Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio adobe-chile.cl
Oficio N° 17461

VISTOS:

1.

Que con fecha 6 de septiembre de 2012, don CRISTIAN ALEXANDER BRINCK
MORENO solicita la inscripcion del nombre de dominio adobe-chile.cl. Posteriormente,
con fecha 28 de septiembre de 2012, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD.,
representado en calidad de contacto administrativo por don MAX FEDERICO VILLASECA
MOLINA, solicita igualmente la inscripcion del mismo dominio adobe-chile.cl, quedando
asi trabado el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio N° 17461 de fecha 14 de enero de 2013, NIC Chile designa al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 18 de enero de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 31 de enero de 2013,
a las 13:30 horas, en Méalaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada.

Que con fecha 18 de enero de 2013, se efectla el comparendo fijado para ese dia, al que
Unicamente asiste don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, quien comparece como agente
oficioso del Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. v,
asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de
procedimiento que rigen este juicio arbitral, apercibiéndose a don OSCAR RODRIGUEZ
BAEZA para que acompafie poder del Segundo Solicitante.

Que con fecha 7 de febrero de 2013, el Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS
SOFTWARE IRELAND LTD., acredita haber consignado el saldo de los honorarios
arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolucion de fecha 13 de
septiembre de 2013 enviado a las partes por correo electrénico. Asimismo, don OSCAR
RODRIGUEZ BAEZA solicita una ampliacién del plazo fijado para la ratificacion de su
comparecencia, la cual se concede.

Que con fecha 14 de febrero de 2013, don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en
representacion del Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD.,
presenta su demanda de asignacion del dominio adobe-chile.cl, indicando que los
nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar
diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin
embargo, a diferencia de lo que ocurre en el ambito de los registros marcarios, los
nombres de dominio son Unicos y, como tales, s6lo pueden ser otorgados a un Unico
prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos
titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de
Niza.



Agrega el Segundo Solicitante que para la resolucién del presente conflicto, no queda sino
buscar las normas que pueden aplicarse, y entre las mas importantes son las dadas por
las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local,
por analogia, las normas de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL de NIC Chile, la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial y el
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y
promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. indica que es una empresa filial de
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, la cual se encuentra domiciliada en Dublin, Irlanda.
Asimismo, la casa matriz ADOBE SYSTEMS INCORPORATED fue fundada en Estados
Unidos en 1982, destacando a nivel mundial por la construccién de software para
programas de elaboracion de edicion de paginas web, videos o imagen digital.

El Segundo Solicitante sefiala que el nombre de dominio adobe.cl se encuentra inscrito
por ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD., y dicho dominio se redirecciona a la
pagina WEB adobe.com.

Por otro lado, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. dice que el concepto
marcario “ADOBE” es de propiedad de la sociedad matriz ADOBE SYSTEMS
INCORPORATED, la cual esta vinculada con ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND
LTD., por ser una sociedad filial de ésta en Irlanda. Asimismo, tiene los siguientes
registros marcarios:

o Registro N° 736.085, para la marca comercial “ADOBE”, para productos de la
clase 9.

o Registro N° 929.216, para la marca comercial “ADOBE FLASH”, que incluye
productos de la clase 9.

. Registro N° 820.739, para la marca comercial “ADOBE ILLUSTRATOR”, que
incluye productos de la clase 9y 16.

. Registro N° 905.171, para la marca comercial “ADOBE PHOTOSHOP”, que
incluye productos de la clase 9.

El Segundo Solicitante insiste que sobre la base de estos antecedentes, tiene un mejor
derecho sobre la expresion solicitada en autos, puesto que en ella esta contenida la
marca comercial de la sociedad matriz. Mas auln, la propiedad plena que tiene el Segundo
Solicitante sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce Y, disposicion, y
por consiguiente, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que
el bien es capaz de proporcionar, y le permite oponerse a cualquier tercero que pueda
afectar los derechos marcarios incorporados con anterioridad a su patrimonio. Esta
propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su articulo 19 N° 25y



por el Codigo Civil en su articulo 584. Por otro lado, la solicitud del nombre de dominio en
conflicto es parte del nombre comercial del Segundo Solicitante.

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. sostiene que conforme a lo anterior,
quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta
forma, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es el Segundo Solicitante por
cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:

o Criterio de nombres de dominio y la titularidad por parte de la sociedad matriz
de marcas comerciales.

o Insercién de la marca comercial y el concepto distintivo adobe.cl en el nombre
de dominio: ElI nombre de dominio solicitado por el Primer Solicitante, se
encuentra inserto en el nombre de dominio adobe.cl y en la marca comercial
del Primer Solicitante, como se puede apreciar a simple vista, provocando a
su juicio confusion en los consumidores vy, dilucién marcaria de éste.

o El nombre solicitado es parte del nombre comercial del Segundo Solicitante.

o Existencia de una similitud gréfica y, fonética con el nombre de dominio
adobe.cl y la marca comercial de la sociedad matriz.

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. acompafia los siguientes documentos
probatorios a su demanda:

i. Copia de la pagina Web adobe.com la cual se obtiene a través de adobe.cl.
. Copias de inscripcion de nombre de dominio adobe.cl.
iii. Diferente publicidad sobre ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD.

iv. Registros marcarios de la sociedad matriz a ADOBE SYSTEMS
INCORPORATED, citados en la demanda.

Que con fecha 7 de mayo de 2013, don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en representacion
del Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD., acompafia
poder del Segundo Solicitante Yy ratifica todo lo obrado en su nombre en este juicio arbitral
como agente oficioso.

Que con fecha 8 de agosto de 2013, don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en
representacion del Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD.,
solicita se dé curso progresivo.

Que por resoluciébn de fecha 13 de septiembre de 2013, se proveen los escritos
presentados con fecha 7 de febrero de 2013, 14 de febrero de 2013, 7 de mayo de 2013y



10.

8 de agosto de 2013 por don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, en representacion del
Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD., y se da traslado al
Primer Solicitante de la demanda arbitral y demds escritos, lo que se notifica por correo
electronico.

Que con fecha 26 de septiembre de 2013, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién
gue es notificada a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la
Reglamentaciéon 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 Reglamentacion 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.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de solicitudes
en trdmite 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 hombre de dominio.

Que en el presente juicio arbitral, Gnicamente el Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS
SOFTWARE IRELAND LTD., ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus
legitimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que el Primer Solicitante, don CRISTIAN ALEXANDER BRINCK MORENO, no ha hecho
valer argumento alguno que justifigue un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
cuestion. En efecto, se ha limitado a manifestar, en mas de una oportunidad, su interés en
desistirse del nombre de dominio en conflicto y, con posterioridad, ha indicado que se
desiste del dominio adobe-chile.cl, siempre y cuando el Segundo Solicitante se
comprometa a “mantener vivo el dominio, redireccionado a www.adobe.com/la/ o la
pagina que lo remplace”, condicion que ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. no
acepto.

Que el Segundo Solicitante acompafié documentos probatorios en estos autos, que no
fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por
este sentenciador y acreditan que ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. posee
legitimos derechos sobre la marca “ADOBE”, encontrandose registrada bajo el N°
736.085 para productos de la clase 9, entre otros registros.



10.

11.

12.

Que a través de la restante documentacién acompafiada por el Segundo Solicitante, éste
ha acreditado fehacientemente que la marca “ADOBE” es usada en Chile y através del
mundo en relacién a un software computacional para la edicién de paginas Web, videos e
imégenes digitales.

Que, por otro lado, es necesario hacer presente que la marca “ADOBE” del Segundo
Solicitante goza de una fama y notoriedad indudable a través del mundo entero, hecho
gue si bien no ha sido acreditado por ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD. en
estos autos, igualmente no requiere de pruebas, puesto que la calidad de famosa de la
marca “ADOBE” es un hecho notorio, entendiéndose por eso, conforme a la definicion 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 decisidon”. En este sentido, es innegable que la fama y notoriedad de la marca
“ADOBE” va mas allad del pais de origen de la marca, extendiéndose a gran parte del
mundo.

Que en uso de sus facultades como arbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto
en el articulo 637 del Codigo de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias
gue estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha
constatado que la pagina Web adobe-chile.cl del Primer Solicitante simplemente se
redirige al sitio Web adobe.com de propiedad del Segundo Solicitante. Por consiguiente,
queda plenamene acreditado en estos autos el potencial de confusion que existiria en el
evento de asignarsele el dominio en conflicto a don CRISTIAN ALEXANDER BRINCK
MORENO, puesto que los usuarios de Internet y consumidores en general no tendrian
cémo saber que el dominio adobe-chile.cl no es del verdadero propietario de las marcas
“ADOBE” en Chile y a través del mundo, el cual es ADOBE SYSTEMS SOFTWARE
IRELAND LTD.

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.

Que por el mero hecho de que don CRISTIAN ALEXANDER BRINCK MORENO haya
solicitado primero el nombre de dominio adobe-chile.cl no es suficiente ya que, a lo
menos, éste debié haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral y, lo que no hizo,
por lo que no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho o legitimo interés
alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por ADOBE SYSTEMS
SOFTWARE IRELAND LTD., asi como la falta de ellos por parte de don CRISTIAN
ALEXANDER BRINCK MORENO, es que este arbitro ha llegado a la conviccion de que al
Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.



SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio adobe-chile.cl al Segundo Solicitante, ADOBE SYSTEMS
SOFTWARE IRELAND LTD.

Cada parte se haré cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

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 Alicia Medel Acufa, quienes

firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 14 de octubre de 2013.-

Christian Ernst Suéarez
ARBITRO

Testigos:

Matias Moreno Poblete Alicia Medel Acufia
RUT 15.370.106-7 RUT 5.994.801-6



