rojito.cl

En Santiago, a 11 de Enero de 2006.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF05384, de 21 de Octube 2005, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion weagkitraje, a fin de resolver el conflicto
entre Jaime Alexander Lamas Tabja y Television dtedi de Chile, por la demanda de
revocacion presentada por esta ultima, del nomdiiochinio rojito.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que rola addjey 3.

3.- Documento de fojas 4, consistente en copiangglsaje via correo electronico, enviado
por Nic Chile, con fecha 21 de Octubre de 2005, wdoando la designacion del arbitro
para resolver el conflicto por la revocacion dehboe de dominio rojito.cl

4.- Demanda de fojas 6 y siguientes, presentagaNintChile, por Television Nacional de
Chile, en la cual se solicita la revocacién del oo rojito.cl, y documentos que la
acompanan.

5.- Resolucion de fojas 13, de 27 de Octubre dé,2p06r la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a compdoen las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

6.- Copia de la carta de notificacion dirigida & peartes y a Nic Chile, dando cuenta de la
aceptacion de este arbitraje, de 27 de Octubr®@®, 2jue rola a fojas 14.

7.- Documentos de fojas 15 y 16, en los que comstase envié a las partes por correo
certificado, con fecha 27 de Octubre de 2005, l@icacion de que tratan los nameros
anteriores.

8.- A fojas 17, rola copia del mensaje de corresctebnico, de 28 de Octubre de 2005,
mediante el cual se comunica la aceptacion deagstizaje a Nic Chile y a las partes, y se
les envia copia de los documentos de fojas 13y 14.

9.- Documento de fojas 18, consistente en copianggisaje de correo electronico de Nic
Chile a las partes y al arbitro que suscribe, dde8®ctubre de 2005, comunicandoles que
ha tomado conocimiento de mi aceptacion como arpdra este caso.

10.- Documento de fojas 19, consistente en poaegado por el sefior Miguel Angel Lara
Elias, en su caracter de representante legal cwogado jefe de Televisién Nacional de
Chile, confiriendo poder o mandato judicial al abdg sefior Hernan Triviio Oyarzun,
para asumir la representacion de esa empresaecoasst

11.- Acta del comparendo de fecha 21 de Noviembr2(d5, celebrado con la asistencia
de ambas partes, en el cual se fijaron las norroatamue regira este procedimiento, que
rola a fojas 20 y 21.

12.- Documento que dan cuenta del pago de los hoaosrarbitrales, de fojas 22 y 23.

13.- Documento de fojas 24 y 25, consistente esctigcion del mensaje de correo
electréonico enviado por Nic Chile al arbitro ques@ibe, transmitiendo un mensaje



enviado a esa entidad por el sefior Jaime Lamasesplo su molestia por haber iniciado
la audiencia de fojas 20, con retraso.

14.- Documento de fojas 26, consistente en fot@cdpila solicitud No. 612.235, de 26 de
Junio de 2003, de registro de la marca “ROJITOleeclase 38, pedida por Television

Nacional de Chile, en la cual se menciona mediangeanotacion manuscrita, que ha sido
aceptada con fecha 18 de Noviembre de 2003 y radéstcon el No. 681.988, el 29 de

Diciembre de 2003.

15.- Documento de fojas 27, consistente en fot@cdpila solicitud No. 690.492, de 10 de
Junio de 2005, correspondiente a la marca “ROJIg€dlida para servicios de la clase 41,
por Televisién Nacional de Chile.

16.- Documento de fojas 28, consistente en fot@cdpila solicitud No. 690.493, de 10 de
Junio de 2005, correspondiente a la marca “ROJIj&dlida para las clases 9, 16, 25y 30
por Televisién Nacional de Chile.

17.- Documentos de fojas 29 a 69, consistentesottdpias de distintos recortes de
prensa, en los que se hace alusion al programa afievidion Nacional de Chile
denominado “Rojito”.

18.- Escrito de fojas 70 y siguientes, consistentelemanda de revocacion del nombre de
dominio rojito.cl, presentada por Television Naebde Chile, en la cual se acompaifian
los documentos agregados de fojas 26 a 69.

19.- Resolucién de fojas 73, de 28 de Noviembr@@ib, en la cual se ordend que para
resolver, previamente debian acompafarse copi@sdedcumentos, de acuerdo con lo
seflalado en el punto 5 de las normas de procedonigadas en el comparendo de 21 de
Noviembre de 2005, y su notificacion a las partesliante mensaje de correo electrénico,
de 28 de Noviembre de 2005, de fojas 74.

20.- Resolucién de 29 de Noviembre de 2005, desf@fm proveyendo la presentacion
hecha por la parte de Television Nacional de Ghil@orgando traslado de la misma, y su
notificacion a las partes mediante mensaje de @aalectronico de 29 de Noviembre de
2005, que rola a fojas 76.

21.- Resolucion de fojas 77, de 22 de Diciembr@@fb, en la cual se deja constancia que
la demandada no ha contestado la demanda de r@woc®ntro del plazo fijado, el cual se
encuentra vencido y se cita a las partes a oieseiat y su notificacion a las partes,
mediante mensaje de correo electronico, de 22 derbre de 2005, cuya copia rola a
fojas 78.

22.- Copia de un mensaje de correo electronicagidir por el sefior Jaime Lamas al
arbitro, con fecha 23 de Diciembre de 2005, desf@@ y la respuesta respectiva de fojas
80.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio Television Naaiale Chile, como demandante, Rut No.
81.689.800-5, con domicilio en Avenida Bellavistd90, Providencia, Santiago, y don
Jaime Alexander Lamas Tabja, como demandado, Rui®671.468-1, con domicilio en

Cauquenes 75, Nufioa, Santiago.



Il.- Que el asunto materia de este arbitraje com®a pronunciarse sobre la demanda de
revocacion del nombre de dominio rojito.cl, inszrit nombre del sefior Jaime Alexander
Lamas Tabja, presentada por Television Nacion&lidke.

lll.- En su escrito de fojas 70, la parte de Ted@n Nacional de Chile funda su demanda
en las normas contenidas en el Reglamento paraumtidghamiento del Registro de

Nombres del Dominio CL y en particular en lo disgtoeen los Articulos 20 y 22 de dicho

Reglamento, y en el hecho de que dicha empresduks de las marcas comerciales

“ROJITO” solicitud de registro No. 690.493, parataiguir productos de las clases 9, 16,
25y 30; “ROJITO” solicitud de registro No. 690.4%fara distinguir servicios de la clase
41; “ROJITO” registro No. 681.988, de fecha 29 deiéinbre de 2003, para distinguir

servicios de la clase 38, del Registro de MarcaBrdpiedad Industrial del Ministerio de

Economia, Fomento y Reconstruccion.

Sefialan ademas que la denominacion “ROJITO” cavrep e identifica a un exitoso
programa de Television Nacional de Chile, del mistambre y que se exhibe en su sefial
nacional, internacional y via Internet.

En razon de lo anterior, Television Nacional del€leistima que han sido gravemente
afectados sus derechos por la asignacion del nodgbdminio “rojito.cl”, puesto que la
similitud entre ambas denominaciones producirarfusién y asociaciones erréneas entre
los usuarios de Internet.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en lbigwo 6, 20, 21 y 22 del Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombre @ehidio CL, solicitan la revocacion de
la inscripcion del dominio “rojito.cl” pedido poi sefior Jaime Alexander Lamas Tabja,
dado que dicha inscripcion afecta gravemente lascties de Television Nacional de
Chile, titular de la marca comercial “ROJITO”.

Al efecto, acomparfian los documentos ya citadosaycurta de video VHS que contiene un
capitulo del programa producido por y de propiedadTelevisibn Nacional de Chile,
denominado “ROJITO”.

IV.- Que en el mensaje dirigido por el sefior Jalmenas a Nic Chile, con fecha 21 de
Noviembre de 2005, y trascrito por ese organisndrlatro, cuya copia rola a fojas 24, el
demandado expresa su protesta porque la audieelcdiad21l de Noviembre de 2005, se
inici6 con 9 minutos de retraso, tiempo en el calaanzé a llegar a la audiencia el
representante de Television Nacional, que no habieurrido a la hora.

El sefior Lamas agrega que “solicité que se dejarstancia en este hecho, en el
“comparendo, situacion que asi sucedid. Debidaaisgggular forma de actuar, ya que 9
“minutos es tiempo suficiente que tenia el arbip@ra preguntarme si aceptaba la
“revocacion de mi dominio (situacion que es impkily dictar una resolucion para dejar
“sin efecto la revocacion solicitada por la conénd@, es que solicito dejar nulo el
“comparendo y definitivamente asignarme el dominjdo.cl.

“No quiero pensar de mala forma, pero si el progastdinia, me daria la impresion que
“los arbitros no actidan en la misma forma paraddda partes, ya que los “pequefos”
“usuarios estaremos siempre en desventaja antgrdasles empresas, que como es este
“caso, quieren revocar una asignacion de dominie, fyge solicitada cumpliendo de mi
“parte, todas las condiciones propuestas por Nic”.

Posteriormente, en el mensaje de correo electrdtiraggido por el sefior Jaime Lamas al
arbitro, con fecha 23 de Diciembre de 2005, resjmid a la notificacion enviada por el
suscrito de la resolucidn en la que se cita a dep a oir sentencia y cuya copia rola a



fojas 79, sefiala: “me gustaria saber qué instaerago para reclamar por su actuacion,
“debido a que Ud. ha sido designado en varios imbodl en los que Television Nacional ha
“estado involucrado. Ademas, su actuacion en elpawemdo, al esperar por mas de 10
“minutos a la parte contrario, me parecid muy padecuado e imparcial.

“Agradeceré que me informe cuales son los pasosgairs ya que estoy dispuesto a
“contratar a una abogado para que se haga carg@stdecaso, ya que la publicidad que
“puede tener es insospechada’.

V.- Con los documentos de fojas 26, 27 y 28, ne@taljos por la contraria, se tendra por
acreditado que los sefiores Television Nacional ddeCson titulares de la marca
“ROJITO, registro No. 681.988, de 29 de Diciembee2003, inscrita en la clase 38, que
corresponde, entre otros, a los programas de s&davwy también titulares de las solicitudes
No. 690.492 y No. 690.493, de 10 de Junio de 2@@5Ja marca “ROJITO” pedida,
respectivamente, en la clase 41 y en las clases 25 y 30.

VI.- Con los documentos 29 a 69 se tendra por @ed que el programa emitido por
Television Nacional con el nombre “ROJITO” tieneauamplia cobertura en la prensa
nacional escrita.

VIl.- Con lo sefalado en los nUmeros anteriorespabcimiento personal del sentenciador,
y siendo un hecho publico y notorio que Televisiacional de Chile ha emitido un
programa de television con el nombre “ROJITO”, eadta por acreditado que el nombre
del programa es de alta difusion y la marca corakreispectiva tiene el caracter de un
signo notorio y ampliamente difundido en el pais.

VIIl.- Que los argumentos dados por el demandadel @mensaje que se reproduce a fojas
24 y en los que insiste en su mensaje de fojadetien ser desechados por improcedentes.

En efecto, el demandado pretende que si la audiatei2l de Noviembre de 2005, se
hubiese realizado puntualmente a la hora, el reptaste de Television Nacional aun no
habia llegado, y en esa circunstancia, el arbigtmicdhaberle preguntado “si aceptaba la
revocacion” del dominio y “dictar una resolucionrgadejar sin efecto la revocacion
solicitada por la contraparte” en circunstancias @@ proceder no puede ser adoptado por
el arbitro.

En efecto, el Articulo 8, inciso 3° del Procediniede Arbitraje, contenido en el Anexo 1
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Regatacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, establece categmente que la audiencia se
celebrara con la parte que asista, y en ella ldegpastableceran en conjunto con el arbitro
designado, el procedimiento arbitral a seguir.

El inciso siguiente sefala que “para el caso enrgonguna de las partes en conflicto
comparezca a la audiencia, el arbitro emitira @wsalucion que ordene que el dominio en
disputa se asigne al primer solicitante, o que aptemga su actual asignaciéon, en caso de
solicitud de revocacion”.

En este caso, el demandado, sefor Jaime Alexarsead Tabja, se encontraba presente
en la audiencia, desde su inicio, razon por la égtd tuvo comienzo inicialmente con su
sola presencia, incorporandose luego el representdana parte demandante.

De acuerdo con la norma transcrita de la reglamimaertinente, encontrandose una de
las partes en la audiencia, es obligatorio paéaletro fijar las normas de procedimiento; y
esas hormas, en la practica, corresponden a umalBestandar que maneja cada arbitro,



siendo absolutamente indistinto si en la respectiydiencia se encuentra presente sélo una
de las partes o ambas.

Encontrandose una de las partes presentes en ienaiag el arbitro estda impedido de
aplicar el inciso 4° del No. 8 de las Normas delcBdimiento de Mediacion y Arbitraje, y
en cambio debe aplicar el inciso 3°, que lo obligzelebrar la audiencia con la parte que
asista.

Sobre este particular existe una jurisprudencidsitaa en la resolucion de 30 de Julio de
2004 de la llustrisima Corte de Apelaciones dei8got en el recurso de queja Rol No.
4600/2004-resolucion 93092, en cuyo consideranderte se sefiala “Que, de conformidad
a lo dispuesto en el Articulo 8 del Reglamento par&uncionamiento de Nombres del
Dominio CL y Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacy Arbitraje, si no asisten las
partes, se otorgara el dominio en disputa a lagransolicitante, bastando con que asista
alguna de las partes para que el arbitro dictenteisias de procedimiento que regira el
arbitraje” .

Adicionalmente a lo anterior, el arbitro arbitradar es un tribunal de derecho estricto y
tiene la obligacion de resolver conforme le indiguesentido de justicia y equidad.

Al respecto se debe considerar que, si bien la aoeglamentaria es clara, al tratarse de un
caso de demanda de revocacién de un nombre de idoynimo estar frente a una disputa
por la inscripcion de un dominio, el procedimierge inicia ante Nic Chile con la
presentacion de la demanda por parte de quien imapeigdominio inscrito.

En este caso, la demanda presentada ante NiceTklia 8 de Septiembre de 2005 y con la
que se inicia este procedimiento, rola a fs. @uyisntes de los autos.

En consecuencia, es evidente que al haber ejesuidacion en forma oportuna y del modo
como lo exige en su articulo 21 la reglamentaciéninente, el demandante se encuentra
presente en el juicio.

IX.- La peticién del demandado, en consecuenciajudeencontrandose éste presente en el
comparendo, el arbitro debié haber simulado queeaaeto no asistia ninguna de las partes
y en consecuencia haber dictado una resolucionemignido la asignacion del dominio de
inmediato, es improcedente, y no se aviene a lamegntacion a la cual debe ajustarse la
tramitacion de estos procesos, por lo que procadfearar toda alegacion de esa parte, en el
sentido expuesto.

X.- En cuanto al reclamo formulado por el demandaiisu mensaje de fojas 79, “debido a
gue usted ha sido designado en varios conflictdesgue Television Nacional ha estado
involucrado”, cabe hacer presente que en el nuBatel Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje se sefala que “si en la audiencia de awddih no se lograra la resolucion del
conflicto, en el acto se consultara a las partexserdan la designacion de un arbitro. En
caso que no exista acuerdo al respecto, o bieh @se de ausencia de una de ellas, Nic
Chile procedera a enviar una nomina de arbitroa gae los solicitantes puedan tachar a
un méximo de tres integrantes de ella dentro delgptie cinco dias habiles”.

En consecuencia, las partes tienen el derecho lairegctachar el nombre de hasta tres
arbitros de la ndmina respectiva que le envia NideCdentro del plazo sefialado en la
norma citada.

Si el demandado no obrd de esa forma en el monm@duno o no incluyé al suscrito
entre los arbitros tachados, su reclamo resulteaahxdemporaneo.



Sin embargo, en el aspecto de fondo, el reclambiéres injustificado puesto que nunca
se ha considerado como una causal de implican@ausacion de un juez, el que una de
las partes haya litigado con anterioridad frendéé a

Una peticion en tal sentido, resulta completameatente de fundamento.

A modo de ejemplo, consideremos soélo un caso cigaifyde la vida real: en Chile existen
seis Administradoras de Fondos de Pensiones aatiaszpara operar en el mercado.

Esas seis entidades son los Unicos demandantesdes tos juicios por cobro de
obligaciones previsionales impagas, que se tramaitéa los tribunales respectivos.

Si un Juez se viera impedido de resolver un aspotcuanto el demandante ha litigado
antes frente a su tribunal, en Chile serian neicegdtes de tribunales que conocieran el
cobro de deudas previsionales impagas.

La pretension resulta a todas luces absurda yskttambién rechazada de plano.

Xl.- Que aun cuando comparecid al proceso, el ddadm no presenté argumento ni
prueba de ninguna especie con respecto al fondasteito debatido, por lo cual resulta
imposible conocer sus motivaciones, propdsitos ramldmentos para haber solicitado el
nombre de dominio en disputa; de modo tal que raleseiador resulta imposible conocer
qué derechos pudo haber pretendido tener sobrea diehominacion al momento de
solicitar su inscripcion como nombre de dominio.

XIl.- Conforme a lo dispuesto en el No. 20 de lgRmentacion para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, “toda paeessmatural o juridica que estime

gravemente afectados sus derechos por la asigndei?am nombre de dominio podra

solicitar la revocacion de esa inscripcion, fundat@edo su peticion segun lo dispuesto en
el Articulo 21 de la presente Reglamentacion”.

XIIl.- Que el Articulo 22 de la Reglamentacion palaFuncionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL establecen que es causawiacion de un nombre de dominio
el que su inscripcidén sea abusiva, o que ella bad@realizada de mala fe “la inscripciéon
de un nombre de dominio se considerara abusivadous@& cumplan las tres condiciones
siguientes:

a).- Que el nombre de dominio sea idéntico o emgmfiente similar a una marca de
producto o de servicios sobre las que tiene deseehoeclamante, o a un nombre por el
cual el reclamante es reconocido.

b).- Que el asignatario del nombre de dominio mgyaederechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio, y

c).- Que el nombre de dominio haya sido inscrige wtilice de mala fe”.

XIV.- Que en el caso de autos el nombre de domsalta idéntico a la marca registrada
de propiedad de los sefiores Television Nacion&hdke, por lo que se cumple el supuesto
de la Letra a) del inciso 2° del Articulo 22 d&keglamentacion antes citada.

XV.- Que, tal como ha sido ya expuesto, el asigiatdel nombre de dominio no ha
demostrado tener ningun derecho o interés legitiotorespecto del nombre de dominio
pedido; por lo que, encontrandonos también freées#tuacion descrita de que se trata de
una marca notoria y el nombre de un programa éeisébn ampliamente difundido a nivel



nacional, solo cabe concluir que el sefior Jaimeakider Lamas Tabja no tiene derechos o
intereses legitimos con respecto al nombre de donfijito.cl”, por lo que se da
igualmente la circunstancia descrita en la letraddl) inciso 2° del Articulo 22 de la
Reglamentacion que se comenta.

XVI.- Que tratdndose, como ya se ha reiterado, rie expresion idéntica a una marca
registrada famosa y notoria y que corresponde albn® de un programa de television,
protegido también por derechos de propiedad irttedecno cabe sino concluir que el
demandado lo inscribi6 de mala fe, es decir, aesalais de estarse aprovechando de un
nombre ajeno, con amplia difusion y publicidad.

Conservarlo en su poder es una forma de haceralsoismo, ain cuando no tuviera una
pagina web en la que utilizara ese nombre de doranino direccion electrénica.

Inscribir un nombre de dominio y guardarlo sin lesan la red de Internet, es una forma de
utilizar un nombre, puesto que lo esta tomandosyrayendo de la posibilidad de que otros
gue tengan derechos legitimos al mismo, lo utileeisu beneficio.

Esta forma de utilizacién, también debe estimatseas de mala fe, puesto que se trata de
la apropiacion de algo conocidamente ajeno; rapdapque también se da en la especie la
circunstancia establecida en la letra c) del in@%dlel Articulo 22 de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombre®datinio CL.

XVII.- Que en nuestra legislacion positiva, el Nodel Articulo 6 bis del Convenio de
Paris, publicado en el Diario Oficial del 30 de tBapbre de 1991, que protege las marcas
notoriamente conocidas, establece que “los paismbnos de la Unidon se comprometen,
entre otras cosas, a prohibir el uso de una mardaldica o de comercio que constituya la
reproduccién, imitacion o traduccion, susceptibke cear confusion, de una marca
notoriamente conocida”.

A su vez, el Articulo 16.2 del Acuerdo sobre logpécos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el comercio, publicadeel Diario Oficial del 17 de Mayo de
1995, establece que al determinarse si una marta@bdea o de comercio es notoriamente
conocida, los miembros tomaran en cuenta la noladiede esa marca en el sector
pertinente del publico, inclusive la notoriedadestida por el miembro de que se trate
como consecuencia de la promocion de dicha mastdNy. 3 de dicha norma, sefiala que
el Articulo 6 bis del Convenio de Paris, se apficautatis mutandi, a bienes o servicios
gue no sean similares a aquellos para los cuakesnanca de fabrica o de comercio ha sido
registrada, a condicion de que el uso de esa nesrcalacion con esos bienes o0 servicios
indique una conexién entre dichos bienes o sewvigiel titular de la marca registrada, y a
condicion de que sea probable que ese uso lesientereses del titular de la marca
registrada.

XVIIL.- Que siendo la marca “ROJITO”, como se hahah, un signo notorio y de amplia

difusidén, su uso por parte de terceros es prohilpdo las disposiciones de los dos
convenios internacionales citados, que Chile hptado como Ley de la Republica; de

modo tal que no puede estimarse que una accidizaealen contra de normas legales
vigentes, como es la apropiacion para uso en lktel® este signo conocidamente ajeno,
pueda haber sido realizada de buena fe.

XIX.- Que, en consecuencia, encontrandose la sénatel nombre de dominio en disputa
integramente comprendido en la causal de revocamidrenida en el No. 22 de la



Reglamentacion para el Funcionamiento del RegideoNombres del Dominio CL,
procede acoger la demanda de Televisidbn Nacion@hile, en todas sus partes.

RESUELVO:

I.- Acoger la demanda de revocacion del nombre amimio rojito.cl presentada por
Television Nacional de Chile, contra el sefior Jaiilexander Lamas Tabja.

Il.- Ordenar la revocacion del nombre de dominiftacal, inscrito a nombre del sefior
Jaime Alexander Lamas Tabja, Rut No. 10.671.468-1.

lll.- Asignar el nombre de dominio rojito.cl, a €glsidon Nacional de Chile, Rut No.
81.689.800-5.

Autoricese esta sentencia por un Ministro de Feradps testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 deldigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunst&dula nacional de identidad No.
5.199.640-2.

Santiago, 11 de Enero de 2006.



