Arbitraje nombre de dominio vtrhd.cl
Oficio NIC 8502-2008

Santiago, 21 de Abril de 2008.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por Oficio NIC 8502-2008, se notifico a éste arbitro su nombramiento como tal en el
conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "virhd.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 15 de Enero de 2008, acepté el cargo y
fije la fecha y lugar para la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 25
de Enero de 2008, a las 11:20 horas, lo que se notificé a las partes por carta certificada y a NIC
Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 25 de Enero de 2008 a las 11.20 horas se efectua el comparendo
de conciliacion y o de fijacion de procedimiento, al que asiste dofia Margarita Ferrada en
representacion de VTR Banda Ancha Chile S.A. No asiste nadie en representacion de Consultora
Asciende Limitada. No hubo conciliacién entre las partes y se fijaron las reglas del procedimiento
arbitral. Normas que fueron notificadas a las partes por correo electrénico.

CUARTO: Que, con fecha 8 de Febrero de 2008, y estando dentro de plazo, don Gustavo
Lorca Quitral como representante de de VTR Banda Ancha Chile S.A, dedujo demanda de mejor
derecho para asignaciéon del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su presentacién lo
siguiente:

1.- Que, VTR Banda Ancha Chile S.A, con el propésito de brindar a sus clientes una mejor calidad
de imagen y sonido, lanzé el primer servicio de television de Alta Definicion en Chile.

2.- Que, la Television de Alta Definicion es un formato de transmision televisiva que ofrece una
mayor resolucion, mejor color en la imagen, mas definicion y mejor sonido comparado a los
televisores analogos que son comunmente ocupados hoy en dia.



3.- Que, para publicitar y entregar toda la informacién referente a esta nueva modalidad televisiva,
es que se decidid solicitar la direccion www.vtrhd.cl y registrarla en el portal Nic Chile,
suscitdndose la controversia que es motivo de este arbitraje.

4.- Que, como se puede observar, el dominio solicitado contiene como primer y unico elemento
distintivo la sigla VTR, la cual identifica a las compafiias del grupo VTR.

5.- Que, VTR Banda Ancha Chile S.A, es el creador, usuario y quien ha posicionado en Chile la
sigla VTR, lo que constituye un hecho “publico y notorio” por todo el mercado nacional, sobre todo
si consideramos que el giro es el de prestar servicios de Telecomunicaciones.

6.- Que, VTR Banda Ancha Chile S.A, ha protegido su capital intelectual a través de una gran
cantidad de registros y licencias de marcas comerciales desde el afio 1998, en las cuales la sigla
VTR prima como elemento distintivo amparando una amplia variedad de productos y servicios.

7.- Que, a lo anterior, se debe agregar el hecho de que haber adicionado a VTR la sigla HD en el
nombre de dominio solicitado, permite inmediatamente que los usuarios la relacionen con la
empresa VTR puesto que, ademés de primar en dicho dominio la sigla VTR, la sigla HD
corresponde a un genérico que representa la expresion “High Definition”, lo que inevitablemente se
asocia con los servicios que presta VTR.

8.- Que, como se sefialo anteriormente, la television de Alta Definicion o “High Definition (HD) es
un formato de transmision televisiva que presenta ciertas condiciones y caracteristicas las cuales
pueden brindarse a través de los canales de transmision y servicios de telecomunicaciones que
presta VTR.

9.- Que, en este sentido es que VTR Banda Ancha (Chile) S.A, empresa del giro de las
Telecomunicaciones, ademas de solicitar la direccion www.virhd.cl, y de tener ya dominios
asociados a VTR en la red con fechas de vencimiento durante el afio 2008 y afio 2009, como se
demuestra a través de los registros acompafiados en este escrito, inici6 una gran Campafia de
Markenting Masivo asociado a este producto, la cual no sélo se puede observar en su pagina web
www.vtr.cl, sino que también en la campafia que se acompafia en el primer otrosi, que incluye la
gréfica para la revista que VTR distribuye a sus clientes, la gréfica de prensa, la gréfica de
facturacion, la publicidad que se va a ocupar en las sucursales VTR, implementacion de médulos
VTR HD en la tienda comercial Falabella, entre otros.

10.- Que, a partir de la comunicacion que VTR hace a sus clientes del lanzamiento de la “High
Definition” en Chile, y dada la fuerte campafia publicitaria, es que los usuarios de los servicios que
presta mi representada comenzaron a discutir acerca de la nueva propuesta de television en Chile.
De hecho, si en el buscador Google se busca por las siglas VTR HD, aparecen entre sus
busquedas una serie de sitios de discusidn o foros, en los cuales se pueden observar comentarios
en los que se asocia la nueva modalidad de television de Alta Definicion en Chile como un
producto que lanza la empresa VTR.

11.- Que, a mayor abundamiento, la asignacién del dominio disputado a un usuario distinto de mi
mandante, generara todo tipo de errores y confusiones en el mercado respecto de la procedencia



empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, toda vez que
La Consultora Asciende Limitada es una Sociedad Profesional de Responsabilidad Limitada,
integrada por una red de profesionales de las ciencias del deporte, y consultores nacionales e
internacionales de diversas especialidades para promover el desarrollo del deporte, y en
consecuencia no es una empresa del giro de las Telecomunicaciones que necesita posesionar un
servicio de television de Alta Definicion en el mercado nacional.

12.- Que, si no se considerara que VTR tiene mejor derecho, todo el capital de posicionamiento se
diluiria y daria pie a confusiones, provocando también una desvirtuacion injustificada de la marca
VTR, afectando los derechos marcarios y la practica mercantil.

13.- Que, finalmente es preciso sefialar que el fenémeno Internet no es ajeno al derecho ni a la
regulacion de los principios generales que lo informan. Por lo anterior antes sefialado, el caso en
disputa debe ser evaluado mas alla de una aplicacion simplista del principio “first come, first
served” (actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”),
siempre que las partes estén en igualdad de condiciones.

14.- Que en un otrosi de su presentacion acompafian los siguientes documentos bajo
apercibimiento legal:

1. Listado de Marcas VTR Banda Ancha (Chile) S.A. en las clases 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42
y 45.
2. Copias de Marcas y Licencias de VTR S.A.
3. Informe de Dominios de VTR Banda Ancha (Chile) S.A.
4. Copia de Campafia de Marketing Masivo.
5. Imagen de pagina web www.vtr.cl donde se comunica del lanzamiento del primer servicio
de television de Alta Definicion en Chile.
6. Imagen del buscador electronico Google.
QUINTO: Que, con fecha 8 de Febrero de 2008, Asciende Limitada hace su presentacion en la
que sefiala lo siguiente:
1.- Que, el equipo de psicologos de ASCIENDE LIMITADA en el marco de su Proyecto METHAS,
desarrolla diversos instrumentos de evaluacién para determinar las variables de transferencia y

retroalimentacién que potencian el desarrollo de habilidades sociales y psicolégicas mediante la
practica deportiva.



2.- Que, el Test “Variables de Transferencia y Retroalimentacion de Habilidades Duales” VTRHD
se basa en la necesidad de evaluar las habilidades psicoldgicas y sociales de los beneficiarios del
Proyecto METHAS considerandolo como un sub-aspecto de la evaluacion de la ensefianza y
aprendizaje.

3.- Que, para ello es importante no identificar evaluacion de la ensefianza con evaluacion de las
habilidades psicologicas y sociales, ya que la primera es mas amplia englobando dentro de ellas
otras actividades pertenecientes a METHAS, una de las cuales es la transferencia y adquisicion
de Habilidades Psicolégicas y Sociales.

4.- Que, el Test (VTRHD) evalua las Habilidades Duales definidas en 5 areas de optimizacion del
rendimiento humano:1. Autoconocimiento 2. Manejo de la Adversidad 3. Gestion de
Oportunidades 4. Educacién en Valores 5. Vision de Futuro.

5.- Que, a partir de la opinién de los participantes y el cuestionario VTRHD. La investigacion
combina los estudios de tipo descriptivo y los de relacion, con el objetivo general de determinar la
validez y la fiabilidad de un instrumento de recogida de datos, un cuestionario construido ah hoc,
con el propdsito de establecer cuales son las principales dimensiones y habilidades psicologicas y
sociales que pueden ser transferidas a través de los deportes realizados en funcién del proyecto
METHAS en sus distintos contextos.

6.- Que, el disefio de la investigacion empleado tiene un caracter transversal, realizandose el
analisis de los datos a dos niveles: el primero de ellos de tipo descriptivo y el segundo un analisis
multi-variado (anélisis de regresion mdltiple y anélisis de varianza) de las variables que mas
discriminan la adquisicién de habilidades transferibles desde el deporte a nivel psicolégico y social
en beneficiarios del proyecto METHAS.

7.- Que, METHAS es el desarrollo de un Proyecto de Investigacion-Accidn, que en su concepto
amplio se orienta a disefiar métodos de transferencia de habilidades sociales y psicologicas
inherentes a los principios, técnicas y destrezas que se cultivan en disciplinas deportivas y
marciales (Tenis, Streetball y Aikido), con el fin de educar en valores y entrenar cuerpo y mente
para transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje y en la obtencion de logros
desafiantes, brindando herramientas para la superacion personal e integracion social.

8.- Que, el proyecto se sostiene como apuesta a favor de una comunidad de pobladores en
condiciones de marginalidad social y con un alto indice de cesantia, que se caracteriza por una
constitucion familiar con mujeres duefias de casa en su mayoria y nifios y jovenes con bajas
expectativas de proyeccion educacional.

9.- Que, puesto que esta realidad nos es conocida, y puesto asimismo que dentro de los mismos
pobladores han nacido iniciativas sociales resilientes, como la autogestion del Club de Tenis
“Futuros Para el Tenis”, es que creemos importante la puesta en juego de esta modalidad,
alternativa y con caracter de resiliencia, de gestar a través de las habilidades psicologicas y
sociales potenciales en los pobladores, instancias de desarrollo personal e integracion social.



10. Que, antecedente directo del proyecto es esta fuerza potencial y manifiesta en grupos, de
resiliencia activa y con claro valor de impacto, no sélo en el medio comunal inmediato, sino en la
ciudadania en general. El proyecto pretende aportar visibilidad en el espacio publico a través de
una efectiva participacion de ciudadanos, desde una cobertura social-cultural de lo que significa
para sus actores, ser gestores en resiliencia de una formacion para la vida, que rescata de la
adversidad, la fortaleza de vencer resistencias de modo sano y relacional a través del Tenis, el
Aikido y Streetball.

11.- Que, los principales resultados o productos fueron: a)Test Variables de Transferencia y
Retroalimentacién de Habilidades Duales(VTRHD), Registro fotografico y Audiovisual del
Desarrollo del Proyecto en Comunas participantes, Informe de Sistematizacion Experiencia
Streetball (entrevistas y documentacion oficial) y Disefio de Website Oficial del Proyecto Streetball.

12.- Que, el objetivo general proyecto methas — santa Adriana es fomentar la transferencia de
habilidades sociales y psicologicas inherentes a los principios, técnicas y destrezas que se cultivan
en el Tenis, Aikido y el Streetball,con el fin de educar en valores y participacion ciudadana.

13.- Que, este Proyecto pretende generar un escenario donde los protagonistas experimenten un
cambio profundo, de manera tal que el Proyecto METHAS se exprese como una iniciativa de
transferencia de habilidades sociales y psicoldgicas, de gran cobertura y que penetre en los
patrones culturales de comportamiento confrontacional y en la situacion de marginalidad y riesgo
social en que viven nifios, jovenes y Mujeres Jefas de Hogar.

14. Que, los objetivos especificos son: Construir relaciones de confianza e influencia entre equipo
del Proyecto METHAS y nifios (as), jovenes (varones y damas) y Mujeres Jefas de Hogar en
situacion de marginalidad social en la Poblacién Santa Adriana; Elaborar diagnésticos que
permitan identificar las problematicas principales presentes en el Grupo de Beneficiarios
seleccionados. Por medio de entrevistas, y del test VTRHD; Disefar, a través de la practica del
Tenis, el Aikido y el Streetball, programas modulares de aprendizaje en habilidades sociales y
psicoldgicas que estimulen el dialogo transversal, el trabajo en equipo y la resolucion de conflictos
entre los actores participantes del proyecto; promover el desarrollo de iniciativas y proyectos en el
grupo de beneficiarios que permitan poner en accion y en practica el sistema de aprendizaje
implementado en el proyecto METHAS; Sistematizar la informacion existente a partir de la
aplicacion del proyecto considerando los hallazgos de las experiencias de intervencion del
Proyecto METHAS y en contraste con los resultados arrojados en el diagnostico.

SEXTO: Que, con fecha 18 de Febrero de 2008, se provee dichas presentaciones Yy si notifica
dicha resolucion por correo electronico.

SEPTIMO: Que, con fecha 20 de Febrero de 2008, VTR Banda Ancha Chile S.A., presenta
escrito haciendo observaciones a la presentacion de Asciende Limitada, en que sefala lo
siguiente:

1. Que, VTR Banda Ancha Chile S.A. es el creador y usuario y quien ha posesionado en Chile la
expresion VTR.



2. Que, por ello esta expresion ha sido protegida con marca comercial desde el afio 1998, en
las cuales VTR prima como elemento distintivo.

3. Que, lamarca VTR y todas sus asignaciones de productos y servicios vinculados a la misma,
esta asociado a la naturaleza de servicios que presta, esto es de servicios de
telecomunicaciones.

4. Que, lo anterior es un hecho publico y de notorio conocimiento, por lo que en caso de
mantenerse el dominio virhd.cl bajo la titularidad del primer solicitante, ello acarrearia una
serie de confusiones y distorsiones en el mercado y en particular de los consumidores.

5. Que, de la presentacion efectuada por Consultora Asciende Limitada, es posible sefialar que
ésta desarrolla un proyecto de investigacion-accion, que en su concepto amplio se orienta a
disefiar métodos de transferencia de habilidades sociales y psicologicas inherentes a los
principios, técnicas y destrezas que se cultivan en disciplinas deportivas y marciales. Tal
proyecto ha sido denominado y sefialado reiteradamente como proyecto METHAS siendo el
Test variables de transferencia y retroalimentacién de habilidades duales, de cuya
abreviacion se relaciona con la sigla en disputa VTRHD. Por lo tanto, la asignacion del sitio
www.virhd.cl no da cuenta del proyecto integral que se pretende desarrollar, cual es
METHAS, no justificandose la signacion del dominio con su actual denominacion.

OCTAVO: Que, con fecha 7 de Marzo de 2008, se cita a la partes a oir sentencia y se les
notifica a las partes de esta resolucion por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Consultora Asciende Limitada,
la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served .

SEGUNDO: Que, el primer solicitante en su presentacion acredito la existencia de una proyecto
de investigacion e implementacion asociado a la puesta en marcha de metodologias de corte
social y educaciones denominados METHAS, al que se adscribe el Test de VARIABLES DE
TRANSFERENCIA'Y RETROALIMENTACION DE HABILIDADES DUALES (vtrhd).

TERCERO: Que, fuera del documento donde se hace una larga relacién del proyecto METHAS
y dentro de éste del test (virhd) el primer solicitante no acompafio ningin documento adicional
para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que, como consecuencia de los elementos antes expuesto, este Arbitro ha podido
determinar cuales son la motivaciones del primer solicitante, y que éstas se enmarcan dentro de la
buena fe.

QUINTO: Que, por su parte, VTR Banda Ancha Chile S.A ha acreditado, por la prueba
documental aportada, que es titular de la marca VTR, y sus variantes, marcas que se encuentran
inscrita desde el afio 1998, para distinguir, entre otros, servicios de telecomunicaciones de la clase



38. También se acredit6 la existencia de un proyecto concreto relacionado con television de “Alta
Definicion” o High Definition o su sigla “HD”, pues se acompafio proyecto publicitario elaborado por
LOWE PORTA en que se promueve esta nueva forma de sefial a través de VTR HD. Que, basado
en lo anterior, en este caso a éste Arbitro no le cabe duda sobre la motivacion interna que ha
tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su conducta de buena fe.

SEXTO: Que, en este caso ambas partes ostentan legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en disputa, por lo que para determinar cual de ellas ostenta mejor derecho es necesario
analizar cual es el objeto del litigio.

* Que en este caso, el litigio se radica en el nombre de dominio vtrhd.cl

* Que, entonces y sin dejar de reconocer la existencia de proyectos de distinta naturaleza
en que tienen participacion ambas partes litigantes, seré necesario efectuar un analisis
mas restrictivo enfocado a los derechos reconocidos por el estado de Chile sobre el
conjunto de letras que forman el nombre del dominio en disputa.

* Que, en estas circunstancias, respecto de la expresion VTR, solo el segundo solicitante ha
podido acreditar derechos, cuestion que esta sustentado como un atributo de la
personalidad (nombre como es identificado) , como marca comercial para servicios de
telecomunicaciones,-incluyendo los servicios de Internet- y en la presencia real en el
mercado de la firma.

* Que, adicionalmente la marca comercial VTR goza en nuestro medio de lo que se
denomina “fama y notoriedad” a lo menos en lo que al rubro de telecomunicaciones se
refiere.

* Que, los principales buscadores a nivel mundial, esto es www.google.com,
www.yahoo.com, al momento de efectuar una busqueda respecto del significado natural
de “hd” se sefiala que este es High Definition, todo lo cual es concordante con lo expuesto
por el segundo solicitante en su presentacion.

* Que, entonces VTR HD, en su sentido mas natural y obvio es la combinacién de la razén
social y marca del segundo solicitante y el adjetivo calificativo inglés “alta definicion” o
“high definition”.

* Que, lo anterior no significa desconocer la aplicacién dada por el primer solicitante, a las
siglas VTRHD pero se visualiza que ésta resulta ser mas intrincada.

SEPTIMO: Que, la calidad de famosa de la marca VTR es un elemento que éste arbitro no
puede desconocer, sobre todo por el giro que tiene el segundo solicitante que lo vincula
directamente con Internet, cuestion que no acontece respecto del primer solicitante.

OCTAVO: Que, la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones
conjuntas relativa a las disposiciones sobre proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas, en
la 34 reunion de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha sefialado
en su articulo 2: “A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad
competente tomara en consideracion...:



a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del publico;
b) La duracion, magnitud y alcance geogréfico de cualquier utilizacion de la marca;

c) La duracion, la magnitud y el alcance geogréafico de cualquier promocion de la marca,
incluyendo la publicidad o propaganda y la presentacion, en ferias o exposiciones, de los
productos o servicios a los que se aplique la marca;

d) La duracion y alcance geografico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la
marca, en la medida en que reflejen la utilizacion o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida
en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades
competentes.

NOVENO: Que, en opinién de este Arbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan
respecto de la marca VTR de propiedad de VTR Banda Ancha Chile S.A.

DECIMO: Que, entonces la expresion VTRHD se vincula directamente con el segundo
solicitante, pues solo éste posee derechos preexistentes sobre dicha expresién, sobre todo si se
tiene en consideracion el significado que le dan la gran mayoria de los buscadores de internet a
las letras “hd” y al giro en que se desempefia el segundo solicitante.

UNDECIMO: Que, entonces queda por establecer si la concesion del nombre de dominio al
segundo solicitante ocasionaria confusion entre los consumidores y usuarios, cuestion que a juicio
de este Arbitro no se producira, pues el nombre de dominio solicitado corresponde exactamente a
la razén social del segundo solicitante. Que, por lo demas, el proyecto desarrollado por el primer
solicitante se relaciona en forma mas directa con la expresion METHAS, de lo que se puede
deducir que su asignacion al segundo no constituye una privacién de todo el proyecto, sino de una
parte de este vinculado s6lo al test designado con este nombre.

DUODECIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresion VTRHD se vincula
preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria confusion en
el mercado y un dafio comercial a VTR BANDA ANCHA CHILE S.A.

DECIMO TERCERO:: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del
first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que a VTR BANDA ANCHA
CHILE S.A. posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal
decision no importa la lesion de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

RESUELVO:



PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre
de dominio "VTRHD.CL" asignandose, en consecuencia a VTR BANDA ANCHA CHILE S.A.

SEGUNDO: Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por correo electronico, para su inmediato cumplimiento.

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

Resolvié Patricio de la Barra.

Lorena Carvajal Valdés Claudia Ruiz Jaramillo



