Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio wwwcanall13.cl
Oficio N° 19301

VISTOS:

1.

Que con fecha 24 de junio de 2013, don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE
solicita la inscripcion del nombre de dominio wwwcanall3.cl. Posteriormente, con
fecha 24 de julio de 2013, CANAL 13 SPA, representado en calidad de contacto
administrativo por don FRANCISCO OJEDA, solicita igualmente la inscripcion del
mismo dominio wwwcanall3.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este
arbitraje.

Que mediante Oficio N° 19301 de fecha 3 de enero de 2014, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 3 de enero de 2014, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 13 de enero de
2014, a las 16:00 horas, en Méalaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada.

Que con fecha 13 de enero de 2014,, se efectla el comparendo fijado para ese dia,
al que solamente asiste don LEONARDO GERBAUD KERN, quien exhibe poder
para representar al Segundo Solicitante, CANAL 13 SPA vy acredita haber
consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste
el Primer Solicitante, don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE, por lo que se
fijan las normas del procedimiento.

Que con fecha 15 de enero de 2014, el Segundo Solicitante, CANAL 13 SPA,
consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolucion
de fecha 15 de abril de 2014.

Que con fecha 20 de enero de 2014, dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en
representacion del Segundo Solicitante, CANAL 13 SPA, presenta su demanda de
mejor derecho indicando que es un canal de televisidon chileno privado, que se
transmite en la sefial 13 (Santiago) abierta, y en la sefial 22 de compafiias de cable.
El centro de television que aloja las instalaciones de producciéon y emisién del canal,
ubicado en Providencia, posee mas de 50.000 metros cuadrados de infraestructura.
CANAL 13 SPA es uno de los canales de televisibn mas antiguos e importantes del
pais, siendo lider en sintonia a nivel nacional en muchos de los programas que
transmite. Emite su sefial a diversos paises del mundo, ya sea a través de su sefal
CANAL 13 cable o via Internet a través del sitio web www.canal13.cl.

CANAL 13 SPA 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% 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.

El personal técnico de la empresa del Segundo Solicitante tiene acceso permanente
a un moderno Centro de Capacitacion propio que le permite ponerse al dia en los
ultimos avances tecnologicos. Es asi como, siguiendo en esta tendencia, en el
segundo semestre de 1998, se inici6 un plan de incorporacion de nuevas
tecnologias para la transicibn hacia la televisiébn digital y la generacion de
contenidos multimedia como, por ejemplo, la validacién de todo su equipamiento y el
desarrollo de su version en Internet a través de su sitio web oficial www.13.cl.

El Segundo Solicitante sefiala que cuenta con una familia de marcas comerciales
que se estructuran precisamente en base a la expresion “CANAL 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. Estas
marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI), y se detallan a continuacion:

. Registro N° 749.222, “CANAL 13", denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

o Registro N° 749.221, “CANAL 13", denominativa, para distinguir
servicios, en clase 41.

. Registro N° 803.602, “CANAL 13", mixta, para distinguir productos, en
clase 16.

. Registro N° 803.598, “CANAL 13", mixta, para distinguir productos, en
clase 25.

. Registro N° 803.603, “CANAL 13", mixta, para distinguir productos, en
clase 28.

. Registro N° 803.599, “CANAL 13", mixta, para distinguir productos, en
clase 29.

o Registro N° 803.597, “CANAL 13", mixta, para distinguir productos, en
clase 30.



. Registro N° 803.600, “CANAL 13", mixta, para distinguir productos, en
clase 32.

. Registro N° 803.601, “CANAL 13", mixta, para distinguir productos, en
clase 33.

o Registro N° 789.488, “TEATRO EN CANAL 13", denominativa, para
distinguir servicios, en clase 38.

o Registro N° 789.486, “TEATRO EN CANAL 13", denominativa, para
distinguir servicios, en clase 38.

. Registro N° 858.846, “LA MANANA DEL 13", denominativa, para
distinguir servicios, en clase 38.

. Registro N° 861.047, “LA MANANA DEL 13", denominativa, para
distinguir servicios, en clase 41.

. Registro N° 705.485, “DEPORTES 13", denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

. Registro N° 708.766, “DEPORTES 13", denominativa, para distinguir
servicios, en clase 41.

. Registro N° 740.374, “RADIO 13", denominativa, para distinguir
servicios, en clase 38.

. Registro N° 795.463, “13 +”, denominativa, para distinguir servicios, en
clase 41.

. Registro N° 795.464, “13 MAS” denominativa, para distinguir servicios,
en clase 41.

. Registro N° 835.854, “13 C” denominativa, para distinguir servicios, en
clase 41.

o Registro N° 795.462, “13 plus” denominativa, para distinguir servicios,
en clase 41.

o Registro N° 740.375, “FM 13”, denominativa, para distinguir servicios, en
clase 38.

CANAL 13 SPA indica que los registros individualizados son una poderosa muestra
de su mejor derecho sobre el nombre de dominio wwwcanall3.cl en disputa, toda
vez que éste contiene sus marcas registradas, su nombre y razon social y es



virtualmente idéntico a dominios ya registrados por él ante NIC Chile.

Por otro lado, el Segundo Solicitante indica que es reconocida y légica la actitud de
los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son
familiares. En este caso, cree que un usuario asociara inmediatamente el nombre de
dominio wwwecanall3.cl con una pégina Web relativa a los servicios que se
distinguen bajo la marca “CANAL 13” y que son ofrecidos precisamente por CANAL
13 SPA. Ademés, hace presente que ya es titular del nombre de dominio
canall3.cl, virtualmente idéntico al disputado, por lo que le resulta evidente la
confusion y el error en que incurriran los usuarios en el caso de que el dominio en
disputa le sea asignado al Primer Solicitante. Asimismo, indica que a través de la
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA, es titular de una serie de nombres de
dominio que se estructuran en base a los signos “13” y “CANAL 13", destacando
entre ellos los dominios canall3tv.cl, canall3cable.cl, canall3chile.cl, 13c.cl,
c13.cl, t13.cl, 13tv.cl, mil3.cl, vel3.cl, telel3.cl, todo13.cl y d13.cl

CANAL 13 SPA estima que el Primer Solicitante se limité a agregar las letras
“WWW?” al nombre de dominio canall3.cl de su propiedad, adicién que no permite
distinguir el dominio solicitado respecto del elemento funcional y distintivo de sus
marcas, hombres de dominio y nhombre comercial. Por el contrario, considera que
dicha incorporacién s6lo aumenta el riesgo de confusién entre los usuarios, al punto
gue deja en evidencia una intencién positiva de causar engafio. A este respecto,
afiade, resulta esencial considerar que la “WWW?”, corresponde a la de la
abreviacién de “World Wide Web”, (Red Global Internet) por lo que su incorporaciéon
en el nombre de dominio evidencia la intencion del Primer Solicitante de atraer
trafico en Internet por medio de un signo que es notoriamente asociado a CANAL 13
SPA en nuestro pais y por el cual es ampliamente reconocido. Esta conducta, que
se ha denominado internacionalmente Typosquatting, se refiere a la probabilidad de
que un usuario teclee errébneamente una direccibon Web y le abra una péagina
diferente a la que originalmente pensaba visitar. Es asi como el “typosquatter”
(ocupante del error tipografico) solicita una direccion Web muy parecida a
importantes marcas o nombres faciles de asociar a una empresa, con el objeto de
atrapar trafico y vender ese espacio publicitario a compafias de la competencia de
la primera o para usarlo aprovechandose del error de los usuarios. El
“Typosquatting” se puede dar en una pagina de CANAL 13 SPA a través de su sitio
www.canall3.cl: si una persona escribe la citada direccién pero por error digita
nuevamente “WWW?” en la barra exploradora, lo normal seria que el navegador le
marcara un error. Pero es aqui donde entra el “typosquatter”, quien solicita el
registro de la direccion www.wwwcanall3.cl de manera que los usuarios que
tecleen mal la direccién, abran una pagina con publicidad o los contenidos que el
typosquatter quiera mostrar, aprovechandose del error.

En el mundo existen varios casos de controversia y demanda por “Typosquatting”.
Uno de los mas citados en la Web es el del sitio del Opus Dei. La organizacion
religiosa demand6 a una compafiia con sede en Espafia por el uso ilegitimo del
dominio Opusdei.com. El “Typosquatting” se observa al notar como se cambio la



letra O por un O (cero). El caso llegé a manos de la OMPI, la cual fallé a favor de la
institucion, fundada entre otras cosas en que ‘existe semejanza entre las marcas
registradas por el Opus Dei y el dominio en litigio --"susceptible de producir
confusién"--, puesto que incluso el demandado reconocio haber recurrido a un error
tipogréafico deliberado (practica que se conoce como 'typosquatting') para lograr la
identidad de la direccion con las denominaciones protegidas por la Prelatura’.

Como se observo, el Primer Solicitante procedié a solicitar como hombre de dominio
la marca “CANAL 13" de CANAL 13 SPA , agregando las letras WWW que no
permiten otorgarle distintividad o diferenciacion alguna al dominio solicitado respecto
del sitio web, las marcas y nombres de dominio ya registrados del Segundo
Solicitante. Sostiene por ello que el nombre de dominio solicitado no involucra
mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningun punto de vista como
una creacion distinta de los dominios y marcas de CANAL 13 SPA , precisamente
porgue no lo es.

Reitera el Segundo Solicitante que con la incorporacién de las letras “WWW”, se
crea un alto riesgo de confusién y se agrava la conducta del solicitante, pues
cualquier usuario de Internet enfrentado a wwwcanall3.cl obviamente creera que
se trata de un sitio web correspondiente al reconocido CANAL 13.

CANAL 13 SPA estima que resulta evidente la vinculacion que existe entre el
nombre de dominio en disputa y el Segundo Solicitante, toda vez que su elemento
distintivo y funcional es idéntico al signo con el cual se identifican los reconocidos
servicios de CANAL 13 SPA , ademas de ser virtualmente idéntico a un nombre de
dominio ya registrado por él. Como se aprecia faciimente, el solicitante de
wwwcanall3.cl, se limité a tomar la expresion con la que se distingue a CANAL 13
SPA y sus servicios en el mercado, agregando unicamente las letras “WWW?”, la que
no puede estimarse elemento diferenciador suficiente y adecuado. Para reforzar lo
anterior, basta efectuar la siguiente comparacion, la cual grafica claramente la
confusién que se producira en los consumidores:

e CANAL 13 (marca del Segundo Solicitante)

e wwwcanall3.cl (nombre de dominio en disputa)

e www.canall3.cl (sitio web del Segundo Solicitante)

e CANAL 13 S.A. (razdn social del Segundo Solicitante)

El Segundo Solicitante dice que como se observa a simple vista, el elemento central
de las marcas de CANAL 13 SPA esta integramente comprendido en el nombre de
dominio disputado. Por ello, cualquier usuario de Internet, légica y razonablemente
asociara wwwcanal13.cl con CANAL 13 SPA, especificamente con un sitio Web en
el cual se ofrecen y promueven sus servicios y programacion. Segin se expuso en
apartados anteriores, el Primer Solicitante se limitd6 a tomar la expresion distintiva
“CANAL 13” del Segundo Solicitante, agregando uUnicamente las letras “WWW”, lo
que, como ya se ha dicho, por su naturaleza no pueden considerarse un elemento
diferenciador. Agrega que esta conducta no es nueva en nuestro sistema de



asignacion de nombres de dominio, puesto que en la base de datos de NIC Chile es
posible observar casos como el de wwwparis.cl, wwwpresto.cl, wwwyoutube.cl y
wwwfacebook.cl, todos los cuales han sido asignados a sus legitimos titulares.

En este orden de ideas, CANAL 13 SPA hace presente lo resuelto en la sentencia
recaida en juicio arbitral por el nombre de dominio ww13.cl, virtualmente idéntico al
dominio en disputa, de fecha 4 de noviembre de 2013. En dicho fallo se estableci6
que la inclusion de la expresion “WW?”, a otra con la cual se identifica una de las
partes en el mercado e Internet, (como lo es “CANAL 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
confusién en los usuarios, sefialandose:

“...Precisamente la adicion antepuesta de la expresion o signo
“‘ww” por su significado (world wide o wide web), no hace mas
que describir o inducir una expresién comun y propia a todos los
nombres de dominio “‘www” (world wide web), confirmando un
afan o animo inductivo de error o engafo hacia los usuarios de
internet; lo que a su vez permite crearse la conviccion de que
existe un animo de asociatividad o vinculaciéon impropia a una
denominacion ajena, sin que exista un &nimo de creacion
novedosa.”

Este fue un criterio determinante para asignar el nombre de dominio al Segundo
Solicitante.

El Segundo Solicitante sostiene que sumado a lo anterior, debe considerarse que
CANAL 13 SPA efectivamente promueve y publicita sus servicios en el mercado real
y en su sitio Web www.canall3.cl (redirigido a su sitio Web oficial www.13.cl), por
lo que resulta de toda légica que el publico se represente que el nombre de dominio
en disputa pertenece o esta relacionado con un sitio que desarrolla CANAL 13 SPA
en Internet para ofrecer sus servicios televisivos.

CANAL 13 SPA argumenta que el Primer Solicitante se limité a tomar el elemento
distintivo de los servicios, razén social y marcas comerciales del Segundo
Solicitante, CANAL 13 SPA, agregando unicamente las letras “WWW?”, cuestiéon que,
como ya se sefald, no aporta distintividad alguna al nombre de dominio en disputa
ni puede ser considerado como un elemento diferenciador. Por el contrario, con
ellas so6lo se aumenta el riesgo de confusién entre los consumidores y usuarios de la
red global Internet.

El Segundo Solicitante considera que es importante sefialar que el articulo 14 del
Reglamento dispone expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del
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”. A su vez, en la sentencia



recaida en el juicio por el nombre de dominio promain.cl, se concluyé que se
procedia a asignar el nombre de dominio en disputa a:

“...la parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de
derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en
lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa.”

Finalmente, CANAL 13 SPA destaca que la expresion “CANAL 13” de su propiedad
corresponde a una marca famosa y notoria a nivel nacional e internacional, tal como
acreditara. Lo anterior acarrea una serie de consecuencias, segun lo establecié en
la sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio easyservice.cl dictada con
fecha 2 de junio de 2010;

“OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva
una serie de consecuencias, entre ellas, quizas la principal, la
presuncién de que cualquier persona de una cultura mediana no
puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad
ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que
las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses
comerciales y econémicos.”

El Segundo Solicitante hace presente que la funcion basica de todo nombre de
dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a
cada usuario de Internet, funciéon que en caso de ser otorgado el dominio en disputa
al Primer Solicitante de autos no se estaria cumpliendo.

En razén de todo lo anteriormente expuesto, el Segundo Solicitante dice que
corresponde rechazar la solicitud de don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE
respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitird que
un tercero haga uso de marcas comerciales que estan 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 confusién de los mismos.

CANAL 13 SPA indica que la buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo
nuestro ordenamiento juridico, ademas de ser uno de los principios aplicables a la
resolucion de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de
considerarse la falta de interés legitimo del Primer Solicitante para la resolucién de
la presente disputa. Como ya se sefial6, CANAL 13 SPA se identifica en el mercado
nacional a través de la marca “CANAL 13", y una de sus principales actividades
corresponde precisamente a la prestacién de servicios de telecomunicaciones.
Dichos servicios nada tienen que ver con el Primer Solicitante. Al respecto, estima
gue la falta de un interés legitimo de don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE
gueda de manifiesto por el sélo hecho de haber solicitado el registro de este nombre
de dominio, el que, reitera, no posee merito creativo alguno. El Primer Solicitante
pretende registrar como nombre de dominio, el elemento funcional y distintivo de las



marcas y servicios asociados de una de las més reconocidas empresas del rubro de
telecomunicaciones, para obtener un beneficio improcedente de la fama vy
notoriedad de CANAL 13 SPA. Considera que esta conducta demuestra en forma
clara y fehaciente la mala fe con que ha actuado don CARLOS FELIPE PUELMA
PEDEMONTE 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 relaciéon alguna.

El Segundo Solicitante cita lo sefialado en la sentencia del hombre de dominio
vifiasdelmaipo.cl, en cuanto a que "la buena fe no es sélo un principio aplicable a
la resolucion de conflictos de nombres de dominio, en los términos del "Reglamento
de Asignacion de Nombres de Dominio en CL", sino que es uno de los pilares
fundamentales de todo nuestro sistema juridico, por lo que no puede dejar de
considerarse para la resolucion de conflictos de esta naturaleza".

CANAL 13 SPA estima que a la luz de los hechos, la mala fe en que incurre el
Primer Solicitante al inscribir el nombre de dominio wwwcanall3.cl, resulta
evidente, sin perjuicio de que se encuentra ademas, debidamente documentada.
Por consiguiente, considera que de asignarse el dominio al Primer Solicitante, éste
podra seguir aprovechandose del error de los usuarios de Internet, que ingresaran al
dominio de autos, creyendo l6gica y razonablemente que contiene informacion
relativa a los servicios del Segundo Solicitante, cuando en los hechos esto no es
asi. Atendido lo anterior, la manifiesta mala fe del Primer Solicitante y los
antecedentes existentes, el Segundo Solicitante solicita expresamente que se
condene en costas a don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE.

Sefala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Gltimos afios
a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido
relaciéon con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En
palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion
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 electrénico, 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, “SAVORY”, “APPLE” o
“PANASONIC”, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido
y se transformaria en un instrumento confuso, cadtico y de escaso valor comercial.

Indica CANAL 13 SPA que como consecuencia del radical aumento de usuarios de
Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el mundo real sino el
mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el derecho ha debido abocarse
al estudio de dichos conflictos y las subsecuentes propuestas de resolucién de los
mismos.



El Segundo Solicitante sefiala que en el derecho comparado y, por cierto, en los
dltimos afios también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y logica relaciébn entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. En razon de lo anterior, la decision de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en
atencion a la titularidad de registros marcarios para el sigho pedido como hombre de
dominio. Al respecto, CANAL 13 SPA cuenta con marcas comerciales registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que se estructuran en base al
signo “CANAL 13", las cuales fueron debidamente detalladas anteriormente. Por lo
tanto, y segun lo sefialado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto
es de gran interés para el Segundo Solicitante, toda vez que constituye una
herramienta de gran utilidad para publicitar sus productos y servicios ofrecidos en
nuestro pais y el resto de América, y proteger sus signos distintivos de terceros que
pretenden aprovecharse de los mismos.

Por otro lado, sefiala CANAL 13 SPA que con fecha 1 de enero del afio 2000, entré
en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de
Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”)
desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica
reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de los conflictos de nombres
de dominio, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares para el signo
en cuestién. 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) “El hombre 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 CANAL 13 SPA 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 Organizacién 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 gue en el procedimiento de revocacién de un nombre de dominio, se
deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga
derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de
mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21y 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 inscripcion de un
nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, 0 a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.” En



el caso particular de autos, el elemento funcional y distintivo del nombre de dominio
en conflicto es idéntico a las marcas comerciales “CANAL 13" del Segundo
Solicitante, sin que se haya incorporado ningin elemento diferenciador suficiente y
adecuado, lo que en definitiva no permite desvincular las marcas de CANAL 13 SPA
con dicho dominio sino, por el contrario, aumenta el riesgo de confusion.

En sintesis, el criterio que reconoce la relacién existente entre nombres de dominio
y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto,
corresponde su aplicacién a la resolucion del conflicto suscitado en estos autos. Lo
anterior es especialmente relevante en este caso, dado que CANAL 13 SPA es
titular de registros marcarios confusamente similares con el nombre de dominio
disputado.

El Segundo Solicitante sostiene que es aplicable el criterio del legitimo interés sobre
el nombre de dominio en disputa, ya que tiene un interés legitimo, real y efectivo
sobre el mismo. Sefiala que como consta de los diversos documentos que
acompafa, el Segundo Solicitante, CANAL 13 SPA, por medio de sus diversas
empresas Y filiales, ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de la familia
de marcas “CANAL 13”7, a través de publicaciones en diversos medios como
periddicos, radio y television, ademas de grandes campafias publicitarias a nivel
nacional. De esta forma, estima que queda fehacientemente acreditado en estos
autos que la solicitud competitiva de CANAL 13 SPA obedece a su interés legitimo
de identificar y distinguir correctamente sus productos y servicios a través de
Internet, e impedir la diluciébn sus marcas y la confusién de los consumidores. En
este sentido, y como es sabido, el Segundo Solicitante ha participado activamente
desde hace ya varios afios en el negocio de las telecomunicaciones y otros servicios
relacionados con este rubro como la television por cable e Internet, siendo
ampliamente reconocida precisamente por el signo “CANAL 13”.

Ademas, CANAL 13 SPA hace presente el criterio de creacion intelectual del signo,
e indica que le resulta de toda légica y justicia que quien ha creado una
denominacion pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden
aprovechar de ella. En este sentido, asegura el Segundo Solicitante que ha invertido
en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, el
nombre con el cual son conocidos sus servicios en el mercado sigue siendo uno de
sus activos mas importantes. En efecto, el signo “CANAL 13” identifica y distingue a
el Segundo Solicitante, asi como sus productos y servicios, entre los que se
encuentra una amplia gama de servicios de telecomunicaciones relacionados con la
su canal de television.

Afade el Segundo Solicitante 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. En este sentido,
las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacién en un
lugar determinado, son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla
de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Indica el Segundo
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Solicitante que la aplicacion de este criterio nos obliga a concluir que tiene el mejor
derecho sobre el nombre de dominio wwwcanall3.cl, toda vez que la marca
“CANAL 13" de su propiedad goza de fama y notoriedad en el mercado y asi es
reconocida por los usuarios y consumidores. Este criterio evidentemente no sélo
debe aplicarse a las marcas comerciales, sino que también a las expresiones que se
solicitan como nombres de dominio. En el caso de autos, la situacion es mas
evidente si consideramos que, como ya se sefiald, el Segundo Solicitante utiliza
efectiva y profusamente el signo “CANAL 13" en el mercado. En definitiva,
corresponde la aplicacion de este principio a la resolucion del conflicto suscitado en
estos autos y asignar el nombre de dominio wwwcanall3.cl al Segundo Solicitante.

Ademas, el Segundo Solicitante sefiala 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 Unidbn 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 traduccién, 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.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccién
de tal marca notoriamente conocida o una imitaciéon susceptible de crear confusién
con ésta.” Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las
marcas que se conforman en base a la expresion “CANAL 13” del Segundo
Solicitante, han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Union,
toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por un lado, la dilucién del
poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una
notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la
creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al
titular de la marca famosa y notoria. Por lo demas, de otorgarse el nombre de
dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarian dicho nombre a
CANAL 13 SPA, o deducirian l6gicamente que se trata de un sitio de propiedad del
Segundo Solicitante, incurriendo en un error y causando confusién ya que don
CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE en nada se relaciona con CANAL 13
SPA.

Ademas, aflade el Segundo Solicitante, el articulo 10 bis del mismo Convenio,
relativo a la competencia desleal, prescribe lo siguiente:

1) “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de
los paises de la Union una proteccion eficaz contra la competencia
desleal.

2) “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia

contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
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3) “En particular deberan prohibirse:

a) “Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

b) “Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

c) “Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el
modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.”

Por lo sefalado precedentemente, CANAL 13 SPA estima evidente la confusion que
se produciria de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en
nada se relaciona con CANAL 13 SPA. Asimismo, sefiala que debe considerarse
especialmente que, como ya se sefald, la expresidon “CANAL 13" se asocia
directamente con el Segundo Solicitante al constituir marcas comerciales
registradas de CANAL 13 SPA. En sintesis, parece completamente l6gico que los
usuarios de Internet enfrentados al dominio wwwcanall3.cl lo asociaran
inmediatamente con un sitio Web con informacion sobre los servicios que CANAL 13
SPA ofrece en a través del reconocido CANAL 13.

El Segundo Solicitante afiade que también es aplicable el criterio de la identidad, en
donde se establece que corresponderéa 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, el nombre de dominio en
conflicto debe ser asignado al Segundo Solicitante, ya que es titular de una serie de
registros marcarios para la expresion “CANAL 13", asi como de un nombre de
dominio virtualmente idéntico al disputado. De esta manera, y razonando
I6gicamente, si el Segundo Solicitante ya es titular de marcas para el signo “CANAL
13" ademas de participar activamente en el mercado nacional y ofreciendo sus
reconocidos servicios en el area de las telecomunicaciones, distinguiéndose hace
mas de tres décadas bajo la expresion “CANAL 13", ciertamente los usuarios
enfrentados al dominio wwwcanall3.cl pensaran que éste también pertenece al
Segundo Solicitante.

Otro elemento a considerar es que la expresiéon “CANAL 13” se utiliza efectivamente
en Internet vinculada al Segundo Solicitante. De hecho, al ingresar a www.13.cl, se
puede apreciar que éste cuenta con gran cantidad de informacion sobre los diversos
servicios que CANAL 13 SPA ofrece, asi como una gran cantidad de recursos
electrénicos para sus usuarios. Es mas, basta ingresar la expresion “CANAL 13” en
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el buscador de Internet Google, para poder apreciar que todos los resultados aluden
al Segundo Solicitante.

De acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes
indicados; la titularidad de una familia de marcas comerciales vigentes en Chile, la
fama y notoriedad de éstas, la vinculaciébn de esas marcas con los servicios que
ofrece el Segundo Solicitante y la titularidad de nhombres de dominios afines, CANAL
13 SPA considera que es la titular de un mejor derecho a la asignacion del nombre
de dominio en disputa. Dice que debe tenerse presente que los antecedentes y
registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido el Segundo Solicitante
quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad a la expresién “CANAL 13” en el
mercado nacional. En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente
presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC
Chile en cuanto a su formalizacién 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 como hemos revisado llevan necesariamente a
concluir que el Segundo Solicitante es titular de un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa.

Concluye el Segundo Solicitante sefialando que teniendo en cuenta que los
nombres de dominio son la herramienta que permitird 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 dominios wwwcanall3.cl al Primer
Solicitante induciria claramente a error, causando confusion en el publico usuario y
consumidor. Dicho efecto no se condice con el espiritu de la normativa marcaria
vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion 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 electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos es fundamental para los intereses de CANAL 13
SPA.

El Segundo Solicitante acompafia a su demanda los siguientes documentos
probatorios:

i. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en la
presentacion.

. Copias de los documentos de NIC Chile en que se da cuenta de la
titularidad del Segundo Solicitante respecto de los nombres de dominio
sefialados en la presentacion.

iii. Impresion del sitio Web www.13.cl, en la que se puede observar el uso
recurrente de la expresion “CANAL 13" para distinguir al Segundo
Solicitante y servicios en nuestro pais, dando cuenta de su fama y
reconocimiento en el mercado nacional.
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iv. Impresion de la busqueda en el famoso buscador de Internet Google, en
el que al ingresar la expresiéon “CANAL 13”, todos los resultados aluden
directamente al Segundo Solicitante.

V. Impresion del sitio Web www.latercera.cl, en el que se publicé una
noticia que se titula “Canal 13 lidera la sintonia en la transmisién del
triunfo de Chile ante Egipto”, dando cuenta de la envergadura del
Segundo Solicitante y de la preferencia que tienen por ella los
televidentes.

Vi. Impresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una
breve resefia historica de CANAL 13 SPA , dando cuenta de sus
origenes, fama y reconocimiento en el mercado nacional.

Vii. Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio promain.cl.
viii. Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio ww13.cl.
iX. Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio

easyservice.cl.

X. Copia del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio
vilasdelmaipo.cl.

Que con fecha 15 de abril de 2014, se provee la presentacion hecha con fecha 20
de enero de 2014, dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES, en representacion del
Segundo Solicitante, CANAL 13 SPA, lo que es notificado a las partes por correo
electronico.

Que con fecha 25 de abril de 2014, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién
gue es notificada por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacién 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 Reglamentacién de NIC Chile sefiala 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.
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Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacién 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.

Que en el presente juicio arbitral, nicamente el Segundo Solicitante, CANAL 13
SPA, ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre
el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE, no ha
hecho valer derechos o intereses legitimos sobre el dominio en disputa, ni menos
aun ha justificado un mejor derecho sobre el mismo, puesto que no ha efectuado
presentacion alguna en este juicio.

Que el Segundo Solicitante, CANAL 13 SPA, indica que es un canal de television
chileno privado, que se transmite en la sefial 13 (Santiago) abierta, y en la sefial 22
de compafiias de cable. Agrega que 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 transmite y en la actualidad constituye la red mas extensa del
pais, con un total de 203 estaciones transmisoras instaladas desde Arica hasta el
Continente Antértico.

Que el Segundo Solicitante acompafié documentos probatorios en estos autos, no
objetados por el Primer Solicitante, que fueron debidamente ponderados por este
sentenciador y acreditan que CANAL 13 SPA posee legitimos derechos sobre la
marca “CANAL 13”, tratandose de un signo registrado en Chile bajo el N° 749.222
para distinguir servicios de la clase 38, N° 749.221 para distinguir servicios de la
clase 41, N° 803.602 para distinguir productos de la clase 16, N° 803.598 para
distinguir productos de la clase 25, N° 803.603 para distinguir productos de la clase
28, N° 803.599 para distinguir productos de la clase 29, N° 803.597 para distinguir
productos de la clase 30, N° 803.600 para distinguir productos de la clase 32 y N°
803.601 para distinguir productos de la clase 33.

Que el Segundo Solicitante también ha acreditado ser asignatario de, entre otros,
los nombres de dominio canall3tv.cl, canall3cable.cl, canall3chile.cl, 13c.cl,
c13.cl, t13.cl, 13tv.cl, mil13.cl, vel3.cl, telel3.cl, todo13.cl y d13.cl.

Que a través de la restante documentacién acompafada por el Segundo Solicitante,
éste ha acreditado fehacientemente que la marca “CANAL 13” de su propiedad es
real y efectivamente usada en el mercado chileno en relacion a productos y
servicios de diversas clases.

Que, ademas, el Segundo Solicitante ha acreditado también la fama y notoriedad de

la marca “CANAL 13” de su propiedad y, no obstante que la fama alegada ha sido
debidamente probada en estos autos por CANAL 13 SPA, este sentenciador estima
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

que la calidad de famosa de la marca “CANAL 13” en nuestro pais es un hecho
notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definiciobn de Piero Calamandrei,
como “aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de la cultura
normal propia de un determinado circulo social en el tiempo en que se produce la
decision”, por lo que incluso podria haberse prescindido de las pruebas que
establecieron la fama y notoriedad de la marca mencionada.

Que es precisamente CANAL 13 SPA quien le ha conferido a la marca “CANAL 13”
fama, notoriedad y prestigio en el mundo entero.

Que el nombre de dominio en conflicto esta formado por la sigla “WWW?” al inicio,
abreviacion de la expresion “World Wide Web”, y la marca comercial “CANAL 13”
de propiedad de del Segundo Solicitante. De todo lo anterior, lo Gnico distintivo del
nombre de dominio pedido corresponde al signo “CANAL 13” de CANAL 13 SPA.

Que es indudable que el hecho que el Primer Solicitante haya pedido el nombre de
dominio de autos, no corresponde a una mera coincidencia, dado la fama y
notoriedad del signo “CANAL 13” de propiedad de CANAL 13 SPA.

Que sin lugar a dudas, la existencia del dominio de autos a hombre de un tercero,
distinto del legitimo titular de las marcas en Chile, puede generar confusion entre los
usuarios de Internet y entre los consumidores en general. En efecto, es de toda
I6gica presumir que ellos, al verse enfrentados a un sitio Web funcionando bajo el
nombre de dominio wwwcanall3.cl, creeran que se encuentran frente al dominio de
propiedad de CANAL 13 SPA, y no de un tercero que en nada se vincula a la empresa
gue le ha dado fama y notoriedad a la marca “CANAL 13”. Esto producira una
sensacion de confianza que nace como resultado del renombre y seguridad que
genera la empresa del Segundo Solicitante, en circunstancias que el usuario de
Internet estaria frente a un dominio de propiedad de una persona que no corresponde
a la que él cree.

Que, en todo caso, al no estar activado el sitio Web wwwcanall3.cl, no puede
determinarse cudl es el uso que pretende darle el Primer Solicitante al dominio de
autos, de tal forma que no existe en este caso antecedente alguno que pudiera
llevar a este arbitro a una conclusion distinta.

Que por el mero hecho de que don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE haya
solicitado primero el nombre de dominio wwwcanall3.cl no es suficiente ya que, a
lo menos, éste debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no
hacer presentacién alguna, no puede presumirse que tenga derecho o legitimo
interés alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

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.
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17. Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por CANAL 13 SPA, asi
como la falta de ellos por parte de don CARLOS FELIPE PUELMA PEDEMONTE v,
en especial, atendidos los principios de prudencia y equidad, es que este arbitro ha
llegado a la conviccion de que el Primer Solicitante carece de derechos o intereses
legitimos respecto del nombre de dominio wwwcanall3.cl y que al Segundo
Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio wwwcanall3.cl al Segundo Solicitante, CANAL 13 SPA,
RUT N° 76.115.132-0.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
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 don Matias Moreno Poblete y a dofia Yuli Alvial Aqueveque,

quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 2 de junio de 2014.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Matias Moreno Poblete Yuli Alvial AQueveque
RUT 15.370.106-7 RUT 9.165.677-9
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