra persona sea reconocido por los usuarios,
sin que estos caigan en errores o confusiones.

Cabe sefialar que el nombre de dominio permite la adecuada identificacion en la red
y constituye una verdadera “direccion electronica” mediante la cual los usuarios
conocen e identifican a una determinada empresa 0 persona y, por consiguiente un
usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente
pagina. Es asi como un consumidor de servicios “MTV” pretende encontrar en esta
pagina un producto o servicio con ese nombre y no un producto o servicio distinto u
otra empresa absolutamente diferente, lo que ocurre en el presente caso.

De acuerdo al derecho comparado asi como también a la jurisprudencia relativa a
nombres de dominio, se ha tomado claramente la relacién entre nombres de
dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas
caracteristicas, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los
diversos servicios bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende,
al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta
precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como
dominio.

Asi también, de acuerdo a la politica uniforme de resolucion de conflictos “UDRP”
desarrollada por ICANN, se reconoce como aspecto fundamental para la resolucion
de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo n cuestion y
en su titulo preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento
de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la
parte demandante tiene derechos.

Tales criterios han sido recogidos por el reglamento de NIC Chile y, por
consiguiente, si se asignara el nombre de dominio a Multivisual Chile S. A., ello
causaria graves confusiones entre los consumidores. En efecto la asignacién del
dominio “mtvchile.cl” al primer solicitante constituiria una causal de error y
confusion, entre el publico consumidor que contradice el espiritu de la normativa
marcaria vigente. De esta manera, es fundamental que la asignacién del dominio de
autos proteja los intereses de mi representada, adquirido luego de arduos esfuerzos
a lo largo de afios de trabajo. En definitiva, de acuerdo a los antecedentes



expuestos, la marca “MTV” se asocia claramente con mi mandante, y se puede
apreciar que nuestra representada es la titular del mejor derecho para la obtencion
del nombre de dominio en disputa en autos.

7. Al efecto acompafia los siguientes documentos:
i.  Fotocopia del poder
ii. 38 paginas relativasa MTV

8. Que con fecha 20 de enero del 2009, se resuelve: Al Escrito: Delega Poder, se resuelve;
Teéngase presente. Al Escrito: Demanda arbitral por asignacion de nombre de
dominio, se resuelve; A lo principal: Se tiene por presentados los argumentos e
intereses sobre el nombre de dominio en disputa; Al primer otrosi: Por
acompanados bajo apercibimiento del 346 N° 3 del C. P. C. Se tienen por pagados
los honorarios arbitrales. Se deja constancia que vencido el plazo la parte que es
primer solicitante, no realizé presentacion. Segun el punto 3 de las normas del
procedimiento fijadas, se otorga un plazo de 10 dias habiles para observaciones y
comentarios a los escritos y pruebas.

9. Que con fecha 09 de marzo del 2009, se resuelve: Que vencido el plazo otorgado, se
deja constancia que no hubo presentacion alguna por ninguna de las partes. Segun el
punto 4 de las normas del procedimiento, citese a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

i.  Que de acuerdo al reglamento y jurisprudencia de NIC CHILE, los nombres de
dominio en conflicto deben asignarse a quien acredite un mejor y legitimo derecho.

ii. Que la expresion MTV corresponde a una marca famosa y notoria con
reconocimiento mundial

iii.  Que de acuerdo al art 14 del reglamento, es obligacion del primer solicitante velar
por que el nombre de dominio que se solicita no vulnere los derechos de terceros
validamente adquiridos. En esta linea, dado el rubro de la primera solicitante, ésta
debid estar particularmente sensible sobre la existencia de la marca famosa MTV,
ya que si para una persona no vinculada al rubro resulta inmediatamente
reconocible dicho signo, con mayor razén lo ha de ser para quien se dedica al rubro
en cuestion.

iv.  Que la segunda solicitante ha acreditado fehacientemente la titularidad sobre el
signo MTV

v.  Que la segunda solicitante definitivamente no acreditd fundamento alguno que la
posicione como poseedora de un mejor derecho. En esa linea este sentenciador
revisd la base de datos del Ministerio de Economia para verificar si existia una
marca comercial a nombre del primer solicitante, ejercicio que dio un resultado
negativo.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio MTVCHILE.CL al sequndo solicitante.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC
Chile.




Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Carolina Jara RUT:
13.715.557-5 y dofia Rosa Gemita Tramol Véasquez, RUT: 14.180.375- 1, ambas de mi

mismo domicilio.

Gonza]o Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador

Carolina Jara Castro Rosa Gemita Tramol Vasquez
13.715.557-5 14.180.375-1



