JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 16 de Sept. de 2009.

Juicio arbitral eltermometro.cl y termometro.cl
Rol 35-2009.

VISTOS:
Que mediante Oficios N°10921 y N°10925, de Nic Ch ile, ambos con fecha 15 de
Junio de 2009, se designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del

conflicto sobre los nombres de dominio, eltermometro.cl y termometro.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeniarlo fielmente, se
Cité a las partes, mediante resoluciones de fecha 15 de Junio de 2009, a una
audiencia de conciliacién y/o fijacién de procedimiento, a celebrarse el dia Martes
30 de Junio de 2009, a las 10.30 hrs. y a las 11.00 hrs. respectivamente, en el
despacho de esta Juez Arbitro, notificandoseles la misma por carta certificada, lo

que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de dofia Lorena Carvajal Valdés, asistente legal del estudio Cooper y Cia.
Abogados, por el segundo solicitante Red de Televisién Chilevision S.A., el Sr.
James Brierley Basagoitia, en representacion del primer solicitante Inversiones

B y N Limitada, y el &rbitro que conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, notificandose

personalmente las partes asistentes.

Que en consta en dicha acta, que rola a fojas 25 y 25 vuelta del expediente, que
a solicitud de las partes, se resolvio la acumulacion de las causas Rol N° 35 —
2009, sobre el nombre de dominio eltermometro.cl y la N°36 — 2009, respecto

del nombre de dominio termometro.cl .

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en

relacién a las solicitudes de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante
allegaron al presente proceso sus argumentos y probanzas, como consta en

autos y se certifico a tal efecto. Luego, y atendido el mérito de autos, este

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 1

Fono: (56 2) 688.8179 — (0) 7.859.6257



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Tribunal recibi6 la causa a prueba, segun consta en resolucion de fojas 52. Por
altimo, y segun consta en resolucion que rola a fojas 69 del expediente, este

Tribunal cit6 a las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 26 y ss., con fecha 13 de Julio de 2009, don James Brierley
Basagoitia, en representacion de Inversiones B y N Limitada, como primer
solicitante y demandado de autos, interpuso demanda en este juicio arbitral de
asignacion de nombre de dominio, en el cual presentd sus argumentos y

probanzas, para obtener le sean asignados los nhombres de dominio disputados.

2° Dichos argumentos, en sintesis, son los siguientes:

a. Sefala que en marzo de 2009, inicia un emprendimiento de servicios de
investigacion y andlisis de mercado, sondeos de opinidbn, usos y
tendencias por medio de encuestas, usando tecnologias de dltima
generacion. El nombre “El Termdmetro” fue pensado al usar la analogia
de un instrumento que permite medir la temperatura de un determinado
producto, servicio, tendencia, etc.

b. Sefala ademas que al revisar el historial de los dominios, se percata que
la contraparte habia tenido a su nombre el dominio eltermometro.cl
desde noviembre de 2000 a diciembre de 2008, fecha en que lo
abandona. Ademas, el dominio termometro.cl habia sido inscrito
anteriormente por cuatro personas naturales o juridicas distintas, siendo
la dltima el segundo solicitante, desde el afio 2006 hasta octubre de 2008.
Ante esto, se realiza un analisis en base al sitio archive.org (sitio que
mantiene un historial de los dominios con contenido en Internet),
encontrando que el dominio eltermometro.cl fue utilizado solamente
entre agosto de 2002 y marzo de 2005, de modo que al momento de ser
abandonado, llevaba 4 afios sin utilizarlo. Por otra parte, el dominio
termometro.cl nunca fue utilizado por alguno de sus cuatro registradores.

c. Como argumentos de derecho, menciona que el segundo solicitante no
posee fundamentos de acuerdo al estatuto vigente, resumiendo los
argumentos que obran a su favor en:

- First filed, first served: Inversiones B y N Limitada fue el primer
solicitante de los dos dominios vacantes, teniendo pleno derecho a
usarlos, aunque el abandono del registrador anterior haya sido por
cualquier motivo. Sefiala que existe jurisprudencia abundante al
respecto, mencionando el conflicto referente al nombre de dominio
“Amarillas.com”, ratificado en el “National Arbitration Forum”, a favor

de la empresa del Sr. James Brierley, Mercantil Inc.
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- Marca comercial: El termOmetro es una palabra de uso comun y
habitual en el idioma espafiol; que el segundo solicitante posea
registros marcarios en clase 38 no la hacen duefia del dominio, mas
cuando el servicio de su representada se encuentra ligado con otras
clases.

- Dafios causados: Dado que uno de los dominios se dejé de utilizar
hace 4 afios, y el otro nunca se utilizé, no se advierte que la
contraparte pueda argumentar que tendra dafios causados por la
pérdida de dichos dominios; ademas, los servicios son distintos, con lo
cual se diluye todo riesgo de error o confusion.

- Buena fe: Sefala que se ha actuado de buena fe, invirtiendo una
considerable cantidad de tiempo y dinero en este proyecto, teniendo
ademas una reconocida trayectoria y participacion en proyectos en
Internet. Es mas, la mala fe pareciera venir de los representantes del
segundo solicitante, toda vez que uno de los intervinientes actuaria en
un doble rol.

- Dominios de cobertura internacional: se sefiala la adquisicion de otros
dominios como eltermometro.net, eltermometro.biz, y

eltermometro.org.

3° Que, en la misma presentacion anterior, el primer solicitante acompafé al
proceso los siguientes documentos, no siendo objetados por la parte contraria:

1.- Impresiéon de la pagina web http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-

CL?g=eltermometro

2.- Impresiéon de la pagina web http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-

CL?qg=eltermometro&suffix=.old

3.- Impresion de la péagina web http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-

CL?qg=eltermometro&tipo=E&avanzada=1&suffix=.old

4.- Impresion de la pagina web

http://web.archive.org/web/*/http://www.eltermometro.cl

5.- Impresion de la pagina web

http://web.archive.org/web/*/http://www.termometro.cl

6.- Impresion de la pagina web

http://www.brownwelsh.com/HPLowry archive/117302.htm

7.- Impresién de la pagina web
http://www.boletinendeavor.aper.net/content note.asp?idno=291&idca=5&
ided=28

8.- Impresién de la pagina web

http://www.nic.cl/seminario/ponencias/casos.html

9.- Impresioén de la pagina web

http://www.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24-oct99.htm#4aii
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4° Que a fojas 42, y con fecha 14 de Julio de 2009, don Rodrigo Cooper Cortés,

abogado, en representaciéon de Red de Televisién Chilevision S.A.,, como

segundo solicitante y demandante de autos, interpuso demanda arbitral de mejor

derecho, en la cual solicita la asignacion definitiva del nombre de dominio en

disputa, presentando para ello sus argumentos y probanzas destinadas a tal

efecto.

5° Sus argumentos, en sintesis, son los siguientes:

a.

d.

Que Chilevisién (CHV) es uno de los canales de television mas antiguos
de Chile. Originalmente llamado Canal 9, fue fundado en el afio 1959 bajo
el patrocinio institucional de la Universidad de Chile, iniciando sus
transmisiones el 4 de noviembre de 1960, hasta la actualidad. Desde el
afio 2005, sus duefios son Bancard Inversiones Limitada, e Inversiones
Bancorp Limitada.

Su mandante se ha caracterizado por desarrollar y difundir programas de
distinta naturaleza, destacandose aquellos destinados a la conversacion,
debate, tertulias y contingencia. En este contexto, el programa mas
conocido y difundido en Chile en esta materia es EL TERMOMETRO,
programa que era transmitido todos los dias de Lunes a Viernes de 20 a
21 horas y que conté con importantes panelistas. Este programa, que
lleva més de 10 afios de existencia, actualmente se encuentra en periodo
de receso.

La accion entablada por su mandante se basa en que ella es la legitima
titular de la expresion EL TERMOMETRO o TERMOMETRO, materia de
este arbitraje, expresion que fue acuflada hace mas de 10 afios y se
encuentra registrada como marca comercial antes de la traba de la litis.
Ademés, argumenta que el dominio eltermometro.cl se encontraba
registrado a nombre de su mandante, y que por un error administrativo no
fue renovado a tiempo, lo que determina la falta de legitimidad del primer
solicitante. Es asi entonces, que no se puede hacer un analisis basado en
el principio del first come, first served, pues la contraria carece de
derechos vigentes sobre el dominio materia de este conflicto. Por el
contrario, los derechos de su mandante son anteriores y de rango
constitucional.

Argumenta que el nombre de dominio solicitado es exactamente igual a la
marca registrada por su mandante (EL TERMOMETRO, Registro N°
599.618, clase 38), con la Uunica diferencia tratindose del dominio
termometro.cl es que se ha omitido el articulo “el”, lo que no cambia en
nada la identidad entre las mismas. Por lo demas, nuestra propia

legislacion marcaria habla de similitud grafica o fonética, de manera que
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f.

existiendo una marca para distinguir servicios de la clase 38, dos marcas
como éstas no podrian coexistir en el mercado. Destaca que los servicios
de comunicacién como radio, televisibn e internet se encuentran
amparados en dicha clase, la misma en que su mandante tiene
registradas sus marcas. Por lo anterior, goza de derechos previos
garantizados por la Constitucion Politica del Estado, en su Articulo 19 N°
25 inciso 2% la Ley 19.039 y el Convenio de Paris, todos cuerpos legales
gque le garantizan que en lo que se refiere a los servicios de internet, sélo
ella puede utilizar en Chile la expresién EL TERMOMETRO, o lo que es lo
mismo, TERMOMETRO. Entonces, el que un tercero sin derecho alguno
pretenda expropiar a su representada de sus derechos por la via de
solicitar este dominio, constituye, en caso de que se le asigne, una
flagrante infraccién a los cuerpos legales antes mencionados.

Luego, sefiala que su mandante envié a la contraria una carta de
infraccion por el uso que estaba haciendo de los dominios en disputa,
utilizados ambos en la actualidad como un supuesto portal de encuestas,
lo que ademas de parecer inverosimil, pues el primer solicitante no es un
ente reconocido para dedicarse a ese giro, es solo una burda forma de
pretender validar el uso que se hace en la actualidad de los respectivos
dominios, siendo el uso que se le ha dado a los dominios sélo como
pantalla, no existiendo ningun material relevante que permita sostener
que es un proyecto verdadero, sino una forma de obtener dinero de su
representada. Es mas, la presencia en la web del primer solicitante a
través de la expresion EL TERMOMETRO o TERMOMETRO causaria a
los consumidores una confusion en cuanto al origen de la informacién que
se brinde en la péagina web, cuestibn que afectaria el prestigio de los
servicios de su mandante; derechos todos que son anteriores a la traba
de la litis.

Como argumentos de derecho, sefala la proteccion que emana del
registro de la marca comercial EL TERMOMETRO, antes mencionada, al
alero del Articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica de la Republica y
gque también se aplicaria al caso de autos, lo dispuesto en el articulo 6

del Convenio de Paris.

6° Que, en esta etapa procesal el segundo solicitante no aporté al proceso
prueba alguna que haga sustentar sus argumentos reproducidos en su escrito de

demanda principal.

7° Que a fojas 52, y con fecha 29 de Julio de 2009, este Tribunal recibié la causa
a prueba, fijlando como hechos sustanciales, controvertidos y pertinentes los

siguientes:
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1.- Derechos e intereses de las partes en los nombres de dominio

eltermometro.cl y termometro.cl

2.- Utilizacién efectiva que las partes han hecho del nombre o

denominacién eltermometro.cl y termometro.cl

8° Que a fojas 53, el segundo solicitante acompafd los siguientes documentos,

no objetados por la parte contraria:

1.

10.

11.

12.

13.

Folleto de lanzamiento de la cuarta temporada de EL TERMOMETRO
conducido por el periodista Matias del Rio.

Copia de publicacién de la Facultad de Periodismo de la Universidad de
Chile de fecha 29 de Julio de 2009 en que se destaca al periodista Ivan
Nufiez, y el programa ElI Termdémetro emitido por Red de Television
Chilevision S.A.

Copia extraida de Blog de Jorge Schaulsohn destacando su participacion
en el programa El Termdmetro de Chilevision.

Copia de publicacion de el Diario EL MERCURIO DE VALPARAISO que
da cuenta del programa de debate El Termometro.

Informacion extraida de Wikipedia, que da cuenta del programa emitido
por su representada.

Copia extraida del portal de ELPERIODISTA.CL, que entrega informacion
respecto del programa de television y debate ElI Termometro de
propiedad de su representada.

Detalles del premio ALTAZOR afio 2002, en que el programa de TV El
Termdmetro se hizo acreedor del premio al mejor programa de debate de
la TV chilena.

Copia del articulo publicado en el Diario LANACION.CL de fecha 6 de
Junio de 2006, en que se informa del cambio de conductor y formato del
programa El Termometro emitido por su mandante.

Copia del articulo publicado en el Diario CRONICA.CL, de la ciudad de
Concepcion, de fecha 14 de Noviembre de 2006.

Copia del articulo publicado en el portal CHILE.COM en que se hace un
detallado analisis del programa de debate El Termdémetro.

Encuesta publicada por la Universidad del Desarrollo de fecha 21 de
Septiembre de 2005, en que se miden los “PROGRAMAS QUE
REALMENTE PREFIERE LA GENTE” a nivel nacional, en cuyo 9°lugar
aparece El Termometro.

Copia de articulo extraido de portal CHILE.COM en que postulan los
programas de TV. El el capitulo referente a programas de debate se
destaca Al programa El Termometro de Red de Television Chilevison S.A.
Copia del articulo publicado en el Diario ELMERCURIO.CL, de fecha 18
de Septiembre de 2003.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Copia de una publicacion de la Facultad de Periodismo de la Universidad
Chile, referida a la libertad de expresion de la prensa 2002, en que se
enuncia a uno de los panelistas del programa El Termometro.

Copia del portal de Radio Cooperativa de fecha 11 de Octubre de 2006
en que se destaca la sintonia de programas de television y se incluye a El
Termometro.

CD que contiene un programa completo EI TermOometro emitido por
CHILEVISION S.A. el afio 2001.

CD que contiene un programa completo EI Termometro emitido por
CHILEVISION S.A. el afio 2002.

CD que contiene un programa completo EI Termometro emitido por
CHILEVISION S.A. el afio 2003.

CD que contiene un programa completo EI Termometro emitido por
CHILEVISION S.A. el afio 2004.

CD que contiene un programa completo EI Termometro emitido por
CHILEVISION S.A. el afio 2005.

CD que contiene un programa completo EI TermOometro emitido por
CHILEVISION S.A. el afio 2006.

Copia del registro de marca comercial EL TERMOMETRO, registro
ndmero 599518, «clase 38 'y protege “SERVICIOS DE
COMUNICACIONES, COMUNICACIONES RADIOFONICAS, TELEX,
RADIOEMISORAS Y TELEVISION; SERVICIOS DE DIFUSION DE
PROGRAMAS HABLADOS, RADIADOS O TELEVISADOS; SERVICIOS
DE COMUNICACION INTERACTIVA DE DATOS, MENSAJES,
IMAGENES, TEXTOS Y COMBINACIONES DE ESTOS, POR MEDIOS
COMPUTACIONALES, WORLD WIDE WEB Y OTRAS REDES DE
BASES DE DATOS; SERVICIOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION
DE INFORMACION ORAL Y/O VISUAL POR MEDIO DE TERMINALES
DE COMPUTACION, FAX Y POR OTROS MEDIOS ANALOGOS,
DIGITALES Y SATELITALES".

9° Que, a fojas 59, y con fecha 11 de Agosto de 2009, el primer solicitante

adjuntd al proceso su presentacion conteniendo sus argumentos y probanzas, no

objetadas por la parte contraria, en relacion con los puntos de prueba. Ademas,

objet6 los argumentos sefialados por la parte contraria, sefialando:

a.

En relacion al primer punto de prueba, indica que posee pleno derecho a
utilizar dichos nombres de dominio, puesto que los mismos habian sido
abandonados por el anterior registrador no so6lo en Nic Chile, sino que a
través del propio sitio web de Chilevision a través del sitio web

http://eltermometrochilevision.blogspot.com . Es asi como la pérdida del

dominio por abandono o “por un error de tipo administrativo” no le otorgan
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al segundo solicitante ningun derecho sobre ellos. Luego, sefiala que el
argumento de poseer marca comercial registrada, no hace duefia a la
contraria para siempre del nombre de dominio que ellos mismos
abandonaron. La frase “El Termdmetro” es una frase de uso comun en el
idioma espafiol, y aunque la contraria es duefia de la marca “El
TermOmetro” en clase 38, los servicios de su representada se encuentran
en clases distintas (35 0 42).

b. Con respecto al segundo punto de prueba, sefiala que el segundo
solicitante no us6 permanentemente el dominio eltermometro.cl y no uso
nunca el dominio termometro.cl , mostrando desprecio por ambos al
abandonarlos. Que el primer solicitante ha hecho grandes esfuerzos para
poner en la red un sitio de encuestas en linea, utilizando telefonia IP, y las
respuestas son desplegadas en graficos actualizados en linea; luego,
sefala que los resultados de busqueda en el buscador Google, destacan
la relacion entre las encuestas y la frase “el termdmetro” y que ademas,
se ha invertido en publicidad en medios tales como: Google, Emol,
Amatrillas.com, Mercantil.com.

c. El primer solicitante, adjunto al proceso diversos impresos de paginas

web, relativas a sus dichos en esta etapa probatoria, justificandolos.

10° Que a fojas 69 y con fecha 2 de Septiembre de 2009, el Tribunal cit6 a las

partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y a los
hechos expuestos ante este Tribunal Arbitral, el asunto controvertido materia de
autos se centra en determinar cual de las dos partes en conflicto posee el mejor
derecho, en relacién a la asignacién de los nombres de dominio en disputa, a

saber, eltermometro.cl y termometro.cl

SEGUNDO: Que INVERSIONES B y N LIMITADA , es el primer solicitante de los
nombres de dominio en disputa, motivo por el cual estd amparado por el principio
existente en la materia, conocido como “First come, first served”, o “Principio del
primer solicitante”, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un mejor
derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien
primero solicité su inscripcidn. Este principio debe considerarse como principio de
dltima ratio, debido a que su utilizacion es procedente sélo cuando no existan
antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignacién del

nombre de dominio a otro solicitante.
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TERCERO: Que el segundo solicitante en estos autos, RED DE TELEVISION
CHILEVISION S.A., para efectos de acreditar un mejor derecho sobre los
nombres de dominio disputados, sefiala ser un canal de television abierta
nacional, presente desde el afio 1959 en nuestro pais, con amplia trayectoria
referente a programas de conversacion y contingencia, entre otras. En este
sentido, sefiala haber creado hace méas de 10 afios el programa “El Termdmetro”,
el mas reconocido a nivel nacional en temas de contingencia, programa que
actualmente se encuentra en receso. Sefiala poseer registrada la marca
comercial EL TERMOMETRO en la clase 38, y dicha marca comercial, al
referirse a una marca famosa y notoria, se encuentra protegida ante su utilizaciéon
por algun tercero ajeno a su titular, lo que seria el caso de la litis. Ademas, dicha
proteccién encuentra raigambre constitucional, segun lo dispuesto en el articulo
19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republic a. Sefiala ademas que fue el
anterior titular del registro de ambos nombres de dominio, y que por un error
administrativo, no se renovo la solicitud. Luego, afirma que el primer solicitante se
encuentra de mala fe ya que no ha demostrado fehacientemente un real interés
sobre los nombres de dominio, que no es reconocido dentro del giro de
encuestas, y que las paginas web actualmente operativas bajo los nombres de
dominio disputados serian tan solo una pantalla, que esconde la verdadera

intencién de lucrar con los intereses del segundo solicitante.

CUARTO: Que el primer solicitante y demandado de autos, INVERSIONES B y
N LIMITADA, para efectos de acreditar un mejor derecho sobre los nhombres de
dominio disputados, sefiala haber solicitado la inscripcion de ellos de buena fe,
ya que al haber efectuado una busqueda de algun posible registro, se encontrd
con ambos dominios vacantes, y que ademas haciendo una investigacion via
Internet, encontré que dichos dominios no habian sido ocupados en los ultimos
cuatro afos anteriores a la fecha. Luego, sefiala estar invirtiendo tiempo y dinero
en la gestacion de un proyecto dedicado a las encuestas realizadas via telefénica
y con actualizacion en tiempo real. Ademas, la elecciébn de la frase “el
termometro”, se debe a que es de comun utilizaciéon en la lengua espafiola. Por
este motivo, entre otros, el segundo solicitante no puede arrogarse proteccién por
siempre ante una frase de comun utilizacion, mas aun considerando que dicha
proteccion que proviene del derecho marcario radica en una marca inscrita bajo
clase 38, distinta a las clases 35 y 42 que son las que distinguen los negocios
efectuados por la competencia, ni tampoco podria impetrar proteccién alguna
debido a que ha demostrado el haber abandonado los nhombres de dominio en

disputa, no importando los motivos.

QUINTO: Que este Tribunal hace especial consideracion a las partes, que si bien

en los conflictos que dicen relacion con nombres de dominio, como el que nos
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convoca, es posible atender al criterio marcario, y especialmente a la proteccion
a las marcas comerciales que de dicho &mbito del derecho se puede impetrar, en
virtud del llamado principio de especialidad marcaria, es de suyo tener presente
que el sistema de registros marcarios que opera en nuestro pais se estructura en
base a un clasificador, cominmente conocido como “Clasificador de Niza”, en el
cual los bienes y servicios se encuentran ordenados por categorias especificas,
con lo cual es posible que una misma denominacion se encuentre registrada en
distintas clases dentro del propio sistema, con el fin de que distintos titulares
puedan ofrecer bienes y servicios distintos entre si, con lo cual se concluye que
puedan coexistir diversos agentes realizando actividades comerciales licitas,
siempre que no perturben el &mbito especialmente protegido por dicha marca,
concurriendo los demas requisitos legales al efecto. Ahora bien, dicha proteccion
no alcanza a ser una proteccién “erga omnes”, sino que emana desde el propio
origen del registro en si mismo, ya que es requisito esencial de ella el que se
encuentre registrada en algun clasificador del registro marcario. Es decir, la
proteccién que ofrece la marca comercial, se delimita desde su origen, motivo por
el cual es posible que coexistan distintas marcas comerciales que no interfieran
entre si, como es el caso de autos, ademas de tener presente que dicha
proteccion se circunscribe a la esfera comercial, lo cual queda descartado de
plano en el presente conflicto, ya que a pesar que el primer solicitante no ha
demostrado poseer marca comercial alguna, si ha demostrado desarrollar una
actividad comercial total y absolutamente distinta a la que desarrolla el segundo
solicitante, motivo por el cual la proteccion que emana del registro marcario, no
alcanza a proteger en principio a la expresion ante terceros que deseen
desarrollar actividades diversas del giro de la parte que tiene registrada como
marca comercial la denominacion solicitada, en virtud del mencionado principio
de especialidad. Es asi como este Tribunal estima que en el presente conflicto,
no se puede atender Unicamente al criterio marcario como elemento que haga
plausible la existencia de mejor derecho para alguna de las partes, puesto que no
es correcto aplicar unicamente y con un criterio simplista dicha proteccion, toda
vez que debido al funcionamiento técnico de los nombres de dominio, dicha
existencia pacifica en el ambito que nos convoca no es posible, debiendo
determinarse entonces cudl de los solicitantes en autos tienen un mejor derecho
sobre los hombres de dominio en disputa, con prescindencia del criterio marcario

como elemento central para resolver el presente conflicto.

SEXTO: Que en relacion con lo anterior, cabe sefalar que ambos solicitantes se
desempeiian en actividades y rubros comerciales distintos e identificables entre
si, con lo cual este Tribunal tampoco advierte un riesgo de confusion y error entre
ellos, haciendo presente lo dicho anteriormente, en el sentido que diversos

actores pueden coexistir pacificamente sin perturbar los derechos adquiridos de
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la competencia, en este caso los derechos que emanan validamente del derecho
marcario, circunscritos por el principio de la especialidad ya mencionado, lo cual
gueda suficientemente acreditado mediante los medios de prueba aportados a
esta causa. Se hace hincapié ademas, en que es un hecho publico y notorio la
circunstancia que actualmente la pagina web que se aloja en ambos nombres de
dominio solicitados se encuentra operativa, ofreciendo servicios que no dicen
relacion con el pretendido programa de television “El Termometro” de Chilevision,
del cual comparten solamente la denominacién, que por lo demas es genérica,
por lo cual no puede tampoco alguna de las partes solicitar proteccién exclusiva y

excluyente sobre ella.

SEPTIMO: Que no cabe considerar los argumentos de la segunda solicitante en
relacién a existir una supuesta proteccion elevada a rango constitucional sobre la
marca comercial, al menos no en los términos exclusivos, excluyentes y con una
extension erga omnes que pretende dicha parte, toda vez que el mismo texto
constitucional dispone en el Articulo 19 N° 25, inciso segundo que: “ El derecho
de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la

paternidad, la edicién y la integridad de la obra, todo ello en conformidad con la

ley”. Es decir, el mismo constituyente le ha entregado a la ley la facultad de
regular el ejercicio de la proteccion otorgada en virtud del derecho de autor, en
los términos anteriormente sefialados, cuestion que es perfectamente plausible y
de frecuente ocurrencia en nuestro derecho positivo, regulacion que queda
ademds encargada en los términos sefialados en los considerandos anteriores,
segun lo dispuesto en el Articulo 8 del Cédigo Civil, por lo cual este Tribunal no

har& lugar a la peticion invocada bajo dicho argumento.

OCTAVO: Que, este Tribunal estima que el primer solicitante se encuentra
realizando un uso legitimo de la expresion “El Termdmetro”, puesto que si bien se
ha reconocido que dicha denominacion es similar a la utilizada por la contraparte,
el primer solicitante hace un uso comercial licito, en el cual no se advierte de
modo alguno que la contraria pueda ver vulnerados sus derechos respecto a la
marca comercial que posee o bien a la denominacion, no avizorandose tampoco
riesgo de error 0 confusidn entre los consumidores de internet. Ademas, este
Tribunal estima que la conducta del primer solicitante en torno a registrar un
nombre de dominio vacante, es perfectamente valida y en los hechos es el
presupuesto inicial del sistema de registro de nombres de dominio, por lo cual no
cabe entender entonces que el segundo solicitante pretenda arrogarse derechos
sobre un registro de nombre de dominio el cual ha expirado, por motivo que poco
0 nada importan a la parte contraria, siendo claro en ello el Reglamento de Nic
Chile, en su articulo 5 inciso segundo, que dispone al efecto: “Sera requisito

esencial para mantener la vigencia de una inscripcién de nombre de dominio el
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pagar oportunamente todas las tarifas que sean aplicables.”, lo cual no ha
cumplido el segundo solicitante, por lo cual dichos nombres de dominio han
guedado vacantes para poder ser registrados por quien lo estimase pertinente,

como es el caso gue nos convoca.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal hace presente que la
circunstancia de que el segundo solicitante haya sido el titular de los nombres de
dominio disputados, a saber eltermometro.cl y termometro.cl, y que sin
embargo los haya perdido por la no renovacion de éstos, es una circunstancia
gue a todas luces demuestra su falta de interés en ellos, y que el haber sefialado
como un mero error administrativo la no renovacion de los mismos, no hace sino
formar conviccion en este juez del desinterés mostrado por dicha parte, que no
podia sino conocer que el periodo de inscripcion de dicho dominio se encontraba
préximo a caducar.. Que, sin embargo, y sin entrar a considerar las razones de
fondo que pudo haber tenido el segundo solicitante para no renovarlos, este
Tribunal hace presente que una vez que se ha detectado que el adjudicatario de
algun nombre de dominio no ha realizado gestiones tendientes a conservar dicha
inscripcion, y vencidos los plazos correspondientes para hacerlo, éste se
considera vacante, con lo que cualquier otro interesado puede solicitar su
inscripcion, lo que ha sucedido con ambas solicitudes de inscripcion realizadas
por el primer solicitante, no encontrando sustento alguno en lo expresado por el
segundo solicitante en relacién a su especial preocupacion en relacion a los

nombres de dominio en disputa.

DECIMO: Que, asi las cosas, este Tribunal estima entonces que no se avizora un
perjuicio para el segundo solicitante, la solicitud de inscripcién de los nombres de
dominio realizada por la contraria, toda vez que no se logra determinar mediante
acto de juicio, cual o cuédles son los intereses lesionados, como tampoco se logra
acreditar suficientemente por dicha parte poseer un mejor derecho sobre los
nombres de dominio disputados, teniendo en especial consideracién lo
expresado precedentemente en torno a su actitud a lo menos displicente. Sin
embargo, el Tribunal estima que el primer solicitante se encuentra realizando un
uso ajustado a derecho de los nombres de dominio solicitados, uso del cual no se
advierte lesion alguna al segundo solicitante. Esto, unido ademas al principio del
primer solicitante, el cual posee aplicacion en este conflicto luego que la segunda
no ha logrado demostrar poseer un mejor derecho en torno al objeto de la litis,
hace formar conviccion al Tribunal que es al primer solicitante a quien se le debe

asignar los nombres de dominio en disputa.
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UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su
actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las
gue se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios
es que este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes
hechos valer por ambos solicitantes para respaldar sus pretensiones, creandose
la convicciéon de que es al primer solicitante a quien le corresponde un mejor
derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignarsele los
nombres de dominio eltermometro.cl y termometro.cl, conviccién que se basa
en la apreciacion prudencial de los hechos y del examen de todas las
argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos

solicitantes.

DUODECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion
definitiva de los nombres de dominio eltermometro.cl y termometro.cl, al primer
solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que el Tribunal sin embargo,
hace expresa consideracion en el sentido de que se mantienen a salvo en
relacion al particular, las demas facultades que al segundo solicitante en derecho

correspondan.

DECIMO_TERCER: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los

articulos 636 y siguientes del Cadigo de Procedimiento Civil, y en el art. 89
Anexo 1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraj e de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los

principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposicion de inscripcion de los nombres de dominio
eltermometro y termometro.cl pedida por el segundo solicitante, esto es, RED
DE TELEVISION CHILEVISION S.A.

2.- Acoger la solicitud de inscripcion de los nombres de dominio eltermometro y
termometro.cl, y por ende asignar éstos al primer solicitante INVERSIONES B
y N LIMITADA.

3.- Que no se condena en costas , por haber tenido ambos solicitantes motivo

plausible para litigar.
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Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electronico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sad4 Azar, Notario Titular de Santiago.
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