En Santiago de Chile, a 20 de octubre de 2011, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en

1os autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio surftv.cl, suscitado entre
SURFTV chile (COMERCIAL NOVA SPORT LIMITADA), RUT 78.040.690-9, domiciliada en
comercio 498 local d, pichilemu, pichilemu y S.A.C.1. Falabella Rep. por Silva & Cia. (SACI
FALABELLA), RUT 90.749.000-9, domiciliado en Rosas No 1665 Santiago - Chile, se
resuelve:

VISTOS:

1.

Que con fecha 4 de julio de 2011, mediante oficio N° 14529, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
surftv.cl, como consta a fojas 1.

Que por resolucién de fecha 6 de julio de 2011 se aceptd la designacion como arbitro
arbitrador en la controversia sefalada, citindose a las partes a una primera audiencia
de conciliacién y/o fijacién del procedimiento, a realizarse el dia 27 de julio de 2011 a
las 11:15 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas
05.

Que a fojas 10 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, en razén de la inasistencia del primer solicitante, se fijo el procedimiento
arbitral.

Que a fs. 11 comparece el primer solicitante presentando sus alegaciones de mejor

_derecho, y pidiendo el rechazo de la solicitud competitiva de la contraria.

Sefiala que su representada es titular de un registro marcario para el signo SURFTV,
el que fue creado por ésta y a través de cual es conocida desde el 2002 a la fecha.

Manifiesta que al registrar la marca se tuvo en vista como finalidad la divulgacion del
surf como deporte. Indica que la solicitud de marca se realizé en 2002, que el registro
se obtuvo en 2003 y que éste es valido hasta el afio 2013.

Afiade que, con el mismo objetivo, se cre6 bajo el mismo nombre, esto es SURFTV, un
programa en la Radio Isla FM de Pichilemu, y un programa de television en el canal 3
de Pichilemu, y agrega que actualmente su representada tiene presencia en todas las
redes sociales, bajo la denominacién SURFTV.

Sostiene que el dominio en disputa fue inscrito originalmente por su representada en el
afio 2002 y que a propoésito de esa primera solicitud también existié una disputa (Rol
N° 113-2004, NIC Chile), asignandosele en esa ocasién el dominio a su representada.

Indica que en la solicitud de la contraria, de acuerdo a los registros de NIC Chile, se
sefiala que ésta tiene por objeto proteger sus derechos marcarios, pero no se
especifica a qué registros se refiere, incumpliéndose por tanto el procedimiento de NIC
Chile.

Que a fojas 25 el segundo solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, en
que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se
consolide el dominio en disputa en su parte.

Indica que su representada se ha preocupado de proteger su imagen, en este sentido
es ftitular de diversas marcas comerciales, bajo el concepto FTV, marca que
corresponde a un nuevo mercado que su mandante esta explorando. Explica que el
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concepto FTV, viene de Falabella TV, y que corresponde a la division de la empresa
que vende a través de la television sus productos.

Hace presente que la marca de su representada FTV, esta contenida en el dominio de
autos.

Estima que de otorgarse el dominio al primer solicitante se producira una evidente
confusién en el publico nacional, entre el dominio en disputa y la marca famosa de su
representada, FTV. Afiade que esto atentaria contra la propiedad de una marca
registrada y posibilitaria un aprovechamiento injusto e ilicito de la fama y prestigio de
una marca que supuso una gran inversion en publicidad y posicionamiento.

Se solicita que este caso sea evaluado mas alla del principio “first come first served”,
teniendo en consideracion la tesis del mejor derecho.

Sostiene que su representada utiliza la marca comercial referida, lo cual le daria un
mejor derecho sobre el dominio en disputa.

Indica que su representada no pretende limitar la actividad econoémica del primer
solicitante, lo que se busca es que para ello no se utilice la fama y notoriedad de otro.

A continuacién se refiere a las circunstancias que implicarian la infraccién a derechos
vélidamente adquiridos por terceros, en el caso de las solicitudes de nombres de
dominio. Sefiala que de acuerdo a la jurisprudencia se entiende que hay tal infraccion
cuando se dan los siguientes supuestos: 1) que una de las partes sea titular de un
derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designacién o signo distintivo
reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados, 2) que exista
una afeccién a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos,
sea que se trate de una perturbacién, afectacion o perjuicio, sea en relacion al
derecho en si o a su libre ejercicio, y 3) que la otra parte del litigio carezca de todo
interés legitimo en un nombre, marca u ofra designacién o signo distintivo
reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados. La
concurrencia copulativa de estas circunstancias debe verificarse al momento de la
presentacion de la solicitud respectiva.

Cita el articulo 22 del reglamento de Nic Chile, norma que estima aclaratoria para
casos como la presente disputa.

Sefiala que una eventual asignacién a la primera solicitante de autos implicaria un
importante atentado contra la identidad comercial de su representada, concepto que
es reconocido como uno de los activos mas importantes de una empresa.

Que, a fojas 69 el Tribunal dio traslado, el cual no fue evacuado por los solicitantes de
autos.

Que a fs. 71 el primer solicitante acompafia escrito en el que hace presente que la
eventual asignacién del dominio en disputa a la segunda solicitante de autos causaria
confusién en el publico. Indica ademas que los registros marcarios de su titularidad y
su nombre de dominio, sobre el signo SURFTV, son anteriores a los registros
marcarios de la segunda solicitante para el signo FTV. Se refiere ademas a la
diferencia de giro entre ambas solicitantes.

Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafi6 documentos a fojas 13 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria. '




9. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafé documentos a fojas 30 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

10. Que a fojas 74 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico a
ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera conforme a su leal saber y entender definir la disputa de autos
acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que
debe imperar en toda resolucion de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cudl de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio
surftv.cl, disputado en estos autos.

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a
potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado
a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy se
encuentren abocadas al estudio de cémo este fendmeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el caso
del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, el representante de la primera solicitante ha acreditado ser titular de una marca
comercial sobre el signo SURFTV, signo idéntico al dominio disputado en autos, desde
2003. Ademas hace presente que el dominio de que se trata ha estado en su poder desde
2002 y acredita el uso de la expresion SURFTV a través de programas de television y
radio. Hace presente que pretende el dominio en disputa con el objeto de la divulgacion
del surf como deporte, lo que la diferenciaria de la segunda solicitante en cuanto a las
actividades desarrolladas por ambas.

QUINTO: Que en relacién al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que su representada es titular de la marca
comercial FTV, expresién integramente contenida en el dominio disputado en autos y que
estima manifiestamente similar a éste. Considera que su marca goza de fama y
notoriedad, por lo que la eventual asignacién del dominio a la primera solicitante afectaria
sus derechos marcarios y posibilitaria eventuales confusiones en el publico consumidor.

SEXTO: Que, si bien es cierto es efectivo que la marca FTV, del segundo solicitante, esta
contenida integramente en el dominio solicitado, no es menos cierto que la expresion
SURFTV, tiene un sentido absolutamente diverso, en tanto este signo resulta de la
conjuncién de las expresiones SURF y TV, por lo que la adicién de las letras S, Uy R no
es caprichosa, sino que constituye un elemento que otorga sentido a la expresion.

SEPTIMO: Que el primer solicitante establece una relacién de significancia con la
expresién contenida en el dominio en disputa y las actividades de su representada.

OCTAVO: Que, el representante del primer solicitante posee una marca idéntica al
dominio en disputa y que tal registro es de su titularidad desde el afio 2003, en
circunstancias que la marca de titularidad del segundo solicitante no sélo es diferente al
dominio solicitado, sino que ademas su registro data de 2006.




NOVENO: Que, el primer solicitante acredité en autos que ha utilizado el signo contenido
en el dominio en diversos medios.

DECIMO: Que introducido el signo SURFTV en el buscador google.cl el primer resultado
conduce al dominio en disputa, el que se encuentra actualmente activo, en tanto los
resultados posteriores aluden al surf como actividad.

DECIMO PRIMERO: Que, lo sefialado en los considerandos anteriores permite concluir a
esta arbitro que la asignacién del dominio en disputa al primer solicitante no ocasionara
confusiones en el publico respecto al origen de los bienes y servicios prestados a través
del dominio de que se trata, con lo cual los derechos validamente adquiridos de la
segunda solicitante no se veran afectados.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,
SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "surftv.cl" al primer solicitante, SURFTV chile
(COMERCIAL NOVA SPORT LIMITADA), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

continuacion:
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