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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL 

POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO 

    viacomchile.cl     

 

Santiago, jueves  treinta de junio de dos mil cinco.- 

 
VISTOS: 

 

Con fecha ocho de septiembre de dos mil cuatro, Sociedad de Inversiones 

Big Marketing Limitada, con domicilio en calle Paicaví nº 2270, Concepción, 

solicitó la inscripción del nombre de dominio “viacomchile.cl” ante NIC Chile.  

Posteriormente, con fecha veintidós de septiembre de dos mil cuatro la 

sociedad Viacom International Inc., domiciliada en 1515 Broadway, New York, NY 

10036, EE.UU., representada por Alessandri & Compañía Limitada, domiciliada en 

El Regidor Nº 66, Piso 9º, 10º y 11º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la 

inscripción del mismo nombre de dominio “viacomchile.cl”, dando lugar al proceso 

de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, 

contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL”. 

Mediante oficio de Nic Chile Nº 4362 de 6 de Diciembre de 2004 se designó 

al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre 

de dominio.  

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las 

partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. 

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las 

partes mediante carta certificada y a Nic Chile. 

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar 

su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales 

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación 

y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, y no se produjo 

avenimiento entre las partes, según consta en autos. 

 En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 

sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el 

Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el 

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.  

 A fs. 21 y 28, las partes durante esta etapa hicieron valer sus 

correspondientes derechos solicitando respectivamente se les asigne en definitiva 
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el nombre de dominio en disputa. 

 A fs. 35 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus 

respectivos descargos, el que no fue evacuado por ninguna de éllas. 

 A fs.36, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, 

pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el 

mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “viacomchile.cl”.  

 A fojas  40, se citó a las partes a oír sentencia.   

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Con fecha ocho de septiembre de dos mil cuatro, Sociedad de 

Inversiones Big Marketing Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio 

“viacomchile.cl” ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha veintidós de septiembre 

de dos mil cuatro la sociedad Viacom International Inc., solicitó igualmente la 

inscripción del mismo nombre de dominio “viacomchile.cl”, dando lugar al proceso 

de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, 

contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del 

Registro de Nombres del Dominio CL”. Notificadas las partes por carta certificada 

al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido 

para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación 

para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia 

de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes y no 

se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo 

dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación 

y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres 

del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de 

los honorarios arbitrales. 

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo 

solicitante, Viacom International, hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el 

rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del 

dominio en disputa “viacomchile.cl” a su favor en razón del mejor derecho que 

tiene. 

Expresa en primer término que tiene el registro previo de su marca “Viacom” en 

Chile Nº 655.849, 646.785 y 653230 y que también se encuentra registrada en 

numerosos países del mundo y que le sorprende la solicitud del primer solicitante 

que incluye tal expresión. Que la expresión “Viacom” corresponde a su razón 

social y que sería muy conocida por los consumidores dado su prestigio para los 

servicios y productos que se distinguen con este nombre y que además no tiene 
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significado conocido alguno ni es un término genérico.  

A continuación expresa que es una empresa que alcanza a 166 países, con 

122.770 empleados en el año 2003, siendo sus ingresos billonarios. Que es la 

empresa plataforma Nº 1 en el mundo para la publicidad, con una posición 

predominante en lo que se refiere a transmisión y televisión por cable, radio, 

publicidad al exterior y en línea. Que es un líder en la creación, promoción y 

distribución de entretenimiento, noticias, deportes y música y como tal en lo que se 

refiere a televisión ella incluye cadenas como CBS Viacom Television Stations 

Group, Paramount Television y también en la televisión por cable y también en la 

radio, y además teatros, publicidad. 

Que por lo anteriormente dicho se puede apreciar que se está ante una empresa 

absolutamente famosa y conocida en el mundo por los consumidores, y que por lo 

mismo difícilmente podría desconocer tal hecho el representante de la primera 

solicitante, por lo que esa solicitud sólo pretende confundir a los consumidores en 

relación a la procedencia de los servicios que se incorporen en tal página. 

Agrega que tiene numerosos nombres de dominio a su nombre y menciona quince 

en distintos países del mundo y que con eso se demostraría la presencia mundial 

de la marca y nombre de dominio viacom dado el tamaño de su empresa. 

Afirma que no estamos frente a una coincidencia en el nombre de dominio y que el 

agregarle la expresión “Chile” a su marca comercial y nombre de dominio 

“viacom”, no le otorga distintividad alguna que permita a los consumidores 

identificar productos o servicios con una procedencia distinta y que de acuerdo al 

fallo existente en relación al nombre de dominio aolchile.cl, la inclusión de la 

expresión “Chile”, no altera en su esencia el nombre de dominio. 

Que en cuanto al derecho expresa que en el derecho comparado como en la 

jurisprudencia relativa a los nombres de dominio, se ha tomado en cuenta 

claramente la relación existente entre marcas comerciales y nombres de dominio, 

ya que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente 

tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen 

a través de internet. Que al resolver un conflicto de nombres de dominio se debe 

tener en cuenta la titularidad de los signos marcarios para el signo pedido como 

dominio y que así también lo ha resuelto la política uniforme de resolución de 

conflictos de nombres de dominio desarrollada por la “ICANN”, y también ha sido 

recogida por la reglamentación nacional relativa a la revocación de nombres de 

dominio. 

Que concluye, que de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer 

solicitante constituiría una causal de error y confusión para el público consumidor. 

Que se debe proteger sus intereses, adquirido por largos años de esfuerzo y 
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trabajo y que por todo lo expresado posee un mejor derecho sobre el nombre de 

dominio en disputa.  

TERCERO: Que el primer solicitante la Sociedad de Inversiones Big Marketing 

Limitada, al hacer valer sus derechos expresó en primer lugar que el segundo 

solicitante carece y carecía de poder suficiente para solicitar la inscripción del 

nombre de dominio de autos, por lo cual la Abogado Helena Siebel B. no podría 

representar a Viacom International Inc., y por lo mismo no puede presentar 

demanda alguna de asignación de nombre de dominio en estos autos. Agrega que 

esto sería un argumento de fondo y no de forma, para sostener primero que él es 

el único solicitante que cumplió con los requisitos de la reglamentación respectiva 

y que la contraria no tenía la representación dentro de los 30 días siguientes 

desde la primera solicitud del nombre de dominio en disputa. Que los poderes 

acompañados a los autos por la segunda solicitante se refieren a la “propiedad 

industrial”, así constaría en poder de 25 de abril de 1988, y los nombres de 

dominio se refieren a una materia distinta y que en la delegación de poder de 25 

de noviembre de 1999, se delega entre otros a doña Helena Siebel B. en relación 

a los poderes que se le han otorgado en todo tipo de materias relacionadas con 

propiedad industrial. Que por lo anterior el Estudio Arturo Alessandri no pudo 

válidamente en representación de Viacom Internacional Inc., impedir que este 

nombre de dominio fuera asignado al primer solicitante, al carecer doña Helena 

Siebel B. de legitimación activa y de representación para obrar por la segunda 

solicitante y por lo mismo debe rechazarse toda pretensión de Viacom 

Internacional Inc.   

Que además, señala que el principio imperante en esta materia referido a la 

prioridad del primer solicitante debe ser tomado en cuenta para resolver el 

presente juicio, y cita un fallo sobre la materia en apoyo de su tesis. Que es una 

empresa que realiza una actividad comercial lícita y real en el ámbito 

principalmente de la publicidad mediante carteles y por tal motivo solicitó ante el 

Departamento de Propiedad Industrial la inscripción de la marca “Viacom” en las 

clases 16 y 35, a la que se opuso Viacom International Inc., encontrándose 

pendiente dicho litigio. Que asimismo es titular del nombre de dominio 

“viacomoutdoor.cl” y de la marca “viacomoutdoor”, por lo que legítimamente y de 

buena fe está en condiciones de solicitar en nombre de dominio en disputa. Que 

por los giros de las partes de autos, la estructura jurídica de las mismas, 

organizadas bajo legislaciones diferentes, el nombre de dominio de autos no 

llevaría a confusión de ningún tipo. Que el nombre de dominio de autos 

“viacomchile.cl”, estaría formado por tres palabras de uso común “via”, “com” y 

“chile”, que no son ni pueden ser de exclusividad de nadie y que lo que le interesa 
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mayormente es “via”  pública de nuestro país donde realiza su negocio de 

publicidad mediante letreros y vallas. Que por lo anterior pide se le asigne el 

nombre de dominio en disputa “viacomchile”, con costas.  

CUARTO: Que la parte del segundo solicitante para acreditar sus pretensiones 

acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes 

documentos: 1) Listado de cuatro registros a su nombre de la marca “Viacom” en 

Chile; 2) Sentencia del Jefe del Departamento de Propiedad Industrial que acogió 

la demanda de nulidad de la marca “Viacom” inscrita por un tercero interpuesta por  

Viacom International Inc. e 3) Impreso de la página de Internet en donde figuran 

las diversas empresas filiales del segundo solicitante. 

QUINTO: Que la parte del primer solicitante para acreditar sus pretensiones 

acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes 

documentos: 1) Copias de impresos de dos registros a su nombre bajados de la 

página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de 

Economía de la marca “Viacom Outdoor”; 2) Copias de impreso de la página web 

de Nic Chile de los nombres de dominio “viacom” y “viacomoutdoor”.   

 SEXTO: Que en cuanto a la alegación del primer solicitante en torno a que el 

representante de la empresa Viacom Internacional Inc., segunda solicitante, 

carece y carecía de poder suficiente para solicitar la inscripción del nombre de 

dominio de autos ya que los poderes acompañados a los autos se refieren a la 

“propiedad industrial”, y que así consta del poder de 25 de abril de 1988, y los 

nombres de dominio se refieren a una materia distinta y que en la delegación de 

poder de 25 de noviembre de 1999, se delega entre otros a doña Helena Siebel B. 

en relación a los poderes que se le han otorgado en todo tipo de materias 

relacionadas con propiedad industrial y que por lo anterior el Estudio Arturo 

Alessandri no pudo válidamente en representación de Viacom Internacional Inc., 

impedir que este nombre de dominio fuera asignado al primer solicitante, será 

desestimado toda vez que del citado documento de fecha 25 de abril de 1988 y 

que rola a fs. 8, entre otras facultades que se otorgan a dicho Estudio Jurídico se 

expresa “…hacer cuanto fuere necesario ante cualquiera autoridades 

administrativas o judiciales, comparecer en juicio, ante las autoridades 

administrativas o de lo contencioso – administrativo y ante Tribunales de cualquier 

orden, incluso ante la Corte Suprema de Justicia y para responder a todas las 

reclamaciones o demandas que se presenten por causa de la solicitud o del 

registro, o de las oposiciones formuladas en defensa de sus intereses…”. De lo 

cual se desprende que se otorgó poder para todo tipo de Tribunales y por 

cualquier causa derivada de sus registros de marcas como en el caso de autos. 

SEPTIMO: Que el segundo solicitante, la sociedad Viacom Internacional Inc., tiene 
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registrada a su nombre en distintas clases, la marca comercial “viacom” en Chile 

según la documentación acompañada en autos, desde el año 1996 y 2002 

respectivamente, es decir con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile y anterior a la fecha de sus 

solicitudes de sus correspondientes registros marcarios.  

OCTAVO: Que la denominación “viacom” de acuerdo a la documentación 

acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa 

de la parte del segundo solicitante, y además corresponde a una marca comercial 

de renombre y  su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en 

Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer 

solicitante.  

NOVENO: Que el agregado de la palabra “Chile” no es suficiente para diferenciar 

el signo pedido con la razón social del segundo solicitante, por lo que de otorgarse 

el nombre en disputa “Viacomchile” al primer solicitante se inducirá a error o 

confusión a los usuarios respecto del origen empresarial del mismo. 

DECIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el 

principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, 

por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el 

nombre de dominio en disputa “viacomchile.cl”. 

DECIMOPRIMERO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha 

llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor 

derecho sobre el nombre de dominio en disputa “viacomchile.cl, ya que la prueba 

rendida por el segundo solicitante afectan la validez y prioridad de la solicitud de 

autos y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. 

 

 POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la 

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL 

y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código 

Orgánico de Tribunales,  

 

SE RESUELVE: 

 

I.- Que se asigna el nombre de dominio “viacomchile.cl” al segundo solicitante esto 

es a la sociedad Viacom International Inc, 

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “viacomchile.cl” del primer 

solicitante la Sociedad de Inversiones Big Marketing Limitada. 

III.- Cada parte pagará sus costas. 
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 Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada. 

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución 

para los fines correspondientes. – 

Déjese copia simple de lo obrado en autos en poder de este Tribunal Arbitral. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. 

AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA  

ADRIANA FREDES TOLEDO.-   

Rol 44 - 2004. 


