Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 121.-

Santiago, veintinueve de diciembre del afio dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 16 y 17 de autos, articulo 170 del Cédigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de
asignacion del nombre de dominio “tvuc.cl”.

Parte Expositiva:

Por Oficio de fecha 16 de octubre de 2008, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la asignacion del nombre de
dominio “tvuc.cl”, surgido entre don Cesar Rodrigo Venegas Traverso,
domiciliado en calle Dover N° 3146 aa del canto, Hualpen, Talcahuano y
Pontificia Universidad Catolica de Chile, corporacion universitaria, con domicilio
en Avenida Libertador Bernardo Ohiggins N° 340, comuna de Santiago,
representada por el Estudio Juridico Sargent y Krahn, quien comparece
representado por su apoderado y abogado don Matias Somarriva Labra,
ambos, domiciliados en Avenida Andrés Bello N° 2711, piso 19, Las Condes,
de esta ciudad.

Que por resolucion de fecha 17 de octubre de 2008, el suscrito acepto el cargo
y jur6 desempefarlo en el menor tiempo posible y cit6 a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, el que se efectud
en la Oficina del Juez Arbitro el dia 27 de octubre de 2008, segun consta a
fojas 16 y 17 de autos.

De las partes en litigio: Son partes litigantes en la presente causa don Cesar
Rodrigo Venegas Traverso, primer solicitante del nombre de dominio en disputa
y Pontificia Universidad Catdlica de Chile, segundo solicitante.

Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho y peticion de la
demanda arbitral presentada por Pontificia Universidad Catdlica de Chile:

La parte demandante u opositor de autos funda su demanda de oposicion a
gue se otorgue el registro del nombre de dominio “tvuc.cl”, a don Cesar Rodrigo
Venegas Traverso, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de

derecho:
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Antecedentes de hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de
fojas 112 y siguientes, cita los siguientes antecedentes de hecho para que se
rechace la pretension del primer solicitante en cuanto titular del dominio en
disputa:

A) Sefala que Pontificia Universidad Catdélica de Chile fue fundada el 21 de
Junio de 1888, mediante un decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su
primer Rector Monsefior Joaquin Larrain Gandarillas y que es una institucion
privada con aportes econémicos del Estado, actualmente compuesta por 18
facultades que, distribuidas en cuatro Campus Universitarios, que acogen a
21.363 estudiantes, dentro de los que 18.172 son estudiantes de pre-grado y
1.813 son estudiantes de Magister, 628 son estudiantes de Doctorado y 744
son estudiantes de postitulo. Ademas, su cuerpo docente esta formado por
2.549 profesionales, dentro de los cuales mas de 115 son reconocidos
académicos extranjeros.

Sefala que forma parte de la Universidad Catolica el Canal de Television de
cobertura nacional, denominado “Canal 13", el cual corresponde a uno de los
canales mas tradicionales e importantes de la television chilena, el que inicié
sus transmisiones el dia 21 de agosto de 1959 y con plena continuidad a partir
del mundial de fatbol del afio 1962. Agrega que el “Canal 13” de television,
actualmente tiene 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica a la
Antartica.

B) Marcas comerciales de Pontificia Universidad Catolica de Chile:

Sefala la demandante que como parte de la estrategia para proteger los
activos del “Canal 13", a formado una familia de marcas comerciales, cuyo
centro relevante y conocido son las expresiones “UC” y “TV, y cita los
siguientes registros marcarios: registro N° 758.383, “TV UC”, mixta, para
distinguir productos en clase 25, registro N° 760.788, “TV UC”, mixta, para
distinguir productos en clase 28, registro N° 749.223, “UC TV cable”,
denominativa, para distinguir servicios en clase 35, entre otros.

C) Titularidad de Nombres de Dominio NIC:

Argumenta la demandante que Pontificia Universidad Catdlica de Chile es
titular de los siguientes nombres de dominio en Internet: “uc.cl”, “ucmedios.cl”,
“tvduc.cl”, “ucradios.cl”, “teveduc.cl”, entre otros, por lo que el nombre de
domino en disputa “tvuc.cl”, da entender que éste se relaciona directamente al
Canal de Television de la Pontificia Universidad Catolica de Chile, ya que el

primer solicitante tomé la sigla “UC” y le agregé las expresiones “TV”, con lo
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que soélo se busca causar confusion en los usuarios de Internet, ya que los
nombres de dominio tienen por principal objetivo identificar correctamente a su
titular en la red de Internet.

Antecedentes de derecho citados por la parte demandante:

A) Descripcion de los nombres de dominio y su importancia:

Sefala la demandante que el explosivo desarrollo y masificacién de la red de
interconexion mundial de computadores, conocida como Internet, ha dado lugar
en los Ultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos
conflictos, ha tenido lugar con los denominados "nombres de dominio" que se
utilizan en dicha red, los que en palabras simples, consisten en una “direccion
electronica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de
Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma
poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece,
tales como paginas Web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc.
Indica que el concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder
identificar correctamente a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se
identifique como, por ejemplo, Universidad de Chile, Jumbo o Fiat,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso y cadtico y que en atencién a este uso
cada vez mas masivo de esta forma de comunicacion tecnoldgica, que implica
tener un acceso inmediato a la informacion, el uso de nombres de dominio que
se vinculen a una organizacion o persona determinada se hace indispensable
para el correcto y eficiente funcionamiento de la misma y que considerando el
uso masivo de Internet.

B) Criterios aplicables para conflictos de asignacion de Nombres de Dominio,
citados por la demandante:

1.- Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con los
nombres de dominio: Afirma la demandante que como consecuencia del radical
aumento de usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya
no es el mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta
forma, el derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las
subsecuentes propuestas de resolucién de los mismos y que en este sentido,
cabe sefalar que en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios
también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una

inmediata y ldgica relacion entre los nombres de dominio y las marcas
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comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de
aspectos, caracteristicas y propositos con las marcas comerciales, de tal
entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la
funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores
del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet.

En razén de lo anterior, sostiene que la resolucion de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencion a
la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de
dominio. En definitiva, reitera que el propdsito de los nombres de dominio es la
identificacion adecuada de su titular y como ldgica consecuencia, de los
productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet.
Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el
mismo, esto es, la distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y
servicios que se transan en el mercado real.

Respecto a ICANN, sefiala la demandante que cabe tener presente que con
fecha 1° de Enero del afio 2000, entré en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como
aspecto fundamental para la resolucién de dichos conflictos, la titularidad de
registros marcarios para el signo en cuestion.

En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa sefiala que se consideraran
como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a
una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante
tiene derechos.”

Indica que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades participantes en
Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales,
de usuarios, proveedores, etc.

En cuanto a la OMPI, sefiala que el Informe Final de la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI
Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on
Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion

de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el
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dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el
titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando
se ha registrado el dominio de mala fe.

En sede nacional invoca la demandante a NIC — CHILE, entidad que reconoce
los citados criterios ya que han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC-Chile.

En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de
dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por
tanto, corresponde su aplicacion a la resolucion del conflicto suscitado en estos
autos. Indica que lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado
que mi representada es titular de una marca comercial idéntica al nombre de
dominio solicitado, que corresponde a un conocido programa de entretencién vy
que por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en
conflicto al primer solicitante, “tvuc.cl”, se causaria una confusion indeseable y
de proporciones en el publico, especialmente teniendo en cuenta que mi
representada es un prestigiado canal de television, que tiene registrada la
marca “tvuc”, entre otras, y diversos nombres de dominio que integran la
expresion “uc”.

2.- Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido:

Sefala la parte demandante que este principio postula que el titular de un
nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama,
notoriedad y prestigio; las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la
mayoria de la poblacion en un lugar determinado, son objeto de una especial
proteccion, la que se amplia mas alla de los productos o servicios cubiertos por
la misma marca y que la aplicacion de este criterio nos obliga a concluir que
esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio “tvuc”.cl, debido
a que el identifica al Canal 13 de Television abierta en el mercado nacional
hace ya varios afos, adquiriendo fama y notoriedad, por lo que corresponde la
aplicacion de este principio a la resolucién del conflicto suscitado en estos
autos y asignar el nombre de dominio “tvuc.cl” a la actora.

3.- Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial:
Promulgado en Chile mediante el Decreto Supremo N° 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de
1991, tratado internacional que en su articulo 6 bis establece:

“Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacién del

pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro
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y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la
reproduccion, imitacién 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 gue pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible
de crear confusion con ésta”.

Afirma que las marcas famosas y notorias, como el caso de “UC” han de
protegerse especialmente por los paises miembros de la Union, toda vez que
de su explotaciéon no autorizada se deriva, por un lado la dilucion del poder
distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una
notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han
contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios
que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria y que, de otorgarse el
nombre de dominio en conflicto a un tercero, el publico asociaria dicho nombre
a mi representada, o deduciria l6gicamente que se trata de sitios de su
propiedad o0 que se encuentran en uso previa autorizacion o licencia,
incurriendo en error y confusion a los usuarios de la red de Internet.

Por lo sefalado, afirma que es evidente la confusién que se produciria de
otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se
relaciona con mi representada y que es en la practica plenamente idéntico a la
marca notoria y famosa de la que es titular mi representada y que el articulo 1°
bis del Convenio de Paris recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en
Chile y rango de ley.

Concluye la demandante que es titular de un legitimo derecho sobre el nombre
de dominio en conflicto, atendida su vinculacion con el mismo, la titularidad de
otros nombres de dominio relacionados, la titularidad de marcas comerciales, el
uso efectivo de la expresion “uc” en la World Wide Web, por lo que afirma que
es titular del mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa
y que en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente
presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de
NIC-Chile, en cuanto a su formalizacion y a los plazos de interposicion de las
mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de solucién de conflictos
de asignacion de nombres de dominio, los que como hemos revisado

concluyen necesariamente en el mejor derecho de mi mandante sobre el signo
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en disputa y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio “tvuc.cl” a la
parte demandante.

A fojas 119, con fecha 17 de noviembre de 2008 el Tribunal tuvo por
interpuesta demanda arbitral por el nombre de dominio “tvuc.cl” y confirié
traslado al demandado don Cesar Rodrigo Venegas Traverso, por el término de
15 dias habiles para su contestacion y se agregaron al proceso los documentos
probatorios acompafados, con citacion, notificando dicha resolucion a las
partes por correo electrénico con igual fecha.

A fojas 120, con fecha 19 de diciembre de 2008, el Tribunal tuvo por
contestada la demanda de autos en rebeldia del demandado y no existiendo
hechos controvertidos se omitié la fase de prueba y citd a las partes a oir
sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo
electronico.

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: La cuestion debatida que debe resolverse en el caso sub-lite, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “tvuc.cl”, esto es, si a don Cesar Rodrigo Venegas Traverso, primer
solicitante, o a Pontificia Universidad Catdélica de Chile, segundo solicitante y
demandante.

Segundo: Que de conformidad a lo sefialado en la parte expositiva, Pontificia
Universidad Catodlica de Chile, se opone a que se otorgue el nombre de
dominio en disputa “tvuc.cl” al primer solicitante, ya individualizado, e invoca
gue es titular de un mejor derecho, toda vez que cuenta con registro de
nombres de dominio .CL, que se estructuran en base a la sigla distintiva “UC”,
tales como “"uc.cl”, “ucmedios.cl”, “tvduc.cl’, entre otros, y que ha registrado
ante el Departamento de Propiedad Industrial marcas comerciales que también
se estructuran en base al signo “UC”, el cual corresponde a uno de los dos
elementos determinantes y distintivos del nombre de dominio en disputa
“tvuc.cl”, el que considera como integrante de sus actividades mediante la
explotacion del Canal de Television abierta, denominado “Canal 13", que es
conocido a nivel nacional con las siglas “UC” y “TV” o ambas, por lo que si se
asigna el dominio “tvuc.cl” al primer solicitante se produciria confusién en los
usuarios de la red de Internet, quienes asociarian el dominio a la demandante y
encontrarian a un titular distinto a ella.

Tercero: Que la demandante ha acreditado mediante prueba instrumental no
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objetada por la parte demandada, que es titular de un nimero relevante de
registros marcarios que utilizan de modo destacado el término “UC”, unida a
otras expresiones, tales como “TVUC”, “UC TV CABLE”, entre otras, los que
acompafo en copia obtenida de la base de datos de Internet del Departamento
de Propiedad Industrial y que rolan de fojas 18 y siguientes de autos, como
asimismo, acredito la titularidad de nombres de dominio CL en NIC Chile, tales
como “uc.cl”, “tvduc.cl”,entre otros. Que la prueba documental referida, permite
en el caso sub - lite concluir de acuerdo al principio de prudencia y equidad,
que la parte demandante es titular un mejor derecho para que se le asigne el
nombre de dominio “tvuc.cl”, ya que de razonarse de otro modo, se beneficiaria
a una persona distinta que carece de un legitimo interés en el dominio en
disputa respecto al interés acreditado por la parte demandada, causando una
lesion a la imagen corporativa de la actora, que es conocida como titular del
Canal de Television abierta denominado “Canal 13", también “TVUC” y “UCTV”,
hecho que es publico y notorio.

Cuarto: Que en este mismo orden de ideas, cabe tener presente que el
demandado no contesté la demanda, ni acompafié medios de prueba, para
sostener un legitimo interés para la asignacion del dominio en disputa, lo que
expresa 0 manifiesta a lo menos un desinterés en la litis debatida en este
proceso arbitral y su resultado.

Quinto: Que en mérito a lo sefalado en los considerandos anteriores, de
razonarse en términos de asignar el nombre de dominio “tvuc.cl” al primer
solicitante, se puede de manera evidente, provocar confusion en los usuarios
de la red de Internet, en cuanto al origen institucional del dominio ya
individualizado y su titularidad, hecho que no se aviene con los principios mas
basicos del vinculo de identidad que debe existir entre el titular y el nombre de
dominio en concreto. En efecto, en nuestro medio televisivo nacional es
conocido por todo televidente que el denominado “Canal 13” pertenece a la
corporacion universitaria Pontificia Universidad Catdlica de Chile, canal de
television que es identificado como “TVUC” o “UCTV.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a principio
de prudencia y equidad, acoger la demanda de asignacion del nombre de
dominio “tvuc.cl” interpuesta por Pontificia Universidad Catoélica de Chile a fojas

112 y siguientes y asignarle el nombre de dominio “tvuc.cl”.
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En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de
autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo

electronico y a la Secretaria de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a don Cristian Martin Castro y dofia Cecilia Magdalena
Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Cristian Martin Castro
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo
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