MAT: asignacion de nombre de dominio “ww13.cl”
Santiago, cuatro de Noviembre de dos mil frece
VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF 17894 de fecha 14 de mayo de 2013, el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), notifico al
suscrito la designacién como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la
inscripcion del nombre de dominio “ww13.cl”, entre Gestion de Dominios S.A.
(Gonzalo Alexis Figueroa Olivera), como primer solicitante y Pontificia Universidad
Catdlica de Chile Rep. Sargent & Krahn, (Pontificia Universidad Catdlica De Chile),
como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un estatuto
especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento para el
funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl”, en adelante el
“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el
encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de *Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 15 de Mayo de
2013, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, juré desempefiarlo fielmente y
cité a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del
arbitraje para el dia 30 de Mayo de 2013 a las 13:00 horas en las oficinas del Arbitro.
Esta resolucién se notificd a las partes por carta certificada, y via correo electrénico
a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo comparendo
de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo el dia 30 de Mayo de 2013,
solo con la asistencia de la parte de Pontificia Universidad Catdlica de Chile
representada por Leonardo Gerbaud Kern, quien acreditd poder suficiente, y en
ausencia del primer solicitante Gestion de Dominios S.A. (Gonzalo Alexis Figueroa
Olivera);

S5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Pontfificia
Universidad Catdlica de Chile hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor
derecho del nombre de dominio “ww.13.cl” fundado esencialmente en los siguientes
antecedentes: a) Que Canal 13 es un canal de televisidon chileno privado, que se
transmite en la senal 13 (Santiago) abierta, y en la senal 22 de companias de cable.
El centro de television que aloja las instalaciones de produccion y emision del canal,
ubicado en Providencia, posee mds de 50.000 metros cuadrados de infraestructura,
siendo uno de los canales de televisibn mdas antiguos e importantes del pais, vy lider
en sintonia a nivel nacional en muchos de los programas que fransmite. Emite su
senal a diversos paises del mundo, ya sea a través de su senal Canal 13 cable o via
Infernet a tfravés del sitio web: www.canal13.cl; b) Canal 13 constituye la red mas
extensa del pais, con un total de 203 estaciones tfransmisoras instaladas desde Arica
hasta el Continente Antdrtico. La distribucion de la senal de Canal 13 se hace via


http://www.canal13.cl/

satélite a las estaciones locales distribuidas a lo largo del territorio nacional, dando
una cobertura a un 98% de la poblacion potencial del pais; c) Que 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
tecnoldgicos. Es asi como, siguiendo en esta tendencia, en el segundo semestre de
1998 se inicid un plan de incorporacion de nuevas tecnologias para la transicion
hacia la television digital y la generacion de contenidos multimedia, como por
ejemplo, la validaciéon de todo su -equipamiento y el desarrollo de su version en
Internet a través de su sitio web oficial; www.13.cl; d) Que cuenta con una familia de
marcas comerciales que se estructuran precisamente en base al signo "13",
(elemento funcional y distintivo del dominio en disputa), como parte de la estrategia
para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus derechos e intereses,
debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"Y),
entre las que destaca:.

e Reg.N°749.222,"CANAL 13", denominativa, clase 38.

e Reg.N°749.221,"CANAL 13", denominativa, clase 41.

e Reg.N°803.602, "CANAL 13", mixta, clase 16.

e Reg.N°803.598, "CANAL 13", mixta, clase 25.

e Reg.N°803.603, "CANAL 13", mixta, clase 28.

e Reg.N°803.599, "CANAL 13", mixta, clase 29.

e Reg.N°789.488, "TEATRO EN CANAL 13", denominativa, clase 38.

e Reg. N°680.030, "MARTES 13", denominativa, clase 38.

e Reg. N° 858.846, "LA MANANA DEL 13", denominativa, clase 38.

e Reg.N°705.485, "DEPORTES 13", denominativa, clase 38.

e Reg.N°740.374, "RADIO 13", denominativa, clase 38.

e Reg.N°795.463,"13 +", denominativa, clase 41.

e Reg.N°795.462,"13 plus" denominativa, clase 41.

e Reg.N°740.375,"FM 13", denominativa, clase 38.

e) Que los registros individualizados son una poderosa muestra de su mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, "ww13.cl", toda vez que éste contiene el
elemento funcional y distintivo de sus marcas registradas, de su nombre y razén
social y es virftualmente idéntico a dominios por ella ya registrados ante NIC Chile; f)
Que es reconocida y légica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los
sifios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociard
inmediatamente el nombre de dominio "ww13.cl" con una pdgina web relativa a los
servicios que se distinguen bajo el signo "13" y que son ofrecidos precisamente por
ésta; g) Que cabe destacar que ya es ftitular del nombre de dominio “.13"
virtualmente idéntico al disputado, por lo que resulta evidente la confusidn y el error
en que incurrirdn los usuarios en el caso de que el dominio en disputa sea asignado
al demandado; h) Que ademds a través de la Pontificia Universidad Catdlica, es
titular de una serie de nombres de dominio que se estructuran en base al signo "13",
entre los que se destacan:

+ 13c.cl
« cl3.cl
+ t13.cl

« 13tv.cl
« dl13.cl

g) Que el demandado de autos se limitdé a agregar las letras "ww" a su nombre de
dominio, adicidon que no permite distinguir el dominio solicitado respecto del
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elemento funcional y distintivo de sus marcas, nombres de dominio y nombre
comercial. Por el contrario, dicha incorporacion sélo aumenta el riesgo de confusion
entre los usuarios, al punto que deja en evidencia una intencion positiva de causar
engano; h) Que resulta esencial considerar que la "ww", corresponde a la parte
inicial de la abreviaciéon de World Wide Web, (Red Global Internet) por lo que su
incorporacion en el nombre de dominio evidencia la intencién del demando de
atraer trafico en internet por medio de un signo que es notoriamente asociado a
nuestra mandante en nuestro pais y por el cual es ampliamente reconocido; i) Que
esta conducta, que se ha denominado internacionalmente “Typosquatting”, se
refiere a la probabilidad de que un usuario teclee errbneamente una direccion web
y le abra una pdgina diferente a la que originalmente pensaba visitar; j) Que
precisamente es lo que ocurre en el presente caso. Que basta con ingresar al sitio
web montado en el dominio en conflicto, para observar que el demandado busca
emular el sitio web oficial de Canal 13, con un fondo idéntico al de www.13.cl pero
difuminado. Y en el centro, precisamente espacios publicitarios que probablemente
han sido arrendados a terceros, en base al gran trdfico que genera el error
tipogrdfico; k) Que el demandado de autos procedié a solicitar como nombre de
dominio el signo "13" que le pertenece, agregando letras de uso obligatorio en la red
(ww), que no permiten otorgarle distintividad o diferenciacion alguna al dominio
solicitado, respecto del sitio web, las marcas y nombres de dominio ya registrados
por ella; I) Que resulta evidente la vinculacion que existe entre el nombre de dominio
en disputa y su representada, toda vez que su elemento distintivo y funcional es
idéntico al signo con el cual se identifican los reconocidos servicios de Canal 13,
ademds de ser virtualmente idéntico a un nombre de dominio ya registrado por esta;
m) Que esta conducta no es nueva en nuestro sistema de asignacion de nombres
de dominio: en la base de datos de NIC Chile es posible observar casos como el de
wwwoparis.cl, wwwpresto.cl, wwwyoutube.cl y wwwfacebook.cl, todos los cuales han
sido asignados a sus legitimos fitulares; n) Cita a su favor lo resuelto en la sentencia
recaida en juicio arbitral por el nombre de dominio wwwparis.cl, de fecha 9 de julio
de 2007, que establece que la inclusidn de la expresion www o ww, a ofra con la
cual se identifica una de las partes en el mercado e Internet, (como lo es "13"), no
aporta distintividad suficiente de modo que pueda diferenciarse de aquella parte
que se identifica y asocia con el término de que se trate, sino que por el contrario
agrava el riesgo de confusidn en los usuarios; N) Que el primer solicitante se limité a
tomar el elemento distintivo de los servicios, razdn social y marcas comerciales de su
representada -13-, agregando Unicamente las lefras "ww", cuestion que no aporta
distintividad alguna al nombre de dominio en disputa ni puede ser considerado
como un elemento diferenciador; o) Que la funcidn bdsica de todo nombre de
dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a
cada usuario de Internet, funcidén que en caso de ser otorgado el dominio en
disputa al primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo, por lo que
corresponde rechazar la solicitud del demandado respecto del nombre de dominio
en disputa, ya que de lo contrario se permitird que un tercero haga uso de marcas
comerciales que estadn debidamente registradas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, que son utilizadas profusamente en Internet, y que son
reconocidas por el publico consumidor asi como por los usuarios de Internet, todo lo
cual llevaria a una inevitable confusion del mismos; p) Que como ya se senald, se
identifica en el mercado nacional a través del signo 13, y una de sus principales
actividades corresponde precisamente a la  prestacion de servicios de


http://www.13.cl/

telecomunicaciones, los que en nada tienen que ver con el demandado. Estima
que la falta de un interés legitimo del demandado queda de manifiesto por el sélo
hecho de haber solicitado el registro de este nombre de dominio, el que, no posee
mérito creativo alguno. La conftraria pretende registrar como nombre de dominio, el
elemento funcional y distintivo de las marcas y servicios asociados de una de las mds
reconocidas empresas del rubro de telecomunicaciones, para fomentar un negocio
y servicio propio, que en nada se relaciona o vincula con su parte; q) Que el
demandado al tiempo de solicitar ww13.cl también solicité una serie de ofros
nombres de dominio que se estructuran sobre la expresion www y ww mds un signo
distintivo que corresponde a una marca registrada famosa y notoria dentro del
mercado nacional, como www13.cl, wwww]13.cl, www-claro.cl o www-bci.cl, dando
cuenta de que no se frata de un hecho aislado sino una conducta recurrente del
demandado; r) Que esta conducta demuestra en forma clara y fehaciente la mala
fe con que ha actuado la contfraria en estos autos, pues es evidente que ha
buscado aprovecharse de la fama y notoriedad de una marca mundialmente
reconocida y con la cual no posee vinculo ni relacion alguna; s) Que a la luz de los
hechos, la mala fe en que incurre el demandado de autos al inscribir el nombre de
dominio ww13.cl, resulta evidente, sin perjuicio de que se encuentra ademds,
debidamente documentada; t) Que asi las cosas, parece claro que de asignarse el
dominio a la confraria, esta podrd seguir aprovechdndose del error de los usuarios
de Internet, que ingresaran al dominio de autos, creyendo l6gica y razonablemente
gue contiene informacidn relativa a los servicios de su representada, cuando en los
hechos esto no es asi, por lo que es manifiesta la mala fe del demandado y debe
condendrsele en costas; u) Cita también las normas del articulo 14 del Reglamento
de NIC Chile y describe la funcién de los nombres de dominio como identificadores
dentro de lared de Internet; v) A su vez, se explaya sobre criterios aplicables para los
conflictos de asignacion de nombres de dominio, citando al efecto conjuntamente
con estos criterios, las normas de ICANN, Convenio de Paris, etc.: /i/ la fitularidad
sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio; /ii/ el legitimo
interés sobre el nombre de dominio en disputa; /ii/ De la Notoriedad del Signo
Pedido; /iv/ De la Identidad; /v/ Uso efectivo en Internet; x) Concluye que la
titularidad de una familia de registros marcados vigentes en Chile, la fama vy
notoriedad de éstos, la vinculacion de esas marcas con los servicios que ofrece vy la
titularidad de nombres de dominios similares, por lo que Pontificia Universidad
Catdlica de Chile es la titular del mejor derecho para la obtencidon del nombre de
dominio en disputa;

6.- En respaldo de sus pretensiones, acompand abundante documentacion que
acredita su fitularidad sobre los nombres de dominio y marcas comerciales
singularizados en su presentacién, asi como también documentacidn que
demuestra el uso efectivo de signo “13" para distinguirse en el mercado. Incluyd
también impresiones de busquedas en el buscador Google de Internet, Impresion
del sitio Web www.13.cl, impresion del sitio web www.wikipedia.org, en el que
aparece una breve resena histérica de canal 13, Impresion del sitio web del dominio
en conflicto, copia de fallos arbitrales recaidos sobre los nombres de dominio
promain.cl; wwwparis.cl; easyservice.cl; vinasdelmaipo.cl;

7.- Por resolucién de fecha 5 de Agosto de 2013, se tuvo por presentada la
demanda de mejor derecho por parte de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile
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y por acompanados los documentos con citacion. Habiendo transcurrido el plazo
para la presentacion del primer solicitante Gestion de Dominios S.A. (Gonzalo Alexis
Figueroa Olivera), sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la
presentacion de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile se dio traslado por el
plazo de cinco dias para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por
el segundo solicitante;

8.- Tampoco el primer solicitante presentd dentro del plazo mencionado en el
numero anterior, ningun escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco
acompand pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldia durante todo el
transcurso del proceso;

9.- No obstante lo anterior, la defensa de la Pontfificia Universidad Catdlica de
Chile, también hizo presente las siguientes consideraciones: a) Que habiendo
vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor
derecho, existe una falta de interés del primer solicitante quién no hizo presentaciéon
alguna. Por ello, el simple hecho de tener la calidad de primer solicitante, bajo
ningun punto de vista libera a la contraria de la carga procesal de acreditar su
mejor derecho, anulando a su vez el criterio del "first come first served'; b) Reitera el
vinculo y mejor derecho que le asiste a su mandante respecto del nombre de
dominio en disputa; c) Recalca también la legitima vinculacion que le cabe entre
sus nombres de dominio y marcas comerciales con el dominio en disputa, asi como
también la grave confusidn que se producird entre los consumidores y usuarios de
Internet enfrentados a este nombre de dominio;

10.- Que atendido el fiempo transcurrido desde la Ultima gestion, sin que ninguna
de las partes haya hecho otra presentacion, y en consideracion a las normas del
procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompanar y/o hacer
valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntfamente con sus reclamaciones, por resolucion de fecha 10 de Octubre de
2013 se cité alas partes a oir sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11-  Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los
siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha
demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos,
desde el momento que no ha acompanado en estos autos prueba de ninguna
especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, o desvirtuar la prueba acompanada por la parte de la Pontificia Universidad
Catdlica de Chile;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla
general el principio de “first come, first served”, el mismo no resulta ser una regla
absoluta, menos tratdndose de causas tramitadas en rebeldia del primer solicitante
como es este caso. Precisamente, la excepcidn al principio se ampara entre otros,
en la validacién o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las partes, de
modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las
partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrdndose en



semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrié, desde el
momento que soélo la parte de Pontificia Universidad Catdlica de Chile ha
demostrado tener una legitima y vdlida pretension; y

C) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresion “ww13", es
evocativa y directamente sugerente del mismo signo distintivo, notorio y conocido
gue lo caracteriza e identifica, no sélo en sus propias palabras, sino también en el
publico en general;

12.-  Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo solicitante sobre el
signo “13", cabe entonces preguntarse si la adicion de la letras “ww”, hacen al
nombre de dominio en disputa una expresion substancialmente diferente en
términos de desvirtuar la validez de la pretension del segundo solicitante, en términos
de impedir su confusion;

13.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando
anterior, debe ser contestada negativamente, ya que precisamente la adicion
antepuesta de la expresidon o signo “ww" por su significado (world wide o wide web),
no hace mds que describir o inducir una expresion comuin y propia a todos los
nombres de dominio “www" (world wide web), confirmando un afdn o &nimo
inductivo de error o engano hacia los usuarios de internet; lo que a su vez permite
crearse la conviccidon de que existe un dnimo de asociatividad o vinculacion
impropia a una denominacidén ajena, sin que exista un dnimo de creacion
novedosa;

14- Que precisamente la conducta descrita del primer solicitante, puede ser
considerada de aquellas abusivas o de mala fe, desde el momento que el nombre
de dominio “wwl13.cl” es enganosamente similar a una marca de servicio sobre la
que tiene derechos el segundo solicitante; no ha acreditado tener derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio; y adicionalmente existen
circunstancias que indican que el uso otorgado al nombre de dominio, ha sido con
el fin de atraer, mediante error, a usuarios de Internet, creando confusién con las
marcas y dominios del segundo solicitante;

15- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento de
coincidencia, similitud y asociacion entre los nombres de dominio y marcas
comerciales del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa, o que
permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de
vinculacion desleal y relacion impropia que alega el segundo solicitante;

16.- Que de acuerdo a lo expuesto, y los argumentos esgrimidos y contundentes
antecedentes acompanados por la parte de Pontifica Universidad Catdlica de
Chile, en especial respecto al uso que se ha dado el nombre de dominio en disputa,
existe conviccién absoluta y total para este Arbitro que Gestidn de Dominios S.A.
(Gonzalo Alexis Figueroa Olivera) inscribié el nombre de dominio “ww13.cl”, en
forma abusiva y de mala fe, careciendo de un interés vdalido y legitimo para ello;

17.- Que la conducta expuesta en el nUmero anterior, no sélo repugna las normas
minimas de buenas costumbres y ética mercantil, sino que atenta ademdads conftra los
propios principios establecidos en el Reglamento que rigen la asignacién de los



nombres de dominio. La prdctica llevada a cabo por Gestiobn de Dominios S.A.
(Gonzalo Alexis Figueroa Olivera), es un claro ejemplo de una inscripcion abusiva y
de mala fe, que corresponde en opinidn de este Arbitro sea erradicada;

18.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo
por sobre otro, este Arbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado
la fama y notoriedad de su signo, asi como el legitimo uso de un signo
substancialmente similar, por un asunto de certeza juridica, lo cual es también
coincidente con lo expuesto en nuestra legislacion y los tratados internacionales
sobre la materia;

19.-  Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas
por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en
cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le
indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la
base de estos principios que este Arbitro también ha valorado la prueba
acompanada por el segundo solicitante para respaldar su pretension, credndose la
convicciéon absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor derecho sobre el
nombre de dominio “ww13.cl”;

20.- Que no obstante lo anterior, ademads el Reglamento contempla en su Art. 7°
que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el
dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se
compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reserva de ninguna especie”. Que asimismo, el Art. 15 del
Reglamento dispone expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcidn 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.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para
el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los articulos 636 vy
siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe
resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos
222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “ww13.cl” a la parte de Pontificia Universidad
Catdlica de Chile Rep. Sargent & Krahn, (Pontificia Universidad Catdlica de Chile).
Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Gestion de Dominios S.A.
(Gonzalo Alexis Figueroa Olivera).

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, por haber
sido totalmente vencido el demandado respecto de la pretension del demandante,
y haberse acreditado una inscripcidén abusiva y de mala fe, se condena en costas a



Gestion de Dominios S.A. (Gonzalo Alexis Figueroa Olivera), resolviéndose que ésta
debe asumir todos los costos procesales y personales de la presente causa;

3.- Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su
notificacion a las mismas y a NIC Chile por correo electronico. Dese copia
autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a
NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, firman

la presente sentencia en autorizacion de la misma los testigos que mds abajo se
indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristian Mir Balmaceda

Maria Elena Rioseco Zenteno Luis Javier Orellana Pena
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