Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128 Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCION

ARBITRAJE: TOLERANCIA.CL
En Santiago a 19 de Abril del afio 2010, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada

para resolver la disputa respecto del dominio tolerancia.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 José Ramoén Correa Diaz, primer solicitante, domiciliado en Los Laureles N° 1090,

comuna de Vitacura, Santiago, Chile, primer solicitante, representado por Maria Magdalena Bustos Diaz,
abogada; y por la otra parte Red de Television S. A., segundo solicitante, representada por dofia Helena
Siebel B y Patricio de la Barra Gili, para estos efectos domiciliados en Malaga 232 E, comuna Las Condes,
Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 11 de agosto del 2009, se recibi6 en mi oficina Oficio N° 11134 materia solicita arbitraje
dominio tolerancia.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Con fecha 14 de agosto de 2009, mediante carta certificada y por medio de correo electrénico con firma
digital de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile este arbitro arbitrador declar6 aceptar el cargo y
notificé a las partes en conflicto y las cité para una audiencia de conciliacion y/o consignacion para el dia
21 de agosto del 2009, lo cual consta en autos.

Que con fecha 21 de agosto del 2009, se llevé a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia
de Maria Magdalena Bustos, abogada por el primer solicitante, para estos efectos domiciliada en Av.
Isidora Goyenechea N° 3477, piso 33, Las Condes, Santiago y con la asistencia de Lorena Carvajal por el
segundo solicitante Sres. Red de Televisidn Chilevision S.A. Se realiz6 llamado a conciliacion, es primera
vez que las partes conversan y no se produjo acuerdo. Solicitd la parte representante del primer
solicitante se dejara constancia que el segundo solicitante no ha comparecido con poder suficiente para
transigir, a lo cual se proveyo traslado. Se fijaron las normas del procedimiento.

Que con fecha 27 de agosto del 2009, se resolvio: tener por evacuado traslado en rebeldia. En vista del
planteamiento de la parte de José Ramén Correa, a fin de evitar posibles nulidades se citd a comparendo
de conciliacién para el dia 09 de Septiembre a las 12:00 horas, debiendo comparecer la parte rebelde con
poder suficiente que debera acreditarse al menos un dia antes ante el arbitro. Se dejé sin efecto plazo
para presentar argumento y pruebas mientras no se realizara dicho comparendo.

Que con fecha 27 de agosto del 2009, Patricio de la Barra, por el segundo solicitante envid correo
electronico a la casilla del juez arbitro.

Que con fecha 08 de septiembre del 2009, Maria Magdalena Bustos, realizé presentacion de escrito
“Solicita Nuevo dia y hora”, via correo electronico a la casilla del juez arbitro.

Que con fecha 09 de septiembre del 2009, se resolvid: Al correo de fecha 08 de Septiembre, hecho llegar
a la casilla del Juez arbitro, téngase presente. Al adjunto de este consistente en escrito “Solicita Nuevo
Dia y Hora” A lo principal: Como se pide, fijese como nuevo dia y hora para llevar a cabo audiencia, lunes
14 de septiembre a las 12: 00 horas en las dependencias ubicadas en Mardoqueo Fernandez N° 128 Of.
1001, Providencia, Santiago; Suspéndase comparendo decretado para hoy a las 12:00 horas; Al otrosi:
por acompafado con citacion (Licencia médica). Al correo de fecha 27 de agosto, se resuelve: Téngase
presente, y por cumplido lo ordenado, no obstante se deja constancia que en la oportunidad decretada
dicha parte debera adjuntar la delegacién reciproca, segun lo indicado en acta de fecha 21 de agosto del
2009.



8.

10.

1.

Que con fecha 14 de septiembre del 2009, se llevo a efecto comparendo decretado con la asistencia de
Maria Magdalena Bustos Diaz en representacion del primer solicitante y con la inasistencia del segundo
solicitante Red de Television Chilevision S. A. y Gabriela Paiva. Juez Arbitro arbitrador. Conciliacion: No
se produjo conciliacion puesto que la otra parte no asistid. Se resuelve: Rija a partir de hoy el plazo
completo de 15 dias habiles indicado en el numero uno de las normas de procedimiento fijadas en acta de
fecha 21 de agosto del 2009, siendo el dia uno del plazo mafiana 15 de septiembre del 2009. Queda
notificada personalmente la parte asistente y notifiquese a la parte inasistente via correo electronico.

Que con fecha 23 de septiembre del 2009. Helena Siebel, en representacion de Red de Television
Chilevision S. A., segundo solicitante, presento escrito “Interpone demanda de mejor derecho”

Que con fecha 06 de octubre del 2009, Maria Magdalena Bustos, abogado, en representaron del primer
solicitante presento escrito “Argumentos y descargos”

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante Sres. Red de Television
Chilevision S. A., son los siguientes:

i.  Chilevisién (CHV) es uno de los canales de television mas antiguos de Chile. Originalmente
llamado canal 9, por su frecuencia de emision, fue fundado en 1959 bajo el patrimonio
institucional de la Universidad de Chile. Su primera transmisién se realizd el 4 de noviembre de
1960. En sus inicios fue una sefial experimental que gracias al aporte del Estado salia al aire sélo
los dias viernes durante una hora, hasta que en 1962 -en coincidencia con el mundial de Futbol
jugando en nuestro pais- comenz6 su proceso de masificacion.

ii. ~ Por casi 20 afios mantuvo el mismo nombre y frecuencia, salvo entre junio y septiembre de 1973,
en donde emitié su programacion como Canal 6.

ji. ~ En Abril de 1980, cambi6 su frecuencia al 11 y pas6 a llamarse “Teleonce”, época en que
desarrolld espacios que marcaron historia en a industria televisiva local: emiti6 el primer
magazine matinal y cred formatos clasicos destinados a jévenes y nifios.

iv.  El 31 de marzo de 1991, Teleonce se transformd en Red de Television de la Universidad de
Chile, RTU. En 1193 la Universidad transformé a RTU en sociedad anonima y vendio el 49 por
ciento de su propiedad al Consorcio Televisivo S. A. y logro tener una cobertura nacional en Abril
de 1994. Un afio mas tarde la Universidad dejo de ser duefio mayoritario al vender sus acciones
a Venevisidn, quien quedo con el 99 por ciento de la propiedad de la empresa. A fines de marzo
del 1999, Chilevisién paso a formar parte de Iberoamerican Media Partners, conglomerado
comunicacional, formado por Cisneros Television Group y Hicks Muse, Tate and Frust. En 2001
se produjo la fusion en las empresas Iberoamerican Media Partners, Cisneros Television Group y
El Sitio, para la informacién de una nueva compafia denominada Claxson Interactive Group. El
15 de abril del 2005 Claxson vendi6 el 100 por ciento del capital accionario de Red de Television
Chilevision S. A. a Bancard Inversiones Limitada e Inversiones Bancorp Limitada.

v.  Mi representada se ha caracterizado por desarrollar y difundir programas de distinta naturaleza
destacandose aquellos destinados a la conversacion, debate, tertulias y contingencia. En este
contexto, sin lugar dudas el programa mas conocido y difundido en Chile en esta materia es
Tolerancia Cero, programa que es transmitido todos los dias domingos de 22:00 a 23:30 horas y
que cuenta con importantes panelistas y periodistas. Este programa que ya lleva mas de 10 afios
de existencia y es un programa que ha estado interrumpidamente en el aire los ultimos 6 afios.

vi.  La accién entablada por mi mandante se basa en que ella es la legitima titular de la expresion
Tolerancia Cero o Tolerancia, materia de este arbitraje, expresion que como demostraremos fue
acufiada por mi mandante hace ya mas de 10 afios y se encuentra registrada como marca
comercial antes de la traba de la litis.

vii.  Porlo antes expuesto en este caso no es posible hacer un analisis basado en el principio del First
Come, First Served, pues la primera solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el
dominio materia de este arbitraje, los derechos de mi mandante son anteriores y de rango
constitucional, de forma que necesariamente debe en este caso determinarse la base legal que
las partes tienen para ser asignatarias del dominio en litigio.

vii. ~ El nombre de dominio solicitado es exactamente igual a la marca registrada por mi mandante,
con la unica esta dada por que en el caso de | nombre de dominio materia de este arbitraje se ha
omitido la expresion “cero”, o que no cambia en nada la evidente identidad que existe entre las
mismas. Por lo demas, nuestra propia legislacion marcaria hable de similitud grafica o fonética,
de manera que existiendo una marca para distinguir los servicios de la clase 38, dos expresiones
como estas no podrian coexistir en el mercado. Debemos destacar que los servicios de



comunicaciéon como se encuentran acaparados en la clase 38, clase en que mi mandante tiene
registradas su marca. Por lo anterior, mi mandante goza de derechos previos garantizados por la
Constitucion Politica del Estado, en su Articulo 19 numero 25 inciso 2 la ley 19.039 y el Convenio
de Paris, todos cuerpos legales que le garantiza que en lo que se refiere a los servicios de
Internet, solo ella puede utilizar en Chile la expresion TOLERANCIA CERO lo que es lo mismo
TOLERANCIA.

De esta forma, el que un tercero, sin derecho alguno pretenda expropiar a mi representada de
sus derechos por la via de solicitar este dominio, constituye, en caso que se le asigne el domino,
una flagrante infraccién a los cuerpos legales antes mencionados. Podemos sefialar que la marca
TOLERANCIA CERO ser encuentra escrita bajo los numeros 788.497 para distinguir servicios de
la clase 41y 789.995, para distinguir servicios de la clase 38.

Es necesario sefialar las graves consecuencias que podria conllevar el asignar el domino el
primero solicitante, pues su presencia en la red a través de la expresion TOLERANCIA CERO o
TOLERANCIA causaria a los consumidores una confusién en cuanto al origen de la informacion
que se brinde en la pagina Web, cuestion que también puede afectar el prestigio de los servicios
de mi mandante.

Finalmente destacar lo establecido por el articulo 6 bis del Convenio de Paris, vigente en Chile
como ley de la Republica desde Septiembre de 1991. Dicho cuerpo legal sefiala:

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite,
bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidad el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica 0 de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de
crear confusion de una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso
estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurria lo
mismo cuando la parte esencial de la mara constituya la produccién de tal marca notoriamente
conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.

Red de Television Chilevision S.A. es una sociedad cuyo giro se vincula las comunicaciones via
television, radio e Internet. Como consecuencia de lo anterior, una parte muy importante de su
patrimonio esta constituido por bienes muebles intangibles como son los derechos de autor y las
marcas comerciales. Esta Ultimas, constituyen una importante herramienta de trabajo, no sélo
pues ellas identifican los distintos proyectos televisivos y visuales de mi mandante, sin que
ademas pues los consumidores la asocian con la linea editorial y programatica del canal.

Producto de lo anterior, mi representada registré en Chile la expresion TOLERANCIA CERO se
encuentra registrada como marca. Este derecho de que goza mi mandante es un derecho
exclusivo y excluyente, protegido por la Constitucion Politica del Estado en su articulo 19 nimero
25, que establece:

El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie, por el
tiempo que sefiale la ley y que no sera inferior al de la vida del titular.

El derecho del 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 a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas
comerciales, modelos comerciales, modelos, procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas,
por el tiempo que establezca la ley.

Sera aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y a la propiedad
industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nimero anterior.
Asimismo, la ley 19.039, consagra al titular de un registro de la marca el monopolio respecto de
los servicios para los cuales la tiene registrada y, por lo tanto, derechos exclusivos y excluyentes
para el uso en el territorio de la Republica.

En estas circunstancias corresponde asignar el domino a mi mandante rechazando en todas sus
partes la pretension del primer solicitante, todo con costas.

Por su parte, los argumentos presentados por dofia Magdalena Bustos, abogado, por el
primer solicitante son, en sintesis, los siguientes
Con fecha 4 de mayo de 2009, mi representado, don José Ramdn Correa, solicitd a Nic Chile la
proteccidn del dominio tolerancia.cl. La tarifa por esta solicitud de dominio fue oportunamente pagada.



i- Con fecha 12 de mayo de 2009 Red de Televisién Chilevisién (en adelante también “ el segundo
solicitante” 0 “Chilevisidn”), solicit6 la proteccion del dominio tolerancia.cl y pago la tarifa respectiva.

i- Conforme lo dispone el articulo 10 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, las solicitudes de dominio que reciba Nic Chile se publicaran a objeto que
eventuales interesados tomen conocimiento, y si se estiman afectados puedan presentar sus propias
solicitudes de dominio.

ii- Con fecha 21 de agosto de 2009 se celebré en la oficina de la S.J.A. el comparendo de
conciliacion y fijacion de normas de procedimiento, al que el segundo solicitante no concurrié con
poder suficiente para transigir. Ni siquiera, pese a ser comparendo seguido ante el juez arbitro, al que
por consecuencia se le aplican las normas generales de la comparecencia en juicio. Cuestion que
impidié, segun los dichos de la propia sefiorita Lorena Carvajal (delegada de Chilevision), que las
partes pudiera fijar de comun acuerdo las normas de procedimiento conforme lo sefialado en el
Articulo 2 del anexo del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de domino CL,
sobre procedimiento de Mediacidn y Arbitraje.

iv- El referido articulo 2 del anexo dispone que “la audiencia se celebrara con la parte que asista y en
ella las partes estableceran en conjunto con el arbitro designado el procedimiento arbitral a seguir. En
caso que las partes no lleguen a un acuerdo en cuanto el procedimiento, 0 en caso de que una mas
de ellas no concurran a la audiencia, sera el arbitro el que fije el procedimiento”.

v-Si quien comparece en representacion del segundo solicitante no estd facultado siquiera para
discutir las normas de procedimiento, debe asumirse, necesariamente, la inasistencia de esa parte,
circunstancia que no puede sino calificarse como una manifestacion de mala fe de parte del segundo
solicitante, toda vez que se opone a la solicitud del dominio presentada por mi representado por
razones que formalmente se ignoran- pero que a la hora de buscar una conciliacion vy fijar las normas
de procedimiento no se digna a comparecer debidamente.

vi- Posteriormente, y tras una incidencia planteada por esta parte, la S.J.A. citd a un nuevo
comparendo de conciliacion, al que el segundo solicitante derechamente no asistio.

Vii- Cabe preguntarse, ¢qué tan afectados pueden estar los derechos del segundo solicitante, que
justifique la oposicidn a nuestra inscripcion del dominio, si ni siquiera se ha dignado a comparecer a
las audiencias fijadas por la S.J.A? ; Qué tan sustancial podra ser la amenaza que supuestamente
afectaria a Chilevision frente a la solicitud de inscripcion del dominio tolerancia.cl, si ni siquiera
participan del proceso que ellos mismos generaron?.

viii- Si los derechos de Chilevision se vieran realmente afectados por la solicitud de proteccién del
domino tolerancia.cl, resulta evidente que dicha compafiia seria la primera interesada en participar
activamente en el proceso en defensa de tales derechos.

ix- Muy por el contrario, la actitud de Chilevisién no puede sino calificarse de impropia y antojadiza.
Sus representantes no s6lo no han comparecido en este procedimiento arbitral, sino que ademas
injustamente impiden que mi representado pueda desarrollar definitivamente el proyecto que se
encuentra detras de la solicitud del dominio tolerancia.cl

X- A esta fecha desconocemos las verdaderas razones que pueden haber motivado al segundo
solicitante a oponerse a nuestra solicitud de inscripcion del dominio tolerancia.cl, cuestion que limita
la defensa que puede plantearse en estos autos. No obstante, por ser publico conocimiento, sabemos
que Chilevision es titular de los dominios: “toleranciacero.cl”, “tolerancia-cero.cl”. Nos imaginamos
que ello debe a la existencia del programa televisivo que lleva dicho nombre. Suponemos que este
debe ser el motivo de “preocupacion” del segundo solicitante.

xi- Cabe hacer presente a la S.J.A., en todo caso, que esta fecha ninguno de los dominios indicados,
registrados por Chilevision en Nic Chile, efectivamente constituye o funciona como sitio Web. No
existe explotacion comercial ni de ningun otro tipo de dominios alusivos a ‘“tolerancia cero” de
propiedad de segundo solicitante. A diferencia de ello, el dominio tolerancia.cl solicitado por mi
representado tiene por finalidad principal funcionar como sitio Web relacionado a un portal ciudadano
con independencia del credo religioso o motivaciones politicas de las personas que decidan
participar.

xii- Por otro lado, es relevante dejar claramente establecido que el domino que mi representante ha
solicitado (“tolerancia.cl”),l precisamente el anténimo de los dominios de propiedad de Chilevision que
suponemos podrian estar en conflicto, toda vez que lo Unico que podria asemejarse a los dominios
por ellos registrados, dice relacién con que el dominio por nosotros inscrito sea “ INTOLERANCIA”.
Junto a lo anterior debemos hacer presente que no resulta ldgico que las personas naturales o



juridicas que decidan registrar nombres compuestos, pretendan evitar que en el futuro se puedan
inscribir las palabras por separado, toda vez que una persona que registra, a modo de ejemplo,
“islanegra”, en el futuro podria sentirse afectado si alguien por separado decide registrar la expresion
‘isla”, o bien la palabra “negra”.

xii- Claramente la pretension de Chilevisidn resulta improcedente, mas aun cuando ellos previeron,
tal como se ha sefialado en los parrafos precedentes, distintos casos en los que sus intereses podian
verse afectados, no representandose la posibilidad de que la palabra “ tolerancia” pudiera
comprometerlos, ya que no hay nada mas lejano a la “ tolerancia cero” que la misma tolerancia.

xiv- Debemos hacer presente que el unico afan que tenemos al registrar este dominio, dice relacién
con permitir a la sociedad civil, contar en el futuro, con un lugar de encuentro de distintas maneras de
ver la sociedad, lo cual no es sino lo contrario del nombre que la reclamante alega para si. Que no
acompaiié este solicitante prueba alguna de un desarrollo, servicio, entidad o producto que pudiera
estar efectivamente desarrollando bajo la denominacion tolerancia, y que acompafié estados de
marcas y de dominios Tolerancia Cero, referidos a otros titulares, que en nada permiten demostrar
cual es el uso que le estaria dando a este dominio, y con ello demostrar la efectividad de la existencia
de su proyecto al menos, a falta de otros derechos.

xv- Mi representado tiene un proyecto que lo motivé a solicitar la inscripcién del nombre de domino
“tolerancia.cl” y por ese motivo ha comparecido debidamente representado a este proceso. Resulta
evidente que Chilevisién, por su parte, no tiene proyecto alguno. Prueba de ello no solo es su no
comparecencia a estos autos, sino que también la no utilizacion de los dominios de que
efectivamente es titular (“toleranciacero.cl”, “tolerancia-cero.cl” y “toleranciazero.cl’).

CONSIDERANDO:

1.

Que las disposiciones de la Reglamentacion de Nic Chile en su articulo 14 sefiala que seré
responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcién cumpla con las normas legales
vigentes en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros.

Que, en autos existiendo dos solicitantes compitiendo por un mismo nombre de dominio corresponde
determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado tolerancia.cl, y si
eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos
adquiridos por el otro solicitante.

Que el segundo solicitante ha probado la existencia de derechos marcarios en su favor sobre su
marca Tolerancia Cero, marca famosa y notoria que ha servido de nombre a uno de los mas
difundidos programas de television en Chile sobre politica, transmitido durante largo tiempo y hasta la
fecha por el Canal Chilevision.

Que, en adicién a ser la marca Tolerancia Cero una marca registrada en Chile, y que goza de fama y
notoriedad, la expresion “tolerancia” constituye la palabra inicial y por tanto aquella que bien podria
usarse en forma abreviada para distinguir este programa en Internet, como es la practica habitual en
muchos casos en que la marca o nombre usado para una pagina Web es muy extenso, entonces se
utiliza su primera palabra. Por lo demés, es sabido, en materia de marcas comerciales, que es la
primera palabra de una marca, aquella que mas recuerda el pablico consumidor y por tanto es aquella
que refleja en su mayor parte el prestigio y el reconocimiento de cada marca comercial.

Que en cuanto a los argumentos del primer solicitante de querer desarrollar un movimiento ciudadano
resulta legitimo y licito sin embargo no por ello va a poder tener derecho a utilizar una marca
registrada ajena, esto es de propiedad de un tercero, como es Tolerancia Cero, ni tampoco un
derecho a usar una parte relevante de dicha marca.

Que en cuanto a la inasistencia al comparendo de conciliacion alegada por el primer solicitante
respecto del segundo solicitante, cabe sefialar que las reglas de procedimiento de la Reglamentacion
de Nic Chile establecen especificamente como proceder en esos casos, y debe el arbitro establecer
las normas del procedimiento, que es lo que se hizo en autos, sin otorgarle ninguna otra connotacion
o alcance que no sea el referido. Asimismo tampoco existe ninguna norma que obligue al titular de un
nombre de dominio a usarlo, pudiendo tener razones de proteccidon simplemente al solicitar su
nombre de dominio, mas aun en autos cabe tener presente que el Segundo Solicitante si usa
activamente su marca Tolerancia Cero.

Que ademas es preciso destacar que la marca Tolerancia Cero se encuentra registrada para
programas de television, esto es para ser transmitida al publico, lo cual es de suyo similar a transmitir
informacién a través de un sitio Web, por lo cual los peligros de confusiéon aumentan y por otra parte



un sitio Web con un nombre tan similar, por las razones anteriormente expuestas no puede ser
admitido conforme a derecho, exista a nombre de un titular distinto que no sea aquel que es el titular
de la marca, en este caso Tolerancia Cero.

8. Que de lo expuesto se desprende que el Segundo Solicitante Red de Television Chilevision S.A
posee un mejor derecho sobre el nombre tolerancia.cl, en virtud del registro, uso, fama y existencia
de su marca Tolerancia Cero.

En mérito de los considerandos anteriores,

Se asigna el dominio al Sequndo Solicitante RED DE TELEVISION CHILEVISION S.A,

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucidn firman dofia Priscila Carrasco Soto Rut: 17.952.219-
9y dofia Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO PRISCILA CARRASCO SOTO
RUT: 12.190.258-3 RUT: 17.952.219-5



