FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<tvcolocolo.cl>

- Rol 6490 -

Santiago, 11 de diciembre de 2006

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF06490 de fecha 2 de octubre de 2006, el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al
suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por las
solicitudes de los nombres de dominio <tvcolocolo.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado, y jur6 desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta
certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio son parte en esta causa como primer
solicitante Garate Sociedad An6nima, Rut 96.822.710-6, correo electrénico
cmartinezz@chile.com, contacto administrativo Omar Garate Gamboa, direccion
postal Alameda 2346, Santiago, Santiago y como segundo solicitante Club Social y
Deportivo Colo Colo Rep. por Gdwb Ltda, Rut 70.074.600-3, gdwb@gdwb.cl, Malaga
232 E, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia viernes 13 de octubre de 2006, a las 09:45 en la sede del
tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asisti6 don Juan Alberto Diaz Wiechers,
abogado, en representacién del segundo solicitante no hubo conciliacién,
acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 13, con fecha 17 de octubre de dos mil seis, se declaré abierto
el Periodo de Planteamientos por el término de 10 dias habiles.

SEPTIMO: Que, a fojas 14, con fecha 24 de octubre, don Juan Alberto Diaz Wiechers
en representacién del segundo solicitante, presentd escrito de mejor derecho por la
asignaciéon del nombre de dominio <tvcolocolo.cl>, por los argumentos que pueden
resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, su mandante es la creadora, Unica y legitima titular de la de la marca
comercial Colo-Colo y sus variantes. En efecto, Club Social y Deportivo Colo-
Colo es una institucion deportiva de gran prestigio en Chile y el extranjero,
creada el afio 1925. Durante todo este periodo, Colo-Colo se ha transformado
en el Club mas popular de Chile y se encuentra entre los mas populares de
Latinoamérica. Baste mencionar que se ha adjudicado los titulos nacionales
los afios 1937, 39, 41, 44, 47, 53, 56, 60, 63, 70, 72, 79, 81, 83, 86, 90, 91,
93, 96; de clausura 1997-1998 y 2002. Asimismo, fue campedn de la Copa



Libertadores de América el afio 1991, la Recopa 1992 y la Interamericana en
1992.

b. Que, su mandante ha entendido que uno de sus grandes activos constituye su
imagen y sus marcas comerciales, pues sus adherentes estan muy inclinados a
seguir tanto al Club Deportivo como a las demas actividades culturales,
deportivas y comerciales en que se desenvuelve éste ultimo. Sobre esta base,
es que Club Social y Deportivo Colo-Colo ha inscrito su marca comercial para
proteger un gran abanico de productos y servicios, dentro de lo que
naturalmente se encuentran aquellos clasificados en la clase 38 internacional.

c. Que, la marca Colo Colo se encuentra inscrita por su mandante bajo el
registro 766.954 para distinguir “servicios de telecomunicaciones, servicios de
programas hablados, radiados, televisados, servicios de telecomunicaciones
en general por via telefonica, telefonia celular, servicios de comunicacién por
Internet, programas deportivos y de noticias”. También es titular de las
marcas colo-colo, mixta, Registro 570.612 para distinguir servicios de
telecomunicaciones en general, telefonia, carrier telefénico, television,
excluyendo radioemisoras y programas de radio; El Carrier Colo-Colo,
denominativa, Registro 570.613, para distinguir también servicios de la clase
38. Los ultimos dos registros son muy anteriores a la traba de la litis y tienen
mas de 15 afios de vigencia. Adicionalmente, y como consecuencia de lo
expuesto y facil concluir que Club Deportivo y Social Colo Colo cuenta con
derechos preexistentes precisamente para los servicios especificos sobre los
cuales se discute.

d. Que, no es posible hacer una andlisis 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 su
mandante son anteriores y de rango constitucional. EI nombre de dominio
solicitado es en su aspecto mas fundamental idéntico a las marcas
comerciales registradas por ésta, tanto desde el punto de vista visual como en
su cobertura. Su mandante goza de derechos previos garantizados por la
Constitucién Politica del Estado, en su Articulo 19 nimero 25 inciso 2, la Ley
19039 y el Convenio de Paris, todos cuerpos legales que le garantizan que en
lo que se refiere a los servicios de Internet, y television sélo ella puede
utilizar en Chile la expresién colo-colo.

e. Que, la expresion TV adscrita a colocolo, materia de este arbitraje se
presenta como una simple derivacion de los derechos de que es titular su
representada, y como una extensién logica de los derechos con que cuenta
antes de la traba de la litis. Es menester sefialar que Garate Sociedad
Andnima no tiene ni ha tenido jamas ninguna relacién con su mandante, y
carece por lo tanto, de todo derecho al uso de las marcas de su representada.

f. Que, sin desconocer la importancia que tienen en este caso las marcas
comerciales, existe otro elemento que es de suma importancia y que también
se debe considerar, cual es que, COLO-COLO corresponde al nombre de su
mandante, es decir, constituye un atributo de su personalidad. En otras
palabras, es la forma como es identificada legalmente en el mundo. El asignar
el nombre de dominio tvcolocolo.cl a un tercero seria una forma velada de
expropiar a su mandante de una de sus mas preciadas activos, su marca y su
nombre

El DERECHO

g. Que, Club Social y Deportivo Colo Colo es una institucion deportiva cuyo giro
se vincula entre otras cosas al espectaculo del futbol y su transmision por
Televisién e Internet. Una parte muy importante de su patrimonio esta



constituido por bienes muebles intangibles como son los derechos de autor y
las marcas comerciales. Estas Gltimas, constituyen una importante
herramienta de trabajo, no sélo pues ellas identifican los distintos proyectos
televisivos y visuales de su mandante, sino que ademas los consumidores las
asocian con las labores de expansion a que esta abocado CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO COLO COLO.

h. Que, su representada registr6 en Chile la expresion colo-colo, bajo los
siguientes registros: registro 766.954, es titular de las marcas colo-colo,
mixta, Registro 570.612, el carrier colo-colo, denominativa, Registro 570.613,
como se detallé anteriormente.

i. Que, este derecho de que goza su mandante es un derecho exclusivo y
excluyente, protegido por la Constitucion Politica del Estado en su articulo 19
namero 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 serd inferior al de la vida del titular. 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 a la ley. Se
garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invencion,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnol6gicos 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 ndmero
anterior.”

Jj. Que, asimismo, la ley 19039, consagra al titular de un registro de marca el
monopolio respecto de los servicios para los cuales la tiene registrada y, por
lo tanto, los derechos exclusivos y excluyentes para el uso en el territorio de
la Republica. Lo anterior, se ve ademas ratificado por el Convenio de Paris
para la proteccion de los derechos de Propiedad Industrial, que consagra
idénticos principios. Es por lo anterior, que asignar el dominio al primer
solicitante, careciendo éste de cualquier derecho es ademas de arbitrario,
contrario a la Constitucion y las Leyes.

k. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompafié con citacion los
siguientes documentos:

1) Copia de los registros de marca 570.613 “EL CARRIER COLO-COLO”; 570.612
“COLO-COLO™; y 766.954, COLO-COLO, todos registrados en la clase 38,
antes de la traba de la litis.

2) Del poder otorgado por su mandante.

3) Copia de su patente profesional al dia.

OCTAVO: Que, a fojas 26, con fecha 26 de octubre, este tribunal tiene por
presentada la demanda arbitral interpuesta por Juan Alberto Diaz Wiechers, en
representacion del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos
correspondiente.

NOVENO: Que, a fojas 27, con fecha 7 de noviembre se declar6 abierto, el periodo
de respuestas correspondientes por el término de cinco dias habiles. Apercibiendo al
primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que, a fojas 28, con fecha 20 de noviembre, este Tribunal Arbitral resolvio
citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que
el segundo solicitante efectlda un uso masivo de la expresién colo colo y es titular de



la marca 570.613 “EL CARRIER COLO-COLO”, 570.612 “COLO-COLO”; y 766.954,
COLO-COLO, todos registrados en la clase 38, lo que queda de manifiesto en los
documentos acomparfiados.

SEGUNDOQ: Que el Club Social y Deportivo Colo-Colo es una institucién deportiva de
prestigio en Chile y el extranjero, y su marca "COLO COLO”, se caracteriza por su
masiva utilizacién, de modo que no es dificil considerar en Chile, que el primer
solicitante pueda no tener conocimiento de los derechos que asisten al segundo
solicitante sobre la expresién COLO COLO.

TERCERO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer
solicitante puede llevar a confusion a los consumidores y usuarios de Internet, toda
vez que la oferta de productos que se pudiera realizar en el portal tvcolocolo.cl
puede generar la impresion de que se trataria de la pagina web oficial de la sociedad
titular de la marca colo-colo.

CUARTO: Que, la primera solicitante no obstante haber comparecido personalmente

ante el Tribunal a Conciliacion y Fijaciébn de Bases -lo que da cuenta de la
circunstancia de haber sido correctamente emplazada- y haber sido
reglamentariamente notificada en las demas instancias del proceso, ha guardado
silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de
mejor derecho, aspecto en que puede atribuirseles cierta responsabilidad, ya que
dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no
requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado y, ademas, de acuerdo a lo previsto
en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posicién juridica no importaba a la
referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal,
puede tenerse en cuenta por interpretacion analdgica, lo dispuesto por el
recientemente aprobado REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28
de abril de 2004, por el que se establecen normas de politica de interés general
relativas a la aplicacion y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», asi como
los principios en materia de registro, Reglamento que en su articulo 22 N° 10,
prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un
procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte
contraria”.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Codigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.
RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho,

Asignese el nombre de dominio <tvcolocolo.cl> al segundo solicitante, esto es, Club
Social y Deportivo Colo Colo Rut 70.074.600-3.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la Audiencia de Conciliacién y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por
los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electronicamente para su
inmediato cumplimiento.



Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad
13.857.232-3.



