Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio tvucen.cl
Oficio OF09783

VISTOS:

1.

Que con fecha 26 de junio de 2008, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES ORBITA
STUDIO LIMITADA, representado en calidad de contacto administrativo por don
ARNALDO RIQUELME GALVEZ, solicita la inscripcion del nombre de dominio
tvucen.cl. Posteriormente, con fecha 18 de julio de 2008, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, representado en calidad de contacto
administrativo por dofia PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcién del
mismo dominio tvucen.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este
arbitraje;

Que mediante Oficio OF09783, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 21 de noviembre de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacién o de fijacién de procedimiento para el dia 2
de diciembre de 2008, a las 10:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las
Condes, Santiago, siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 2 de diciembre de 2008, se efectia el comparendo fijado para ese
dia, al que asiste por una parte don ARNALDO RIQUELME GALVEZ, quien exhibe
poder para representar al Primer Solicitante, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
ORBITA STUDIO LIMITADA vy, por otra, doia CARLA ENCALADA CONTRERAS
quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE vy, asimismo, acredita haber consignado el
monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro;

Que con fecha 16 de diciembre de 2008, el Segundo Solicitante, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, consigné el saldo de los honorarios
arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolucion de fecha 24 de
diciembre de 2008;

Que con fecha 23 de diciembre de 2008, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en
representacion del Segundo Solicitante, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE CHILE, presenta su demanda de asignacion del dominio tvucen.cl,
argumentando que su origen se remonta al 21 de junio del afo 1888, mediante un
decreto del Arzobispado de Santiago, siendo su primer Rector Monsefior Joaquin
Larrain Gandarillas.

La PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE es una institucién privada
con aportes econémicos del Estado, actualmente compuesta por 18 facultades que,
distribuidas en cuatro Campus, acogen a 21.650 estudiantes, dentro de los cuales
se cuentan 18.137 estudiantes de pregrado, 2.048 estudiantes de magister, 694
estudiantes de doctorado y 771 estudiantes de postitulo. Ademas, su cuerpo



docente esta formado por 2.680 profesionales, dentro de los cuales mas de 115 son
reconocidos académicos extranjeros.

El Segundo Solicitante afiade que, ademas, forman parte de la PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, el Club Deportivo de la Universidad Catélica
con mas de 20 ramas deportivas, el Hospital Clinico, el Canal de Television de
cobertura nacional, Canal 13, el cual corresponde a uno de los dos canales mas
tradicionales e importantes de la televisién chilena, el DUOC-UC, la Federacién de
Estudiantes de la Universidad Catélica y la Fundacion de Vida Rural.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, con sus mas de 120 afios de
vida, y siendo una de las universidades mas antiguas del pais, ha creado una
tradicién de prestigio y excelencia académica, colaborando con el crecimiento de
nuestro pais, al educar y formar profesionales de alto nivel académico, labor que ha
sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional.

El Segundo Solicitante, refiriéndose al canal de television o TV de la UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE TELEVISION o, méas exactamente, CORPORACION DE
TELEVISION DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, indica que
éste es un canal de televisién chileno privado, que se transmite en la sefal 13
(Santiago) abierto, y en la 22 de companias de cable. Las dependencias de este
canal de TV, con domicilio en Inés Matte Urrejola 0848, Providencia, poseen 50.000
metros cuadrados de infraestructura. CANAL 13 es uno de los canales de television
mas antiguos e importantes del pais, siendo lider en sintonia a nivel nacional en
muchos de los programas que se transmiten en él. A mayor abundamiento,
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE también emite su sefal a
diversos paises del mundo, ya sea via Internet a través del sitio Web: canal13.cl 0 a
través de su sefal de television via satélite.

El Segundo Solicitante agrega que esta historia de éxitos comenzé el 21 de agosto
de 1959, cuando un grupo de ingenieros de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE inici6 oficialmente las transmisiones. Pero, sin duda, el hito
mas importante, y que dio el verdadero puntapié inicial de este nuevo medio en el
pais, lo constituy6 el Mundial de Futbol de 1962. Fue ése el primer gran desafio que
CANAL 13 asumié para llevar hasta los hogares chilenos las alternativas de la mas
importante competencia deportiva que se haya realizado en nuestro pais. Ademas,
marca el inicio de una identidad que se ha consolidado en la mente de las personas,
como es la asociacion de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE con el
nombre de CANAL 13.

Senala el Segundo Solicitante que CANAL 13 constituye la red mas extensa del
pais, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el
Continente Antartico. La distribucion de la sefial de CANAL 13 se hace via satélite a
las estaciones locales distribuidas a lo largo del territorio nacional, dando una
cobertura a un 98 por ciento de la poblacion potencial del pais. A lo largo de toda su
trayectoria, la tecnologia ha sido un pilar fundamental para mantener y entregar una
programacion de primera calidad. Es por ello que, permanentemente, esta
renovando su equipamiento técnico y capacitando a su personal.



CANAL 13 desarrolla sus actividades en un edificio que cuenta con once estudios
de distintos tamanos y dos de audio, de 200 metros cuadrados, dotados de la mas
moderna tecnologia. Tres de ellos, con 900, 720 y 700 metros cuadrados de
superficie y 12 metros de altura, constituyen verdaderos teatros, habilitados para
soportar las mas sofisticadas escenografias, coreografias e iluminaciones. Cada
estudio cuenta con su propia sala de direccion, camarines y sala de magquillaje.
CANAL 13 mantiene una politica de invertir permanentemente en equipos
electronicos. Once unidades maoviles de la mas alta tecnologia, apoyan el trabajo de
exteriores para las diversas producciones del Canal, tres de ellas destinadas
exclusivamente para el Departamento de Prensa. Las restantes, full digital de dltima
generacién, estan dedicadas a programas dramaticos, deportivos y de espectaculos.
Ademas, una unidad movil de audio que complementa los requerimientos en caso
de eventos de gran envergadura. El personal técnico de la empresa tiene acceso
permanente a un moderno Centro de Capacitacién propio que le permite ponerse al
dia en los ultimos avances tecnologicos.

Indica el Segundo Solicitante que, como parte de la estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ha registrado numerosas marcas comerciales

ante el Departamento de Propiedad Industrial. Dentro de ellas se encuentra la
familia de marcas “UC”, las cuales se detallan a continuacion:

o “TV UC”, Registro N° 758.383, para distinguir servicios de la clase 41;
o “TV UC”, Registro N° 760.787, para distinguir productos de la clase 25;
o “TV UC”, Registro N° 760.788, para distinguir productos de la clase 28;

o “UC TV CABLE”, Registro N® 749.223, para distinguir servicios de la
clase 38;

J “UC TV CABLE”, Registro N? 749.224, para distinguir servicios de la
clase 35;

o “UC TV CABLE”, Registro N° 749.051, para distinguir servicios de la
clase 41;

o “UC TV CHILE”, Registro N® 749.048, para distinguir servicios de la
clase 41;

o “UC TV CHILE”, Registro N® 749.049, para distinguir servicios de la
clase 38;

o “UC TV CHILE”, Registro N? 749.050, para distinguir servicios de la
clase 35;

o “CANAL 13 UC”, Registro N° 706.062, para distinguir productos de la
clase 18;



“CANAL 13 UC”,
clase 25;

“CANAL 13 UC”,
clase 26;

“CANAL 13 UC”,
clase 28;

“CANAL 13 UC”,
clase 29;

“CANAL 13 UC”,
clase 30;

“CANAL 13 UC”,
clase 32;

“CANAL 13 UC”,
clase 41;

“CANAL 13 UC”,
clase 38;

“CANAL 13 UC”,
clase 16;

“CANAL 13 UC”,
clase 16;

“CANAL 13 UC”,
clase 41;

“CANAL 13 UC”,
clase 38;

Registro N® 706.063, para distinguir productos de la
Registro N® 706.064, para distinguir productos de la
Registro N® 706.065, para distinguir productos de la
Registro N® 706.066, para distinguir productos de la
Registro N® 706.067, para distinguir productos de la
Registro N® 706.068, para distinguir productos de la
Registro N° 581.934, para distinguir servicios de la
Registro N°? 581.973, para distinguir servicios de la
Registro N® 585.567, para distinguir productos de la
Registro N® 553.848, para distinguir productos de la
Registro N°

554.131, para distinguir servicios de la

Registro N°? 554.132, para distinguir servicios de la

“UC”, Registro N° 585.996, para distinguir productos de las clases 29,

30y 32;

“UC 13”, Registro N° 739.107, para distinguir servicios de la clase 41;

“UC 13”, Registro N? 739.108, para distinguir servicios de la clase 38;

“UC 13”, Registro N° 739.109, para distinguir productos de la clase 32;

“UC 13”, Registro N? 739.110, para distinguir productos de la clase 30;



“UC 13”, Registro N° 739.111, para distinguir productos de la clase 29;
“UC 13”, Registro N? 739.112, para distinguir productos de La clase 29;
“UC 13”, Registro N° 739.113, para distinguir productos de la clase 25;
“UC 13”, Registro N? 739.114, para distinguir productos de la clase 18;
“UC 13”, Registro N° 739.115, para distinguir productos de la clase 16;
“UC 13”, Registro N? 739.116, para distinguir productos de la clase 9;
“UC 13”, Registro N° 739.117, para distinguir productos de la clase 3;
“U.C.”, Registro N? 560.795, para distinguir productos de la clase 27;

“U.C.”, Registro N® 823.493, para distinguir productos de las clases 3, 5,
16, 18, 21, 25y 28;

“U.C.”, Registro N° 823.494, para distinguir servicios de las clases 35y
41;

“CLINICA UC SAN CARLOS”, Registro N° 638.905, para distinguir
servicios de la clase 42;

“U. CATOLICA”, Registro N° 560.793, para distinguir productos de la
clase 27;

“U. CATOLICA”, Registro N2 564.194, para distinguir productos de las
clases 29, 30y 32;

“U. CATOLICA”, Registro N2 774.896, para distinguir productos de las
clases 18, 25y 28;

“U. CATOLICA”, Registro N¢ 774.897, para distinguir servicios de la
clase 35;

“UC 13 MAS ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD”, Registro N°
737.166 , para distinguir servicios de la clase 38;

“UC 13 MAS ESPACIO PARA LA SOLIDARIDAD”, Registro N°
737.167 , para distinguir servicios de la clase 41;

“UC 13 OPEN”, Registro N® 799.812, para distinguir servicios de la
clase 41;

“UC 13 OPEN”, Registro N° 799.813, para distinguir servicios de la
clase 38;



“UC-EMPRESA”, Registro N® 682.245, para distinguir servicios de la
clase 41;

“UC-EMPRESA”, Registro N? 688.586, para distinguir servicios de la
clase 42;

“EMPRENDE UC”, Registro N? 708.046, para distinguir servicios de la
clase 35;

“EMPRENDE UC”, Registro N? 708.047, para distinguir servicios de la
clase 36;

“EMPRENDE UC”, Registro N° 708.048, para distinguir servicios de la
clase 41;

“EMPRENDE UC”, Registro N° 708.051, para distinguir servicios de la
clase 42;

“EDUCAUC”, Registro N? 711.571, para distinguir servicios de las
clases 37, 41y 43;

“DICTUC”, Registro N° 781.036, para distinguir servicios de las clases
41y 42;

“DECON U.C.”, Registro N° 550.935, para distinguir servicios de la
clase 36;

“COMUNICA U.C.”, Registro N? 597.588, para distinguir servicios de las
clases 35, 38 y 41.

“CLUB UNIVERSITARIO UC”, Registro N° 626.432, para distinguir
servicios de la clase 42;

“CLUB UNIVERSITARIO UC”, Registro N° 626.215, para distinguir
servicios de la clase 41;

“CERTIFICACION UC”, Registro N° 613.275, para distinguir servicios
de la clase 42;

“ATAS UC”, Registro N? 807.027, para distinguir servicios de las clases
38,42y 44,

“ABOGADOS UC”, Registro N® 690.965, para distinguir servicios de la
clase 42;

“ADMINISTRACION Y ECONOMIA U.C.”, Registro N° 823.866, para
distinguir productos de la clase 16;



J “CAMPUS VIRTUAL UC”, Registro N° 708.600, para distinguir servicios
de las clases 38 y 41.

o “RED DE SALUD UC” ,Registro N? 559.145, para distinguir servicios de
la clase 42;

Respecto a los nombres de dominio, el Segundo Solicitante indica que es
reconocida y logica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios
mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaria
inmediatamente el nombre de dominio tvucen.cl a un sitio de Internet con
informacion relativa al canal de television de PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, lo cual obviamente no es asi. Ademas, a modo de reafirmar
especialmente la asociacion en Internet de la expresion “TV UC” con PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, senala que es titular de los siguientes
nombres de dominio:

e ucen.cl; e abogadouc.cl;

e uc.cl; e canali3uc.com;
e ucmedios.cl; ¢ tvonotv.cl;

e tvduc.cl; e capacitauc.cl;

e ucradios.cl; e celuc.cl;

e teveduc.cl; e cesouc.cl;

e canali3uc.cl; e cituc.cl;

e canal13tv.cl; e cpuc.cl,

e ucanal.cl;

Respecto a la vinculacion entre el nombre de dominio tvucen.cl y PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, el Segundo Solicitante sefala que esta
empresa es titular de una familia de marcas comerciales que se conforma con la
expresion “TV UC” y que se estructuran sobre la particula “TV” y “UC”, por medio de
la cual se la identifica en el mercado. En este sentido, “UC” corresponde a una
marca creada y utilizada por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,
por lo que su uso por parte de un tercero le causara un grave perjuicio. Agrega que
si se observa el nombre de dominio en disputa tvucen.cl, solo se ha agregado la
expresion “EN” al final de la marca “TV UC” de propiedad del Segundo Solicitante,
lo cual, a su juicio, sin lugar a dudas, no constituye un elemento diferenciador
suficiente y adecuado. Es decir, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
considera que la composicion del nombre de dominio en disputa, alude directamente
al Canal de Televisién de su propiedad, lo cual no es efectivo.

El Segundo Solicitante indica que “TV” corresponde a la abreviacion del término
“TELEVISION” y PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE cuenta
precisamente con un canal de “TV” o television. Por su parte, “UC” corresponde a la
abreviacion de “UNIVERSIDAD CATOLICA” y a la sigla por medio de la cual es
reconocida a nivel nacional e internacional. En conclusion, sin lugar a dudas, el
Primer Solicitante busca confundir a los usuarios de Internet.



Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos anos
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relacion con los denominados “nombres de dominio” que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccién
electrénica” o bien una “denominacién” 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 electronico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre
de dominio lleva implicita la idea de poder identificar 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, organizacion o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido
y se transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacion de nombres de
dominio, el Segundo Solicitante sefiala que entre los que deben tenerse presente es
el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres
de dominio. EI Segundo Solicitante senala que en el derecho comparado vy, por
cierto, en los ultimos afnos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais,
se ha efectuado una inmediata y I6gica relacién entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de
aspectos, caracteristicas y propésitos con las marcas comerciales, de tal entidad
qgue permiten sostener que los 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, buscando evitar que los consumidores caigan
en errores o confusion con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Finalmente
se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se
informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose asi la marca.

Por otro lado, sefala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo 2000,
entrd en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién 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 resolucion de los conflictos de nombres
de dominio, 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: letra a) “E/
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.”
Agrega PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 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.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la
OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas



Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), que
establecen que en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafnosamente 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.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22
del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido
Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual sefiala que la inscripcién de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
engafnosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” Al
respecto, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE indica que, en este
caso, si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaria
concediendo y reconociendo a favor de un tercero derechos sobre una marca
debidamente registrada por ella, a saber, “TV UC”. Incluso mas, debe considerarse
que la marca ”TV UC” corresponde a una marca creada y utilizada por PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, la cual goza de fama y notoriedad en el
mercado. En conclusién, para PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,
de otorgarse el dominio en disputa al Primer Solicitante, se abriria la posibilidad para
que terceros, amparados por este criterio, registran nombres de dominio incluyendo
y haciendo referencia clara a la expresion “TV UC” que lo distingue.

El Segundo Solicitante cita ademds el criterio de la creacion intelectual del signo
pedido, sefalando que la expresién “TV UC” corresponde a un signo creado y
utilizado legitimamente por PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. Por
lo mismo, resulta de toda légica y justicia que quien ha creado una denominacién
pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, toda
vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra
serie de bienes tangibles, el nombre con el cual son conocidos los servicios y
productos de ella en el mercado es uno de sus activos mas importantes. En efecto,
el signo “TV UC” identifica y distingue a PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE CHILE tanto en Chile como en el extranjero.

Afade PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE que es aplicable el
criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoria postula que el titular
de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama,
notoriedad y prestigio. Es asi como “TV UC” corresponde a una marca que goza de
fama y notoriedad y que, por lo tanto, merece una proteccion especial, cualquier sea
el ambito o area en que se esté. Agrega el Segundo Solicitante, que en este caso,
se esté frente a un conflicto de asignacién de nombres de dominio, pero igualmente
se debe tener especialmente presente que resulta totalmente improcedente vulnerar
y afectar este principio por la via de solicitar un nombre de dominio que incluya una
marca famosa y notoria, suponiendo erradamente que asi se podra burlar la
legislacién marcaria.

Ademas, el Segundo Solicitante sefala que también es aplicable a este caso el
Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y



tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual
establece que: “Los paises de la Union se comprometen, bien de oficio, si la
legislacion del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o 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.
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.” El Segundo Solicitante sefiala que las marcas famosas y notorias, como
es el caso de la marca comercial “UC” y “TV UC”, han de protegerse especialmente
por los paises miembros de la Unién, toda vez que de su explotacién no autorizada
se deriva, por un lado la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas vy,
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.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE indica que es importante
destacar que el término “TVUC” lo utiliza real y efectivamente en Internet. Basta
ingresar al buscador mas famoso y utilizado en Internet, GOOGLE.CL, y buscar el
término “TVUC”. En efecto, se aprecia que de los 10 primeros resultados, todos
ellos aluden y corresponden al Segundo Solicitante y su canal de TV. A juicio del
Segundo Solicitante, esto demuestra que los usuarios de Internet relacionan este
término con PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la
Identidad, el cual establece que correspondera asignar el nombre de dominio en
conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo anterior, para el
Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, ya que es titular de la marca
comercial “TV UC” y sus derivados. Por ultimo, el Segundo Solicitante hace
presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el
fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl: “E/
criterio de la identidad seniala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar
a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo..”

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad de
numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la
vinculacion de esa marca con los servicios que presta PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE, asi como también la titularidad de nombres de dominio
afines, considera que es PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE el
titular del mejor derecho para la obtencién del nombre de dominio en disputa.
Agrega que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes
citados, acreditan que ha sido PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad a los signos “UC” y “TV UC” y
sus distintas derivaciones.
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Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos
solicitudes véalidamente 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
interposicién de las mismas, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de
solucién de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los que concluyen
necesariamente, en el mejor derecho de PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
DE CHILE sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres
de dominio son la herramienta que permitira continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios
de dicha red, la asignacién del dominio tvucen.cl al Primer Solicitante, constituiria
una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor. Agrega que
dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los
criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentaciéon de NIC Chile, y los
Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia
desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del
comercio electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacién del dominio
de autos sea fundamental para los intereses de PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CHILE;

Que por resolucién de fecha 24 de diciembre de 2008, se provee el escrito
presentado con fecha 23 de diciembre de 2008 por don MATIAS SOMARRIVA
LABRA, en representacién del Segundo Solicitante y se da traslado al Primer
Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo
electrénico;

Que con fecha 13 de enero de 2008, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;
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10.

11.

Que en el presente juicio arbitral, Unicamente el Segundo Solicitante ha invocado y
acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto;

Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un
mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestién;

Que el Segundo Solicitante acompand documentos probatorios en estos autos, que
no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente
ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee
legitimos derechos sobre la marca “TV UC”, la cual se encuentra registrada bajo el
N° 758.383 para distinguir servicios de la clase 41, N® 760.787 para distinguir
productos de la clase 25y N? 760.788, para distinguir productos de la clase 28;

Que, ademas, es indudable que la marca “TV UC” es renombrada y conocida por la
generalidad del publico chileno, y es precisamente el Segundo Solicitante quien le
ha conferido a dicha expresion fama, notoriedad y prestigio en el mercado nacional;

Que al ser el dominio solicitado practicamente idéntico a la marca comercial “TV
UC” de propiedad del Segundo Solicitante, es indudable que el nombre de dominio
en conflicto produciria errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los
consumidores en general,

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que por el mero hecho de que PRODUCCIONES AUDIOVISUALES ORBITA
STUDIO LIMITADA haya solicitado primero el nombre de dominio tvucen.cl no es
suficiente ya que, a lo menos, ésta debidé haber hecho valer ese derecho en este
juicio arbitral, y al no hacer presentacion alguna, no puede presumirse que el Primer
Solicitante tenga derecho o legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio en
conflicto;

Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, asi como la falta de ellos por parte de
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES ORBITA STUDIO LIMITADA, es que este
arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor
derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio tvucen.cl al Segundo Solicitante, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT N¢ 81.698.900-0.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
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Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, autorizan
esta sentencia como testigos dona Claudia Ruiz Jaramillo y a dona Lorena Carvajal
Valdés, quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 3 de marzo de 2009.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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