Foja 183
Santiago, dos de agosto de dos mil diez
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 11 y 12 de autos, articulo 170 del Cddigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de
asignacion del nombre de dominio “amazonkindle.cl”.
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 31 de mayo de 2010, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la asignacion del nombre de
dominio “amazonkindle.cl”, surgido entre don Ricardo Alberto Ruz Varas, ignoro
profesion u oficio, domiciliado en Pasaje Salitrera Virginia 2966-A, ciudad de
Iquigue y Amazon.com, Inc., sociedad domiciliada en Seattle, Washington
98108-0387, Estados Unidos de Norte América, representada por sus
abogados don Rafael Covarrubias Porzio y don Antonio Varas Braun, ambos
con domicilio en Avenida El Golf N° 40, Piso13, comuna de Las Condes.
Que por resolucion de fecha 2 de junio de 2010, el suscrito acepto el cargo y
juré desempeiiarlo en el menor tiempo posible y cité a las partes a comparendo
para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, el que se efectudé en la Oficina
del Juez Arbitro el dia 10 de junio de 2010, segln consta a fojas 11 y 12 de
autos, al que asistio solo la parte Amazon.com Inc., en la que se establecieron
las bases del procedimiento arbitral.
De las partes en litigio: Son partes litigantes en la presente causa don Ricardo
Alberto Ruz Varas, primer solicitante del nombre de dominio en disputa, y
Amazon.com, Inc., segundo solicitante.
Que la parte demandante Amazon.com, Inc. con fecha 2 de julio de 2010,
presentd su demanda competitiva de oposicion, alegando un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, e invoco los siguientes fundamentos.

1.- Fundamentos de hecho:



A) Indica que la parte demandante tiene derechos legitimos sobre el nombre de
dominio. Que Amazon.com, Inc, es una compafiia estadounidense de comercio
electronico, con sede en Seattle, Estado de Washington, y que fue una de las
primeras compafias en vender productos a través de Internet, cuyo primer
nombre fue Cadabra.com, en el afio 1994 cuando fue fundada por Jeff Bezos,
comenzando como una libreria “online”, y que mas tarde cambidé su nombre a
Amazon, por el rio sudamericano del mismo nombre.

Posteriormente en 1997 Amazon.com salié a la bolsa, en la NASDAQ, con el
simbolo AMZN y a un precio de 18 de ddlares la accion; y que actualmente la
empresa esta diversificada en diferentes lineas de productos, ofreciendo DVD,
CD de musica, software, videojuegos, electronica, ropa, muebles, comida,
libros etc.; que ha absorbido varias empresas, tales como Audible (una
empresa de audio libros), BookSurge (dedicada a los libros de baja demanda),
Mobipoket (la cual crea e-books y dispositivos para libros electronicos) y
fabric.com (una empresa de costura). Que ha lanzado al mercado sus propios
productos, entre los cuales esta precisamente “KINDLE”, el cual sirve para leer
libros electrénicos, adquiriendo fama y notoriedad a nivel mundial, incluido
Chile, donde puede ser adquirido.

Que en el rubro de la comercializacion de libros, se ha desarrollado lo que se
ha llamado “e-book” o “libros electronicos”, a través del cual mediante un
dispositivo electronico se permite a los usuarios descargar de Internet archivos
de diarios, revistas y libros, los cuales quedan almacenados en dicho
dispositivo, y que “KINDLE” es un lector de libros electronicos o dispositivo
portatil que permite almacenar y leer libros digitalizados, creado por Amazon y
lanzado comercialmente a fines de 2007; y que a partir de 2009 Amazon
comenz6 a comercializar el dispositivo “Kindle 2” a usuarios de fuera de
Estados Unidos. Que en este contexto Amazon tiene acuerdo con el Grupo
Prisa de Espafa, para crear versiones digitales y de pago de los diarios El
Pais, Diario As y el Cinco Dias; en México se puede comprar la suscripcion
mensual a El Universal y en Colombia el periodico El Tiempo.

B) Sefala la parte demandante que es la creadora, duefia y usuaria de la
marca comercial “AMAZON”, y cita 17 registros de dicho signo en Chile, ante el

INAPI, los que acomparfia en copia; y cita 22 registros internacionales de la



marca “AMAZON?”, en Argentina, Australia, Canada, Colombia, Comunidad
Europea, Francia, Alemania, Irlanda, Espafa, Portugal, Inglaterra y Estados
Unidos de Norteamérica.

Asimismo, sefala la parte demandante que es la legitima creadora, duefia y
usuaria de la marca comercial “KINDLE” y “AMAZONKINDLE”, y cita registros
en Australia y Comunidad Europea y Estados Unidos de Norteamérica, entre
otros.

Afirma que tanto la marca comercial “AMAZON”, como la marca “KINDLE”, y
“AMAZONKINDLE”, corresponden a creaciones originales de la parte
demandante, que actualmente son sinénimo de calidad y excelencia otorgada
por ella y sopor terceros, y que han invertido innumerables recursos para dotar
a esta marca de calidad y excelencia que hoy detenta, y que la revista
“Business Week”, en el articulo “The Best Global Brands”, sitia a la marca
“AMAZON” dentro de las 100 marcas mas prestigiosas y de mayor valor a nivel
mundial, cuya copia acomparia en fotocopia.

Indica que en Chile son miles los usuarios de Internet, que desde hace afios
compran diversos productos, especialmente discos y libros, usando los
servicios que ofrece a través de su pagina Web amazon.com, y que si bien la
aparicion del producto “AMAZONKINDLE”, es relativamente reciente, éste ya
cuenta con una amplia fama y notoriedad en el mercado, el que puede ser
adquirido en la pagina Web de la parte demandante y a nivel de mercado local
en la tienda por departamentos de Falabella, donde se comercializa el producto
“KINDLE”; y, que si se realiza una busqueda en Google del término “KINDLE”,
se aprecia que todos los resultados dicen relacion con la marca de la parte
demandante.

Que como consecuencia de lo sefialado, hace notar la parte demandante lo
extrao que seria que el Sr. Ruz, alegara desconocimiento de la marca
“AMAZON KINDLE”, y / 0 ser el creador de la misma; y como estadisticamente
es en extremo improbable que se hayan inventado dos marcas idénticas,
resulta evidente que lo que pretendié el demandado al solicitar el registro de
dominio “amazonkindle.cl”, fue aprovecharse del prestigio y notoriedad de la

marca de la parte demandante y obtener algun tipo de beneficio.



Sefiala la demandante que es evidente ademas que en el presente caso no ha
existido esfuerzo creativo alguno, puesto que se trata de una copia evidente, ya
gue ha solicitado el nombre textual de la marca de la parte demandante, sin
ningun tipo de elemento o expresion adicional, que evite la confusion al publico
general, por lo que la actitud del demandado revela de manera clara e
indubitada su mala fe; y que de asignarse el dominio al Sr. Ruz, traeria
consecuencias nefastas y grandes perjuicios no solo para la parte demandante
sino que incluso para terceros que se verian expuestos a toda clase de
confusion respecto del nombre de dominio “amazonkindle.cl”.

Indica la actora que para el correcto funcionamiento de Internet, resulta
esencial que exista una correspondencia entre un determinado nombre de
dominio y el contenido al cual los usuarios de Internet tienen asociado dicho
nombre de dominio, y que el publico consumidor tendera a asociar
directamente el nombre de dominio en disputa, con la empresa y marca de la
parte demandante. Que asimismo, el primer solicitante Sr. Ruz, solicitd el
nombre de dominio, con posterioridad en el tiempo al registro de la marca
“AMAZON”, “KINDLE” y “AMAZONKINDLE”, lo que unido al uso en Chiley a la
fama, prestigio y notoriedad que han adquirido dichas marcas, deja pocas
posibilidades que el demandado haya podido ignorar o desconocer la
existencia de la marca “AMAZONKINDLE".

Por todo lo sefialado anteriormente, la parte demandante afirma que el Sr.
Ricardo Alberto Ruz, no tiene derechos legitimos respecto del nombre de
dominio “amazonkindle.cl”.

2.- Fundamentos de derecho:

A) Sefala la parte demandante que un nombre de dominio es una identificacion
electronica de un sitio Web en Internet y que atreves de €l se puede ubicar o
identificar un contenido especifico dentro de la red y que tiene que ser unico en
Internet, el que debe apuntar a un soélo servidor.

Afirma que es una practica habitual y un medio legitimo de distribucion, difusion
de productos que una empresa 0 una marca conocida tenga un nombre de
dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurre en el caso de autos,

en que Amazon.com, Inc., es titular de la marca comercial “AMAZON”".



“KINDLE” y “AMAZONKINDLE” y segundo solicitante del hombre de dominio
“amazonkindle.cl”.

Indica que la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, en su articulo 20, respecto de la revocaciéon de un nombre de
Dominio, que: “toda persona natural o juridica que estime gravemente
afectados sus derechos por la asignacion de un nombre de domino podra
solicitar la revocacion de esa inscripcion, fundamentando su peticion segun lo
dispuesto en el articulo 21 de la presente reglamentacion”, y que si bien este
caso es de asignacion de nombre de dominio y no de revocacion, la
demandante considera que la presentacion del primer solicitante vulnera sus
derechos en relacion a la marca de su propiedad y al prestigio de que éste
goza.

Cita también el actor el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, y sefiala que la
solicitud del sefior Ruz, reune las tres condiciones que sefiala la norma citada
para que se desestime su solicitud, esto es, (1) Que el nombre de dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la
gue tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido; (2) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio; y (3) Que el nombre
de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Afirma que el proceder del demandado no se ajusta al principio de buena fe o
rectitud.

Sefiala que estas condiciones se encuentran cumplidas, ya que el nombre de
dominio “amazonkindle.cl”, es idéntico a las marcas comerciales “AMAZON",
“KINDLE” y “AMAZONKINDLE”", que el primer solicitante no tiene derechos o
intereses legitimos a la expresion solicitada, y que la solicitud del dominio
presentada por el Sr. Ruz, no es mas que el intentar apropiarse de una marca
comercial registrada por un tercero, lo que puede provocar una confusion
evidente entre los signos indicados.

B) Sefiala la parte demandante que no corresponde aplicar la teoria “first come,
first served”, ya que cuentan con solidos derechos marcarios sobre la expresion

“AMAZONKINDLE”. Como asimismo, no puede ser desconocido en este caso



el uso, la fama y notoriedad alcanzada por la marca comercial
AMAZONKINDLE”, asociada a la parte demandante.

C) Seguidamente la parte demandante cita un extenso niumero de sentencias
dictadas en el ambito de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial
(OMPI), en las que se establece la doctrina respecto que el registro de un
nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su
titular (casos N° D2000-0003, Testra Corporation vs. Nuclear Marshmallows,
D2000-0021 Ingersoll- Rand vs. Frank Gully, entre otros).

Cita asimismo, las sentencias nacionales “a3dparis.cl”, dictada por el arbitro
Felipe Bahamondez Prieto, “citifondosmutuos.cl” y “jumbomas.cl”, dictadas por
el arbitro Christian Ernst, entre otras, casos en los cuales se establecié que el
registro de una marca famosa o notoria por un tercero distinto a su duefio como
un nombre de dominio constituye mala fe, motivo por el cual se ordend
transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener un mejor
derecho sobre ellos.

Concluye sefalando la parte demandante que la pretension del primer
solicitante debe ser desestimada por carecer de titulo legitimo, en la solicitud
del nombre de dominio “amanzonkindle.cl”, por lo que debe ser asignado a
Amazon.com, Inc.

En el escrito de demanda se acompafid copia de los registros de la marca
comercial “AMAZON”, “KINDLE” y “AMAZONKINDLE”, inscritas en Chile y en el
extranjero, copia de impresion de la publicacion “Business Week”,
correspondiente a los afios 2001 y 2007; impresion de articulo publicado en
www.elmercurio.cl, de diciembre de 2007, que dice relacibn con “Amazon
Kindle”; impresion de articulo publicado en www.latercera.cl, titulado “Amazon
anuncia que Kindle se podra adquirir desde Chile”, impresion pagina Web de
Falabella, donde los consumidores pueden adquirir el “Amazon Kindle”;
resultado de busqueda en Google.cl, para el parametro “Kindle”; entre otros.

A fojas 178, con fecha 6 de julio de 2010 el Tribunal tuvo por interpuesta
demanda arbitral por el nombre de dominio “amazonkindle.cl” por la parte
Amazon.com, Inc., y confirié traslado al demandado don Ricardo Alberto Ruz
Varas, primer solicitante por el término de 15 dias habiles para su contestacion

y se agregaron al proceso los documentos probatorios acompafados, con



citacion, notificando dicha resolucion a las partes por correo electronico con
igual fecha.

Que a fojas 179 el abogado Antonio Varas Braun, ofrecié fianza nominal de
comparecencia a favor de Amazon.com Inc., la que fue proveida teniéndola por
constituida a fojas 180 de autos.

Que a fojas 181, el Abogado don Max Villaseca Molina, en representacion de
Anazon.com, Inc., delegé poder en los abogados Marino Porzio Bozzolo y
Rafael Covarrubias Porzio, la que se tuvo presente en resolucion de fojas 182.
Que con fecha 2 de agosto de 2010, se dict6 resolucion teniendo a don Ricardo
Alberto Ruz Varas, en rebeldia de contestar la demanda de asignacion del
dominio “amazonkindle.cl”, y se citdé a las partes a oir sentencia definitiva, la
gue fue notificada a las partes con igual fecha mediante correo electrénico.
PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia que debe resolverse en el proceso arbitral, consiste
en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de
dominio “amazonkindle.cl”, esto es, si a don Ricardo Alberto Ruz Varas, primer
solicitante del dominio, o bien a Amazon.com, Inc., segundo solicitante y
demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante Amazon.com, Inc., sostiene que es
titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio
“amazonkindle.cl”, pretension que funda en que es creador, propietario y
usuario de las marcas comerciales “AMAZON”, “KINDLE” y “AMAZONKINDLE”",
lo que acreditdé mediante copia de los registros de las marcas en Chile y en
diversos paises extranjeros, incluida la Comunidad Europea. Afirma que sus
marcas comerciales son afamadas y notorias, especialmente la marca
“AMAZONKINDLE”, que identifica un producto de la parte demandante,
consistente en un lector de libros, que puede adquirirse por Internet, incluso en
Chile, por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante se provocara
confusién en los consumidores ya que no existiria identidad entre el titular del
nombre de dominio y la empresa y producto que se identifica con el signo
marcario indicado; y, que la jurisprudencia arbitral, tanto extranjera como

nacional, han acogido demandas de asignacion de nombres de dominio,



cuando se trata de marcas famosas que son idénticas a los nombres de
dominio solicitados por terceros, otorgandolas a la parte demandante titular de
la marca comercial respectiva.

TERCERO: Sefiala la parte demandante que el primer solicitante carece de
todo derecho e interés legitimo para que se le asigne el nombre de dominio
pedido, ya que éste no es mas que la copia de la marca comercial
“AMAZONKINDLE”", creada, de dominio y uso de la demandante, y que por
esta via el primer solicitante pretende apropiarse del referido signo distintivo, y
gue en definitiva, el primer solicitante no puede estar de buena fe en su
pretension, ya que las expresiones “AMAZONKINDLE”, es afamada y notoria
para distinguir el dispositivo de lector de libros de reciente creacion, que se
comercializa en Internet, por lo que no se puede aplicar a este caso la teoria
“first come, first served”.

CUARTO: Que en el presente caso la parte demandante ha probado mediante
variada y extensa prueba documental, que es la creadora, propietaria y usuaria
de las marcas comerciales “AMAZON”, “KINDLE” y “AMAZONKINDLE”, en el
extranjero y en Chile (a lo menos la dos primeras), segun acreditan los
instrumentos acompafados en la demanda de asignacion de nombre de
dominio “amazonkindle.cl”, las que gozan de fama y notoriedad en el rubro de
los productos que identifican, especialmente en Internet, de manera tal que
existe una plena identificacion entre los signos marcarios indicados y su
propietaria y usuaria Amazon.com Inc., por lo que ponderada la referida
prueba documental de acuerdo a la sana critica, se puede concluir que no se
configura ninguna situacion o hecho que permita alterar tal orden de materias,
atento a que el nombre de dominio en litigio no es mas que una réplica y
extension de la marca comercial “AMAZONKINDLE”, por Ilo que
incuestionablemente de asignarse el dominio “amazonkindle.cl” al primer
solicitante, implicaria un grave desconocimiento a la propiedad y activos
industriales de la actora, mas la consiguiente confusion que dicha situacion
causaria en los usuarios y consumidores de los productos que identifican las
marcas comerciales ya referidas con la empresa Amazon.com, Inc.

QUINTO: Que cabe mencionar que el primer solicitante del nombre de dominio

“amazonkindle.cl”, no realizé ninguna actuacion procesal tendiente a sostener



la legitimidad de su pretension, ni acompafid prueba alguna que permita

concluir de manera distinta a la ya indicada en los considerandos anteriores.

PARTE RESOLUTIVA:

Que en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los
principios de mejor derecho e interés legitimo, acoger la demanda de
asignacion del nombre de dominio “amazonkindle.cl” interpuesta por
Amazon.com, Inc. a fojas 152 y siguientes, rechazandose la solicitud de don

Ricardo Alberto Ruz Varas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo

electronico y a la Secretaria de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofla Alejandra Loyola Ojeda y dofia Cecilia
Magdalena Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes

firman conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Magdalena Alcaine Abrigo



