Arbitraje nombre de dominio YOAMOCHILE.CL
Oficio NIC 14083-2011

Santiago, 12 de Abril de 2012.

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 14083-2010, se notifico a éste arbitro su nombramiento como tal en el

conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "yoamochile.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 5 de Mayo de 2011, acepté el cargo y fijé la
fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento para el dia 13 de
Mayo de 2011, a las 10:40 horas, lo que se notificd a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 13 de Mayo de 2011, se efectia el comparendo de conciliacion y o de
fijacidn de procedimiento, al que asiste dofia Maria Jose Arancibia en representacion de Televisidn
Nacional de Chile y don Dominik Ley en representacion de Mankel Ballesteros B. No hubo

conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 1 de Junio de 2011, y estando dentro de plazo, Mankel Ballesteros B.

primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en

cuestion, sefialando en su presentacion lo siguiente:

1. Que, el proyecto “Yo amo Chile” prevé la venta por Internet de productos perteneciente sa
los grupos siguientes: Utensilios de cocina y Ropa(ver lll. Detalle Productos).Todos los

productos tienen puesto en alguna parte el logo de YO AMO CHILE.

2. Que, el grupo objetivo son todas las personas que se identifican, o que tienen un afecto especial,
con el pais Chile. Por lo tanto, nos estamos enfocando en un grupo objetivo muy amplio que

abarca tanto chilenos como extranjeros.

3. Que, actualmente el proyecto aun se encuentra en las etapas previas a la venta.
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1.
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13.

Que, se prevé el cumplimiento de las etapas i-iii actualmente en curso para posteriormente poder

dar inicio a la etapa iv),la venta por Internet

Que, para darle un fundamento legal al proyecto, se procedio con el registro de las marcas y los

dominios respectivos.

Que, con este fin se ha dado inicio a la tramitacién de la marca YO-CHILE, N° Solicitud
944.571.Ademas, para complementar la idea inicial, se puso en tramite la marca I-SANTIAGO, N°

Solicitud 921.449. Se adjuntan comprobantes de costos generados hasta la fecha.

Que, ademas se procedié con la compra de los siguientes nombres de dominio:
*Dominio 'yoamochile.cl'

*Dominio ‘yoamochile.tv’

*Dominio ‘yoamosantiago.cl

*Dominio ‘ilovesantiago.cl

Que, a esto se suma ademas la adquisicion del subdominio ‘facebook.com/yoamochile’.

Que, la Etapa de constitucién de Sociedad, establecimiento de Contabilidad y finanzas esta en
curso. Esta etapa prevé la fundacién de una sociedad legal bajo legislacion chilena de las
personas que estan, tanto conceptualmente como financieramente, involucradas en presente

proyecto.

Que, se requiere contar con las herramientas necesarias de software de contabilidad y finanzas
para administrar el negocio de la forma debida. Esto hace necesaria la compra de un software que

sea compatible con el fin del proyecto y ademas la contratacion de asesoria contable.

Que, se contempla el traspaso de derechos asociados a personas naturales a la sociedad, tanto

derechos para el uso de marcas y de dominios.

Que, al entrar a la etapa de publicidad, se hizo necesario contar con una presencia en Internet,
cuya construccion se encuentra en curso y esta parcialmente pagado, existiendo ademas un

compromiso de pago para lo que aun esté pendiente.

Que, se contrato un servicio de Hosting para poder publicar contenidos con el dominio adquirido.



14. Que, se contratard una empresa a cargo de la comunicacion estratégica para que el proyecto se

haga conocido via los medios de comunicacion comunes.

15. Que, se pretende que la comercializacién de los productos se efectle via diversos canales de
venta. El canal mas importante sera via Internet en modo de Online-Shop. Este se esta

desarrollando actualmente.

QUINTO: Que, con fecha 1 de Junio de 2011, efectia su presentacién TELEVISION NACIONAL DE
CHILE en la que sefiala lo siguiente:

Que, Television Nacional de Chile, mas conocida por su sigla TVN, es una de las principales
cadenas de television de libre recepcion de Chile, y pertenece en su totalidad al Estado

Chileno.

2. Que, adicionalmente cuenta con una sefial internacional llamada TV Chile que tiene presencia
en todo el mundo via diversas cable operadoras y también a través de Internet desde el sitio

web de TVN para el territorio chileno y por el sitio de Internet JumpTV para el resto del mundo.

3. Que, desde el 4 de marzo de 2009, TVN cuenta con una sefial de noticias del area de prensa,

el Canal 24 Horas que se emite a través de varios cable operadoras chilenas.

4. Que, este canal es asociado a ANATEL y a la Organizaciéon de Television Iberoamericana
(OTI), y a diferencia de otras cadenas televisivas estatales del mundo como NHK de
Japén, RAIl de Italia, France Télévisions, la BBC de Reino Unido, la TVE de Espafa o la TV
Publica de Argentina, entre otras, no recibe financiamiento total o parcial del Estado, por lo que

debe autofinanciarse (en virtud de la Ley 19.132 de 1992).

5. Que, en el gobierno de Carlos Ibafiez del Campo entregara concesiones para operar canales
de televisidbn a tres universidades chilenas, con cobertura limitada a pequefias areas
geograficas, el gobierno de Eduardo Frei Montalva crey6 necesaria la existencia de un canal
con cobertura nacional, algo dificil en un territorio de grandes accidentes geograficos. Por ello,
su gobierno comenzd las pruebas técnicas que desembocaron en transmisiones
experimentales en 1968. Para sus pruebas utilizaron un pequefio estudio de 60 m? en una

antigua casona ubicada en la esquina de Alameda con San Martin, en Santiago. En la
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actualidad se encuentra ubicado en Avenida Bellavista 0990, Comuna de Providencia, en la

ciudad de Santiago de Chile.

Que, luego de superar las pruebas iniciales necesarias, el gobierno de Frei cred una sociedad
de responsabilidad limitada cuyos socios fueron CORFO, Chilefilmsy ENTEL, todas

dependientes del Estado chileno.

Que, el canal publico, bajo la direccion de Jorge Navarrete, se inauguré oficialmente el 18 de
septiembre de 1969 (ese dia solo hubo carta de ajuste). Aproximadamente un mes después, el

24 de octubre de 1969, comienza sus transmisiones.

Que, con la primera Ley de Television (Ley 17.377) de 24 de octubre de 1970, se dio
reconocimiento legal a Television Nacional, pues la Ley de 1958 no contemplaba un operador

estatal. El mismo afio se traslada a su actual ubicacién, a los pies del cerro San Cristdbal.

Que, desde su creacion fue un medio oficial del gobierno ya que por ejemplo durante las
presidencias de Salvador Allende y Augusto Pinochet, se utilizd su programacién para difundir
las ideas gubernamentales, sin dar cabida a los detractores del gobierno. Al retorno de la
democracia, a fines de la década de 1980, el prestigio, la sintonia y la credibilidad del canal
eran minimas, sumandose a ello una gran deuda de arrastre que hacia necesario el
autofinanciamiento del canal. Ademas, aunque de facto el canal ya no es un instrumento
de propaganda para el gobierno de turno luego del retorno a la democracia, aun el canal
muestra tendencia a favorecer al gobierno, aunque manteniendo algunos claros de

independencia (ej: el programa "esto no tiene nombre")

Que, bajo el gobierno de Patricio Aylwin y la segunda direccion de Jorge Navarrete se dicta la
Ley 19.132 en 1992, ampliamente debatida entre el gobierno y la oposicion. La citada ley,
consagra a Television Nacional de Chile como una una empresa autbnoma del Estado,
con personalidad juridica de derecho publico. Esta formada por un directorio de siete miembros
propuestos por el Presidente de la Republica y ratificados por el Senado en sesion y votacion

secretas.
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Que, el nuevo marco regulatorio buscd transformar a TVN en un canal publico, autonomo,
plural, representativo y autofinanciado, tratando de asegurar la independencia e imparcialidad

en los contenidos programaticos.

Que, bajo esta nueva formula TVN comenzd a obtener utilidades y a participar en una

competencia real en audiencia a nivel nacional con otras cadenas privadas lideres.

Que, el dia 1 de agosto de 2008, VTR dio a conocer la puesta al aire del Canal 24 Horas., una
sefial de noticias del area de prensa de TVN disponible sélo para los subscriptores de VTR en
la sefial 14 y la compafiia de television por cable GTD Manquehue en la frecuencia 131. Esta
sefial inici6 sus transmisiones el 4 de marzo de 2009 a las 20:00, lo cual marca un hito para
TVN toda vez que se prepara para la introduccion de la television digital terrestre en los
hogares chilenos. En enero de 2010, la Cadena de Telecomunicaciones Movistar, Movistar
Hogar (Chile) (ex Telefonica Chile), anuncia su convenio con el canal estatal Chileno, para
transmitir dentro de su parrilla satelital, el Canal 24 Horas, sin embargo en TuVes

HD, DirecTV y Telmex TV (Claro) no cuentan con la sefial de noticias y no son transmitidos.

Que, segun los estatutos de la empresa, las funciones de TVN, como canal estatal nacional de
television, son: Informar con objetividad; Entretener sanamente; Elevar el nivel cultural de la
poblacién; Aspirar a ser una televisién de clase mundial, creativa e innovadora; Conocer las
aspiraciones de las audiencias; Anticiparse a sus cambios; Entregar una television integra y

confiable, realizada por un equipo humano y talentoso.

Que, dado el caracter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha
preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un
adecuado resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la
Ley de Propiedad Industrial, el concepto de YO AMO CHILE, en diversas clases conforme se
desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompafia en el primer
otrosi. A mayor abundamiento, mi representada ha inscrito como nombre de dominio su marca

comercial yoamoachile.cl

Que, el nombre de dominio de marras contiene los elementos caracteristicos que identifican a

mi representada, produciéndose una fusion de sus conceptos, tendiendo en consecuencia el
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mismo rubro que mi representada, ello desprendiéndose de la sola lectura del nombre de

dominio en disputa.

Que, todo lo anterior demuestra que mi representada Television Nacional de Chile, posee un

radical mejor y legitimo derecho sobre el dominio materia de autos.

Que, esta situacion violenta el espiritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que
los consumidores sean expuestos a peligros de “confusion o error” al momento de adquirir

productos y servicios”.

Que, en este sentido, estimamos que el hecho que 1.- La identidad de las expresiones, 2.- y
el hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca. Se constituyen en un

antecedente suficiente para que el dominio en cuestion sea asignado a mi mandante.

Que, de esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se produciré una
evidente confusién en el publico nacional pues la marca famosas YO AMO CHILE de mi
representada llevara al publico a hacer una relacién conceptual directa con la fama y prestigio

de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero.

Que, por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer
solicitante.1.- por el gran potencial de confusion. 2.- por atentar contra la propiedad de una
marca registrada. 3.- Porque significaria el aprovechamiento injusto e ilicito de la fama y

prestigio de una marca que supuso una gran inversion en publicidad y posicionamiento.

Que, dada la funcion que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener mi
representada una marca comercial, solicitamos que este caso sea evaluado mas alla del
principio FIRST COME FIRST SERVED, actualizacién del antiguo aforismo juridico “prior in
tempore prior in iure”, que en materia de nombres de dominio se traduce en “el primero que
llega es el unico servido™ por el administrador del sistema de nombres de dominio en un
registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto
del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situacion que en muchos

casos involucra una profunda injusticia.
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Que, aafortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de internet se han ido
refinando, de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del
derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es asi como la regulacion sobre nombres de
dominio en la actualidad esta orientada a la asignacion “aquella de las partes que demuestre
tener un mejor derecho’. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite

dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna mi mandante posee solidos fundamentos.

Que, TVN es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la
detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se esta vulnerando
abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresion, derecho que se
encuentra protegido en nuestra Constitucion Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y

25 respectivamente y las disposiciones legales de los articulos 582, 583 y 584 del Cddigo Civil.

Que, el rechazar nuestra solicitud, se estaria vulnerando el derecho de propiedad sobre las
cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser

privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio.

Que, lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad econdémica
cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente
registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber

solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio.

SEXTO: Que, con fecha 1 de Junio se provee tanto la presentacion de el primer como segundo

solicitante y se notifica a las partes de estas resoluciones por correo electrénico.

SEPTIMO: Que, con fecha 23 de Junio de 2011, Television Nacional de Chile, evacua el traslado y

sefala lo siguiente:

1. Que, en primer lugar cabe destacar que todo lo dicho por parte del primer solicitante se
base un proyecto que aun no se encuentra concretado, ello se desprende de sus propios
dichos, cuando describe las etapas de su negocio todas ellas se encuentran “en curso”
‘pendiente” o “en tramite” es decir nada concreto, tan solo buenas intenciones.

2. Que, las marcas citadas Yo —Chile y | — Santiago se encuentran en tramite, lo que
juridicamente quiere decir que solo existe una mera expectativa sobre dichas expresiones,

encontrandose ni siquiera terminado el tramite o a la espera del certificado, estan desde



abril del presente afio una con observaciones y otra con un escrito “téngase presente”
presentado.

3. Que, ello da cuenta aun mas de la mera expectativa sobre la cual nos encontramos, mas
aun dichos términos ni siquiera corresponde al nombre de dominio en disputa que es
YOAMOCHILE.

4. Que, por el contrario, mi representada Sl tiene una marca registrada, lo que juridicamente
(para no herir susceptibilidades del primer solicitante) implica que si tiene un derecho de
dominio sobre la expresion, que le otorga las facultades de usar, gozar y disponer de la
expresién YO AMO CHILE.

5. Que, nuestra Carta Fundamental, sin duda que en el articulo 19 N°21 contempla como
derecho fundamental, el derecho a desarrollar cualquier actividad econdmica,
consagrando con ello la “libertad econémica”, pero justamente analizar la ultima frase de
dicho numeral que es “respetando las normas legales, que la requlen”. Lo que quiere decir
que su ejercicio no es arbitrario su limite es la propia ley, limite que se encuentra en el
articulo 19N° 24 y 25 de la misma Carta Fundamental.

6. Que, por una parte tenemos el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda
clase de bienes corporales o incorporales. Indicandose que nadie puede ser privado de su
propiedad.

7. Que, el n° 25 inciso 3 agrega se garantiza también, la propiedad industrial sobre las
patentes de invencion, marcas comerciales....

8. Que, de todo lo anterior, cabe concluir que efectivamente nuestra carta fundamental
consagra el derecho a la libertad de empresa, pero no en forma absoluta teniendo como
limite la ley, en el caso de marras la ley de propiedad industrial al tener una marca
registrada YO AMO CHILE y no una mera expectativa como la del primer solicitante que

son solamente solicitudes.

OCTAVO: Que, con fecha 14 de Diciembre de 2011, se provee la presentacion del segundo
solicitante y en la misma resolucion se recibe la causa a prueba, fijdndose para tales efectos los
puntos sobre los que iba a recaer. Esta resolucién fue notificada a las partes por correo

electrénico.

NOVENO: Que con fecha 21 de Diciembre de 2011, don Mankel Ballesteros, primer solicitante,
efectia su presentacion acompafiado documentos y haciendo un téngase presente. En su

presentacion sefiala:

1. Que la marca comercial yo ¥chile que en su momento se encontraba en tramite ya se

encuentra registrada bajo el numero 932235.



2. Que, asimismo ocurre lo mismo con la marca yo¥ Santiago, la que también se encuentra
registrada bajo el numero 932335.

3. Que, el uso del dominio es para realizar ventas de productos por internet, y para lograrlo
se busco un nombre de dominio amigable y ampliamente reconocible por lo futuros
clientes.

4. Que, TVN en varias ocasiones se ha adjudicado dominios si utilizarlos posteriormente,

como es el caso de tvnegocios.cl; tvnbicentenario.cl;

DECIMO: Que, con fecha 28 de Marzo de 2012, se cita a las partes a oir sentencia y se

notifica esta resolucién por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en este caso particular se esta discutiendo respecto de la titularidad sobre una
expresion que constituye un genérico, que puede ser utilizado para cualquier clase de productos o

servicios, sin vinculacion directa con nadie, salvo el Estado de Chile.

SEGUNDO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Mankel Ballesteros B, la calidad de

primer solicitante, obrando a su favor el principio first filed first served.

TERCERO: Que, el primer solicitante acreditd durante el curso del arbitraje que pretende
desarrollar un proyecto de comercializacién de productos de distinta naturaleza (utensilios de
cocina y vestuario) para clientes que guardan importante afecto con Chile, ya sea que residan en

Chile o en extranjero.

CUARTO: Que, adicionalmente ha desarrollado una cuenta facebook y ha solicitado la marca YO
¥ CHILE, en las clases 21 y 25. Es importante destacar que este arbitro ha podido constatar que
esta solicitud de marca se encuentra actualmente aceptadas a registro, y registrada bajo el
numero 932335, para distinguir utensilios de cocina y vestuario. También es importante destacar

que estas marcas e encuentran registradas por el representante legal del primer solicitante.

QUINTO: Que, en la actualidad el sitio se encuentra suspendido por lo que este arbitro no pudo

constatar el uso que pretende darle el primer solicitante al mismo.

SEXTO: Que, adicionalmente, y basado en los hechos expuestos anteriormente es posible
presumir que la conducta desplegada por el primer solicitante en este caso, ha sido la de proteger
una expresion que pretende utilizar como contacto con sus cliente para vender productos con la
expresion yowchile. Que lo anterior, es una conducta que no atenta con los principios de

competencia leal y ética mercantil



SEPTIMO: Que, desde esta perspectiva, el derecho del primer solicitante debera confrontarse con
el de la contraparte para determinar si este tiene o no “mejor” derecho, que es finalmente lo que

este arbitro esta llamado a determinar.

OCTAVO: Que, por su parte el segundo solicitante, TELEVISION NACIONAL DE CHILE, es una
empresa estatal, cuyo giro es la produccion y emision de sefial television, tanto en el territorio de

Chile como en el extranjero.

NOVENO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca comercial yo amo
chile, registrada bajo el numero 913.380, para distinguir los servicios de las clase 38 y 41. Que
asimismo, el segundo solicitante no acredito si utiliza o no dicha expresidn para los servicios para

los que los tiene registrado.

DECIMO: Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompafio copia de los

certificados de marca comercial.

UNDECIMO: 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, calificdindose su

conducta de buena fe.

DUODECIMO: Que, entonces y habiendo el primer solicitante acreditado la existencia de un
proyecto real, cuya eleccion del nombre corresponde al nombre de los productos que pretende
comercializar, y que pretende emplearlo en el mercado para distinguir utensilios de cocina y
vestuario, parece de la mas minima légica reconocer en dicha peticién un derecho preferente,
sobre todo cuando en este caso el uso que se le dard no corresponde al que el segundo
solicitante pretendia darle, gozando ademas del principio de first come first served ,y teniendo

presente ademas que se trata de un genérico.

DECIMO TERCERO: Que, en concordancia con lo anterior, no existen posibilidades de confusién

o dilucion de la marca del segundo solicitante, pues los rubros en que cada una de las partes se
desempefian son diferentes y no relacionado. Adicionalmente, ambas expresiones coexisten
legalmente en el mercado sin confusién de ninguna naturaleza, como da cuenta el registro de

propiedad del representante de Mankel Ballesteros B.

DECIMO CUARTO: Que, por lo tanto, la asignacion al primer solicitante del nombre de dominio

en conflicto no generara una vulneracion al Orden Publico Econémico dado que yoamochile.cl
hace referencia a la marca yo¥ chile, vinculandose directamente con el proyecto de primer
solicitante. A diferencia de lo anterior, TELEVISION NACIONAL DE CHILE, registro su marca “yo
amo chile” para distinguir servicios de las clases 38 y 41, esto es, en general, servicios de

transmision de programas de television y produccion de television.



DECIMO QUINTO: Que, entonces es posible concluir que la expresion yoamochile.cl por los

antecedentes antes mencionados se vincula principalmente con el primer solicitante, y que la

asignacion al segundo produciria un menoscabo al primero.

DECIMO SEXTO: Que, de este modo, en este caso es posible aplicar el principio del first come

first served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que Mankel Ballesteros B ha actuado de
buena fe y posee un mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal

decisidn no importa la lesidén de derechos 0 expectativas del segundo solicitante.

DECIMO SEPTIMO: Que, respecto de las costas, cada parte se hara cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el primer solicitante por el nombre de

dominio "YOAMOCHILE.CL" asignandose, en consecuencia a Mankel Ballesteros B .

SEGUNDO: Cada parte respondera de sus costas.

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

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

Resolvid Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acuna



