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JUAN ANDRES TREJO REYES
con GOOGLE INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.)

androidphone.cl
Causa Rol N° 81-2013

Santiago, 26 de diciembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de 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, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su nombramiento como
arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio “androidphone.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, JUAN ANDRES TREJO REYES vy, como segundo solicitante,
GOOGLE |INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).

SEGUNDO: Que, acepté el cargo vy fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notifico a las partes y a NIC Chile,

segt’m consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida comparecié soélo el segundo
solicitante, debidamente representado por don Ramon Andrés Rojas de Azevedo.
No se produjo conciliacion y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento

arbitral.
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CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este tribunal ordeno a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presenté la demanda
arbitral por asignaciéon de nombre de dominio, la cual consta a fojas 31, alegando

en lo medular lo siguiente:

Google Inc. tiene sus origenes en 1995, a partir de una revolucionaria idea de dos
jovenes estudiantes, quienes crearon el motor de busqueda en Internet mas
famoso y utilizado en el mundo, el buscador “google”, expresion cuya fama y
reconocimiento es un hecho publico y notorio. Hoy es una de las empresas mas
grandes del mundo, con aproximadamente 20 mil trabajadores, generando
ingresos cercanos a los USD $ 18 mil millones anuales. Ha sido reconocida y
premiada como la “Mejor Marca Mundial” (Global Brand Value), superando su
valor estimado los USD 100 billones, muy por sobre otras marcas de renombre
mundial como lo son Coca-Cola y Microsoft.

Google también comprende otros importantes recursos y servicios, como el
servicio de correo electronico: gmail, el servicio de red social: google plus, el
servicio de mapas: google maps, y su reconocido sistema operativo para smart
phones: android.

Android es un sistema operativo basado en Linux, desarrollado por Google y
Open Handset Alliance. Esta destinado a ser utilizado en diversos dispositivos
moviles como smart phones, tabletas, Google TV y otros. El primer smart phone
operado por android fue lanzado al mercado en Octubre del afio 2008, ya a fines
del afio 2010 el sistema operativo se habia transformado en la plataforma de
smart phones lider en el mundo. En el segundo trimestre del afio 2012, android

tenia un 68% de la cuota de mercado a nivel global, y en el Ultimo trimestre de ese
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mismo afo existian mas de 500 millones de dispositivos moviles activados con
android, entre los cuales destacan precisamente los smart phones o teléfonos
inteligentes. Android cuenta con una gran comunidad de funcionarios que trabajan
constantemente en diversas aplicaciones para extender la funcionalidad de los
dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado las 675.000 aplicaciones disponibles
para la tienda oficial de android (Google Play), sin tener en cuenta aplicaciones de
otras tiendas no oficiales para android como la App Store de Amazon o la tienda
de aplicaciones Samsung Apps de Samsung.

El segundo solicitante cuenta con una familia de marcas comerciales debidamente
registradas en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI")
para “android” en distintas clases.

De igual forma, es titular de una serie de registros en el extranjero para la
expresion “android” en la Unién Europea y Reino Unido.

Google es la legitima creadora de la expresion “android”, para distinguir un
reconocido sistema operativo para dispositivos moviles (teléfonos o en inglés
“phones”) ofrecido y difundido por ella en todo el mundo.

Destaca el fallo recaido en juicio por el nombre de dominio “celularesandroid.cl”,
dictado por el arbitro Ruperto Andrés Pinochet Olave.

El segundo solicitante es titular de los siguientes nombres de dominio:
celularesandroid.cl, android.com, androidtablet.cl, androidmarket.cl,
androidstore.cl, android-apps.cl, android-tv.cl, androidtv.cl, apps-android.cl y
appsandroid.cl

El dominio solicitado, “androidphone.cl”, es engafiosamente similar a los nombres
de dominio y marcas comerciales ya sefialadas de propiedad del segundo
solicitante. Como se observa, Juan Andrés Trejo procedio a solicitar como nombre
de dominio la marca “android”, acompafiada simplemente de la expresiéon “phone”
al inicio, cuestion que no otorga distincion alguna al dominio pedido respecto de
los nombres de dominio, de las marcas comerciales y del reconocido sistema

operativo “android”. Por el contrario, el nombre solicitado se vincula en forma
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inmediata con éstos, debido a que gran parte de los smart phones que se
encuentran disponibles en el mercado funcionan precisamente con el sistema
operativo android. De esta forma, el dominio en disputa es portador de un altisimo
riesgo de error y confusion para los usuarios de Internet y consumidores en
general, que enfrentados a este dominio sin duda alguna creeran que se trata de
un sitio en el que se difunde e informa acerca de la famosa plataforma android
propiedad de Google, y de sus multiples servicios vinculados a los celulares y
smarth phones.

Los usuarios de Internet enfrentados a “androidphone.cl”, pensaran con toda
l6gica y razon que contienen informacion relativa al sistema operativo android o a
los smart phones que operan con android, lo que evidentemente no es asi;
concluirdn razonablemente que el nombre de dominio corresponde a Google Inc. o
bien que cuenta con la autorizacion de para su uso, cuestiébn que no ocurre en la
especie, y que evidentemente causara un grave perjuicio al segundo solicitante.

La buena fe es uno de los pilares fundamentales de todo nuestro ordenamiento
juridico, ademéas de ser uno de los principios aplicables a la resolucion de
conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar de considerarse para
la resolucion de conflictos de esta naturaleza. La mala fe del primer solicitante
queda en evidencia al haber solicitado como nombre de dominio una expresion
idéntica al nombre del sistema operativo de dispositivos méviles mas importante
de la actualidad, y al requerir la suma de $450.000 a cambio de su desistimiento
del nombre de dominio en disputa.

En el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y logica relacion
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 signo pedido como nombre de dominio.
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El segundo solicitante cuenta con registros marcarios, en Chile y en el extranjero,
para el signo “android”, el que corresponde a un sistema operativo desarrollado
por Google para ser utilizado en teléfonos (phones) y tablets.

Esta teoria se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN, OMPI vy
NIC — CHILE.

La expresion “android” corresponde a un signo creado y utilizado legitimamente
por Google en el mercado e Internet, por lo que resulta de toda logica y justicia
que quien ha creado una denominacion pueda ampararla y protegerla de terceros
gue se pretenden aprovechar de ella.

El titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los
mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Ha sido
Google Inc. quien le ha conferido reconocimiento, notoriedad y prestigio a nivel
mundial a este signo.

Tendra un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun
producto o servicio, el que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.
Correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad
cuya marca, nhombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o0 muy similar
al mismo.

Las marcas “android”, que identifican al sistema operativo del segundo solicitante,
se utilizan efectivamente en Internet. Al entrar al buscador google, e ingresar como
patréon de busqueda la expresion “android”, se puede observar que todos los
resultados aluden a Google Inc., por lo que la asociacidon entre la expresion
android y el segundo solicitante es inmediata.

El Convenio de Paris, establece que las marcas famosas y notorias, como es el
caso de “android”, han de protegerse especialmente por los paises miembros de la
Unioén, toda vez que de su explotacién no autorizada se deriva, por un lado, en la
dilucion del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por el otro, en el

aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios
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gue no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes
perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

El segundo solicitante es titular del mejor derecho para la asignacion del nombre
de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros
marcarios antes citados, acreditan que ha sido éste quien ha conferido fama,
notoriedad y distintividad al signo “android” y sus distintos productos vy
derivaciones.

De la aplicacion de los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion
de nombres de dominio se concluye en el mejor derecho del segundo solicitante
sobre el signo en disputa.

La asignacion del dominio “androidphone.cl” al primer solicitante constituiria una
causal de error y 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.

El segundo solicitante acompafié los siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en la
presentacion.

2. Copia del certificado de los nombres de dominio singularizados en la
presentacion.

Impresion del sitio Web www.android.com.

4. Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una resefia acerca
de android, sus diferentes caracteristicas, su gran popularidad, los diversos
dispositivos en que esta incluido, sus versiones y su vinculacion con el
segundo solicitante.

5. Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una extensa resefa

acerca del segundo solicitante, sus origenes, sus fundadores, sus servicios
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webs, de software y sistemas operativos, tal como su popular plataforma
android.

6. Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una resefa acerca
del smartphone de Google conocido como Nexus 4, y en la que consta que
dicho dispositivo portatil efectivamente opera con android.

7. Impresion del sitio Web www.intereconomia.com en donde aparece una noticia
titulada “Google espera 1.000 millones de android activados en una afo”.

8. Impresion del sitio Web www.neoteo.com en donde aparece una noticia titulada
“Android llega a los 500 millones de dispositivos”.

9. Impresion de la pagina Web del diario La Tercera www.latercera.cl en donde
aparece una noticia titulada “Samsung anuncia camara fotografica de 16
megapixeles con android”.

10.Copia de correo electréonico enviado por el demandado en donde solicita el
pago de la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos a cambio de su
desistimiento por el nombre de dominio en disputa.

11.Copia de la sentencia recaida sobre el nombre de dominio “celularesandroid.cl”
de fecha 29 de abril de 2013.

12.Copia de la sentencia recaida sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”
de fecha 21 de mayo de 2006.

13.Copia de la sentencia recaida sobre el nombre el nombre de dominio

“promain.cl” de fecha 6 de julio de 2009.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por
asignacion de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompafados los

documentos presentados, y dio traslado de la presentacién al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, se evacud el traslado dado al primer solicitante en su rebeldia, de

conformidad a las bases del procedimiento de autos.
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OCTAVO: Que, con fecha 22 de noviembre de 2013, el segundo solicitante
presentd un escrito, el que rola a fojas 176, en el que expone esencialmente lo

siguiente:

Sdélo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio
en disputa mediante la presentacion respectiva.

El criterio “first come, first served” se debe aplicar s6lo cuando ninguna de las
partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se
trate. Sin embargo, en el caso de autos se han presentado los argumentos que
dan cuenta de su mejor derecho del segundo solicitante respecto del nombre de
dominio androidphone.cl

Cualquier usuario de Internet podria creer, logica y razonablemente, que se trata
de un dominio de Google Inc. o autorizado por ella, por ser altamente confundible
con la famosa y renombrada marca “android”, a la que se ha afiadido la expresién
“phone” al comienzo, lo que generara confusion en los usuarios de internet,
considerando que Google Inc. comercializa sus sistema operativo android,
justamente a través de dispositivos electronicos como lo son los celulares smart
phones.

La solicitud de registro de nombre de dominio contraria derechos validamente
adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho
adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designaciébn o signo
distintivo—, por estar reproducido, incluido o de alguna forma aludido en el
nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con toda
razon si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legitimos

pertinentes.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal cito a las partes a
oir sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspeccidn personal

del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.androidphone.cl.
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CONSIDERANDO:

DECIMO: Que, atendido a que los documentos acompafiados por el segundo
olicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se

tendran por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO PRIMERO:Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver
contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de
entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la
disputa en cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del
analisis de los documentos acompafiados, puede inferirse con suficiencia que el

segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legitimo.

DECIMO SEGUNDO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio
es la de identificar un determinado producto, servicio, organizacion o cualquier tipo
de sistema social en la Web, en forma rapida y precisa, a fin de evitar que las
personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios
cuya informacion se recaba a través de Internet, experimenten confusion sobre la

procedencia, calidad y caracteristicas o condiciones de los mismos.

DECIMO TERCERO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado
a la conclusion de que el nombre de dominio en disputa “androidphone.cl”
contiene integramente la marca comercial de la que es titular el segundo
solicitante, a saber “android”, no constituyendo la adicion de la palabra “phone” un
elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podria inducir a
confusién al consumidor, lo que traeria como consecuencia la afectacion de los
derechos sobre la marca comercial sobre la que el segundo solicitante tiene
titularidad.
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DECIMO CUARTO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentacion alguna en
estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés

en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO QUINTO: Que, en atencidon a que éste sentenciador es llamado a
resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la
prudencia y la equidad, se ha realizado una inspeccion personal del tribunal en el
buscador google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de
busqueda:

a.- “androidphone”: dentro de los primeros diez resultados, todos ellos contienen
informacion relacionada con teléfonos que utilizan el sistema operativo android.

b.- “juan andres trejo reyes”, esto es el nombre del primer solicitante: dentro de los
primeros diez resultados aparecen distintos sitios web, sin que se pueda tener
certeza si la informacién disponible dice efectivamente relacion con el primer
solicitante.

Por ultimo, revisado el dominio androidphone.cl, se comprob6 que existen distintos
anuncios publicitarios, y la siguiente leyenda: “Este dominio patrticipa en el Parking
de dominios de Sedo. La publicidad mostrada a través de esta pagina procede de
un tercero y ni Sedo ni el propietario del dominio tienen relacion directa con el
contenido mostrado. Para posibles vulneraciones de derechos de marca o
propiedad intelectual por favor pdngase en contacto con el titular del dominio que

figura en la base de datos WHOIS.”.

DECIMO SEXTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el
legitimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresiéon que
constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la
misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, o que permite

entender que existe una pretension atendible en el sentido de impedir una



JUEZ ARBITRO Foja 193
CRISTIAN SAIEH MENA

confusién de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el
segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer
solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en
disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse
interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste arbitro arbitrador inclina su
conviccion hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le

debera otorgar la proteccion requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones vy visto lo dispuesto en el articulo 636 y siguientes del
Caddigo de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “androidphone.cl” al segundo solicitante,
GOOGLE INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
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