TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.

Juez Arbitro

Arbitraje: PONTEWOW.CL
Rol No. 057-2007
OF NIC: OF. 07067

En Santiago, a 8 de Mayo de 2007

Que dofia MANUELA DONOSO LAMAS, siendo también su contacto administrativo,
domiciliada en Los Hibiscos 1030, Concon, Vifia del mar, solicité con fecha 24 de Septiembre
de 2006, el nombre del dominio “pontewow.cl”, y que los sefiores PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, representada por Sargent & Krahn, cuyo contacto
administrativo es dofia Sandra Seguel, ambos domiciliados en Andrés Bello 2711, Piso 19, Las
Condes, Santiago, solicitaron con fecha 2 de Octubre de 2006, el mismo nombre de dominio
“pontewow.cl”;

Que mediante Oficio OF07067, de NIC Chile, se designé a la suscrita como Arbitro para la
resolucion del conflicto sobre el referido nombre del dominio “pontewow.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeifiarlo fielmente, se citdé a las
partes, mediante resolucién, de fecha 12 de Enero de 2007, a una audiencia de conciliacién o de
fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 2 de Febrero de 2007, a las 11.30 horas, en el
despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, Of. 1108, piso 11,
Providencia, Santiago, notificAndose dicha resolucién por carta certificada a las partes y a NIC
Chile;

Que con fecha 2 de Febrero de 2007, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con la
asistencia de don Oscar Molina Diaz, en representacion de PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE y en rebeldia de dofia Manuela Donoso Lamas;

Que en la misma fecha comparece dofia Maria Luisa Valdés Steeves por Pontificia Universidad
Catdlica de Chile, en lo Principal: asume patrocinio y poder; al Primer Otrosi: delega poder; al
Segundo Otrosi: acompafia documentos y al Tercer Otrosi: pide se tengan presente nuevas
direcciones electrénicas, a todo lo cual este Tribunal proveyd, a lo Principal, al Primer Otrosi y al
Tercer Otrosi: téngase presente; y al Segundo Otrosi: por acompaifiado documentos con citacion;
Que al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8, Inciso 4°,
anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fij6 el
procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levant6
Acta, dandose por notificada personalmente la parte asistente y notificindose via e-mail a la parte
inasistente;

Que con fecha 21 de Febrero de 2007, comparece don Matias Somarriva Labra, en representacion
de Pontificia Universidad Catdlica de Chile, y en lo principal solicita se asigne el nombre de
dominio a su representada en base a lo siguiente: La Pontificia Universidad Catolica de Chile fue
fundada el afio 1888, por decreto del Arzobispado de Santiago. La universidad es una institucion
privada con aportes del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades, divididas en cuatro
Campus que acogen a 21.363 estudiantes. Forman parte de la Universidad Catélica de Chile,
entre otros, un Canal de Television de cobertura nacional, Canal 13, el cual corresponde a uno de
los canales mas tradicionales e importantes de la Television Chilena. Asi se puede sefialar que la
Pontificia Universidad Catdlica de Chile ha creado una tradicion de prestigio y excelencia
académica, colaborando con el crecimiento de nuestro pais al educar y formar profesionales de
alto nivel académico.

Como se ha sefialado Pontificia Universidad Catélica de Chile es propietaria de uno de los
canales de television mas importantes de Chile. Consciente que la irrupcién de Internet ha
significado un cambio en la forma en que el publico accede a la informacién, ha creado un portal
de Internet dirigido a un publico joven con informacién relativa a musica, juegos, recitales y
actualidad. La direccion de dicho sitio web es wow.cl, y es conocido bajo el mismo nombre,
siendo una expresion facil de recordar y que sugiere asombro ante las caracteristicas novedosas
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visitantes durante la segunda quincena de enero de 2007, y a la fecha registra mas de 40.000
usuarios inscritos con clave propia para acceder a servicios adicionales en el referido portal. En
definitiva, el signo WOW identifica un conocido producto y popular portal de Internet, que goza
de gran popularidad entre el publico y constituye un referente en Internet relativo a la musica y
entretencion.
Reforzando aun mds su pretension, sefiala que su mandante es duefio de los siguientes nombres
de dominio: wow.cl; wowbandaancha.cl; wowgames.cl; wowjuegos.cl; wowmusic.cl;
wowmusica.cl; wowringtones.cl. y los siguientes registros marcarios: - Registro N°758.498
WOW! (denominativa) para distinguir servicios en clase 38;. Registro N° 758.492 “WOW!
BANDA ANCHA” (denominativa) para distinguir servicios en clase 38; Registro N° 758.494
“WOW! GAMES” (denominativa) para distinguir servicios en clase 38; Registro N°758.493
“WOW! MUSIC” (denominativa) para distinguir servicios en clase 38; Registro N° 758.497
“WOW! RINGTONES” (denominativa) para distinguir servicios en clase 38.
Sefiala que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada
usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique efectivamente corresponda a dicha
entidad, organizacién o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet
carecerfa de sentido y se transformarfa en un instrumento confuso, caético y de escaso valor
comercial. El uso de nombres del dominio que se vinculen a una organizacién o persona
determinada se hace indispensable para el correcto y eficiente funcionamiento de la misma.
Considerando el uso masivo de Internet, y la importancia que tiene como medio de comunicacién
y, tomando en cuenta que la marca “WOW!” se usan efectivamente para distinguir un conocido
portal de Internet, resulta evidente que el publico consumidor relacionara dicho nombre de
dominio con su representada y con la posibilidad de acceder a través de dicho sitio al portal de su
mandante.
Argumenta, también, que en los ultimos afios se ha efectuado una inmediata y légica relacion
entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, los nombres de dominio comparten un
sinnumero de aspectos, caracteristicas y propositos con las marcas comerciales, de tal forma que
permiten sostener que los nombres de dominios, ademés de de la funcién técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que
se ofrecen via Internet. El propésito de los nombres de dominio es la identificacién adecuada de
su titular y como légica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado
virtual de la red Internet. El 1 de Enero de 2000, entr6 en vigencia la Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la ICANN, que reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion de dichos conflictos la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestiéon. Asimismo, en la OMPI en el Informe Final asi como en las
Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas preguntas relacionadas con el UDRP establecen que en
el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se debe considerar circunstancias tales
como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial. Todos estos
criterios han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En este
caso sefiala el nombre de dominio en disputa es engafiosamente similar a la marca de su
mandante.
Cita también los criterios de mejor derecho por el uso empresarial legitimo, criterio de identidad
y €l Convenio de Paris, articulo seis bis. Al primer Otrosi: asume patrocinio y poder; Al Segundo
Otrosi:’acompafia copias impresas de certificados de registros marcarios en Chile obtenidos del
sitio www.dpi.cl, y copia impresa de registros de nombres de dominio obtenidos del sitio
www.nic.cl, a todo lo cual este Tribunal proveyé: a lo principal: por presentadas las
argumentaciones; traslado por el término de 5 dias; al Primer Otrosi: téngase presente; al
Segundo Otrosi: por acompafiados documentos, con citacion;
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Que con fecha 6 de Marzo de 2007 se recibi la causa a prueba por el término de de cinco dias y
se fij6 como punto de prueba el siguiente: acreditese la existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho alegado;

Que con fecha 13 de Marzo de 2007 comparece don Matias Somarriva Labra, en representacién
de Pontificia Universidad Catélica de Chile, quien en lo principal acompafia copias del sitio Web
www.wow.cl y CD en el cual consta el comercial emitido por su representada en televisién
respecto al sitio Web www.wow.cl, y en el Otrosi reitera como medios de prueba los documentos
acompafiados con fecha 21 de Febrero de 2007, a todo lo cual este tribunal proveyé: a lo
principal: por acompafiados documentos con citacion; otrosi: téngase presente.

Que con fecha 26 de Marzo de 2007, atendido el mérito del proceso, se cité a las partes a oir

sentencia;
Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que dofia Manuela Donoso Lamas tiene calidad de primer
solicitante del nombre del dominio pontewow.cl, puesto que lo solicité en forma previa a
la pontificia Universidad Catolica de Chile, quien tiene, en consecuencia; la calidad de
segundo solicitante;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacién para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para
la resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad,
los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente
adquiridos respecto de terceros;

3.~ Que, ademds, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio
especial resumido en la expresion inglesa “first come first served”, que significa que a
falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el
derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

4.-  Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los é&rbitros competentes para la resolucién de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislaciéon procesal
civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le
dictaren;

5.~ Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracciéon por
ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho
material que constituya dicha infraccion;

6.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos,
atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la
naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestion en estos autos y el
interés de las partes respecto de ella;

7.-  Que es un hecho cierto que la expresion “Pontewow”, que constituye el nombre del
dominio en conflicto en estos autos estd estructurada en base a dos vocablos, uno en

lengua castellana y el otro en inglés, ambos con un significado claro y preciso, gl primero
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a una de las formas verbales del verbo “poner” y el segundo a una expresion inglesa que
expresa asombro positivo equivalente a la expresién “;OH!.

8.-  Que lo antes expresado significa que estos vocablos al no ser creacién intelectual
de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo
contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro
ordenamiento juridico en relacion al uso y adquisicién de derechos sobre denominaciones
existentes para ser aplicadas en actividades comerciales;

9.-  Que lo antes expresado es sin perjuicio que el analisis para la resolucion de este
conflicto se debe hacer en relacién al conjunto en base al cual se estructura el nombre del
dominio y no en base a los elementos que lo componen aisladamente considerados;

10.-  Que de los antecedentes que rolan en el proceso ninguno de las partes en este
conflicto ha demostrado tener algiin derecho en relacién al conjunto “pontewow”;

11.- Que de lo antes expresado este sentenciador deduce que en el caso de autos no
existe infraccion a derechos validamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo
contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legitimo al nombre de dominio en
cuestion, con la sola presentacion de su solicitud;

12.- Que no existiendo infraccion a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto
este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la
expresion inglesa “first come, first served”, conforme a las normas de prudencia y
equidad del sentenciador;

13.- Que al aplicar el principio especial resumido en la expresién inglesa “first come —
first served” y las normas de prudencia y equidad, a este Sentenciador le corresponde
determinar si existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo
solicitante; v

14.- Que en el caso sublite se presume la buena fe del primer solicitante, en base a los
principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha acreditado
ningun hecho material que demuestre mala fe;

15.- Que, en consecuencia, cabe a este tribunal dilucidar si la Pontificia Universidad
Catolica de Chile, posee un mejor derecho al nombre del dominio en cuestion;

16.-  Que, al respecto, el segundo solicitante acompafié copias impresas de Registros
de Marcas, en diferentes clases del Clasificador de Productos y Servicios para el Registro
de Marcas y de nombres de dominio, que incluyen la expresion “wow”, aisladamente
considerada, como en conjunto con otras expresiones ;

17.-  Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias del sistema de nombres de
dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas comerciales;

18.-Que en materia de nombres del dominio, como signos identificadores, existe una
limitacion en el sentido que, un mismo nombre, sélo puede ser asignado a un usuario;

19.-  Que la limitacién antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres
del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregacion o sustitucion a
una expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, tal como
ocurre en el caso de autos;

20.- Que, lo anterior se evidencia por el hecho que este arbitro ha constatado;
personalmente, en la pagina web de Nic Chile www.nic.cl, que existen numerosas
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asignaciones de nombres del dominio, que incluyen la expresién “wow” en conjunto con
otro vocablo, y tales son por ejemplo: elitewow.cl, a nombre de Gonzalo Vladimir
Troncoso Olchevkaia; oraculowow.cl, a nombre de José Luis Ilabaca Orellana;
wowchileorg.cl a nombre de Maria Andrea Ilabaca Searle; wowlatino.cl a nombre de
Karen Pamela Salort Chavez, entre otros;

21.- Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que no existe por parte
del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que
lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el mismo no acreditan mala fe del
primer solicitante, por lo que este tribunal estima que en el caso de autos se aplica
plenamente el principio especial desarrollado en materia de nombres de dominio, en
inglés, “First Come First Served”;

22.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, ANEXO 1, Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje y el articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE: asignese el dominio
pontewow.cl, a la primer solicitante dofia MANUELA DONOSO LAMAS.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de
NIC Chile, firmese la presente resolucion por las Testigos, dofia Gabriela Segovia V. y
dofia Joyce Slight O. para estos efectos y remitase el expediente a NIC Chile.

@guwu Seygre V.

abriela Segovia V.
Testigo
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