ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO BLUERAY.CL

Oficio NIC 9850--2008

Santiago, 4 de Diciembre de 2009.

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 Oficio NIC 9850-2008, se notificd a éste arbitro su nombramiento como tal

en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "blueray.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 4 de Noviembre de 2008, acepté el cargo y
fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacién del procedimiento para el dia 17
de Noviembre de 2008, a las 10.10 horas, lo que se notific a las partes por carta certificada y a

NIC Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 17 de Noviembre de 2008, se efectua el comparendo de conciliacidn
y/ o de fijacién de procedimiento, al que asiste don Oscar Rodriguez Baeza en representacién de
SONY KABUSHIKI KAISHA. No asiste nadie en representacion de Matias Escobar Troncoso. En
vista de lo anterior, no hubo conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Noviembre de 2008, se notifica a todas las partes el

procedimiento arbitral a seguir por correo electronico.



QUINTO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2008, y estando dentro de plazo, don Oscar
Rodriguez Baeza en representacion de SONY KABUSHIKI KAISHA, segundo solicitante, dedujo
demanda de mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su

presentacion lo siguiente:

1. Que, para la resolucién del sefialado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden
aplicarse para su resolucién. Que, sin duda alguna las més importantes son las dadas por las
reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y 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.

2.- Que, SONY_KABUSHIKI KAISHA, es titular de nombres de los nombres de dominios:
bluraydisc.cl, blu-ray.cl, bluraychile.cl.

3.- Que, asimismo, se puede constatar en el sitio Web sonystyle.cl, publicidad de los productos de

mi cliente, entre estos el nuevo reproductor BLU-RAY DISC.

4.- Que, SONY KABUSHIKI KAISHA tiene registrada la marca BLU-RAY DISC, en Chile, bajo el
siguiente registro:-Registro 644.696, para la clase 09, otorgado con fecha 9 de octubre del 2002.

5.- Que, por ende, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le
confiere el poder mas amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las
utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Que, la propiedad de mi cliente se encuentra
amparada por nuestra carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por el Cédigo Civil en su articulo
584. Que, dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el
cual detenta mi_poderdante y, mediante esta presentacion reivindica su mejor derecho de inscribir

el dominio sub-lite.

6.- Que, la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la
calidad del producto y a una ingente inversidn publicitaria que realiza cada afio mi cliente. Que,

por ende, cualquier semejanza con el signo de mi poderdante en Internet llevaria a confusiones



innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios econdmicos a mi mandante, beneficiando

como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.

7.- Que, blu-ray es un formato de disco dptico de nueva generacion de 12 cm de diametro (igual
que el CD y el DVD) para video de alta definicion y almacenamiento de datos de alta densidad. El
disco Blu-ray hace uso de un rayo laser, de color azul con una longitud de onda de 405
nanémetros, a diferencia de laser rojo utilizado en lectores de DVD, el cual tiene una longitud de
onda de 650 nanémetros. Que, BLU-RAY obtiene su nombre del color azul del rayo laser (blue

ray, quiere decir “rayo azul”).

8.- Que, es menester sefialar que la letra e de la palabra original “blue” fue eliminada debido que,
en algunos paises, entre estos Chile, no se puede registrar como marca comercial un signo

genérico.

9.- Que, este aparato fue desarrollado en conjunto por un grupo de compafias tecnoldgicas
llamada Blu-Ray Dis Association (BDA), liderada por nuestro representada, SONY KABUSHIKI
KAISHA.

10.- Que, de acuerdo a lo anterior, SONY KABUSHIKI KAISHA es quien tiene, sin duda alguna, el
mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado
en_definitiva, en detrimento de las pretensiones del demandado.

11.- Que, SONY_KABUSHIKI KAISHA cumple con todos los criterios establecidos en las normas

UDRP, a saber:

a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales Y_dominios inscrito: Segun se sefiald
anteriormente, mi poderdante es quien tiene marcas comerciales registradas y dominios
inscritos cuasi-idéntico con el término de marras.

b) Notoriedad del signo pedido: la marca es ampliamente conocida en el mercado nacional e

internacional, por lo que es un signo famoso y notorio;



c) Criterio de la buena fe: Es indudable que mi poderdante es duefio de registros marcarios y
dominios que contienen el término “Blu-ray dis®”, por ende, es quien se encuentra de buena
fe respecto al dominio sub lite;

d) Mejor Derecho: Igualmente, acreditada la existencia de numerosos registros comerciales
inscritos, su fama y notoriedad, es indudable el mejor derecho que tiene mi cliente para que se

le asigne este dominio.

12.-Que, en suma, vemos que mi mandante es quien, al solicitar el nombre de dominio sublite, lo
ha hecho amparado en los principios mas estrictos del llamado “fair use”, de la ética y buenas
costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el

dominio sublite”.

13.- Que, en el otrosi se acompafaron los siguientes documentos con citacion:
a.- Copia del certificado de registros marcarios, marca BLU-RAY DISC, N° 644.696, otorgado
en Chile, para la clase 9.
b.- Copia de nombre de dominio blu-ray.cl; bluraychile.cl
c.- Historia de Bluray Disc.
d.- Publicidad Blu-ray Disc® en la pagina Sonystyle.cl

SEXTO: Que, con fecha 26 de Diciembre de 2008, se proveyo la presentacion efectuada por
SONY _KABUSHIKI KAISHA, y se notifico a las partes de esta resolucion por correo electronico.

SEPTIMO: Que, con fecha 1 de Diciembre de 2009, y atendido que el primer solicitante no
efectud diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se cit6 a la partes a

oir sentencia. Dicha resolucion fue notificada a las partes por correo electrénico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Matias Escobar Troncoso, la calidad

de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.



SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectio presentacion alguna
durante el proceso, ni acreditd ningun derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es mas, todo

el proceso prosiguio en su total rebeldia.

TERCERO: Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido determinar

las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada,
que SONY KABUSHIKI KAISHA es una empresa con amplia presencia en el mercado nacional e
internacional, especialmente en el rubro de la electronica, y que la expresion BLU-RAY o BLUE-
RAY constituye una expresion acufiada por esta compafiia para distinguir un sofisticado y nuevo
sistema de reproduccién de imagenes. Que, ratificando lo anterior, este arbitro efectué una
busqueda en distintos portales de Internet para determinar la presencia y uso de esta expresion,
pudiendo comprobar la amplia difusion mundial que ha tenido dicho producto y la fama que ha ido
adquiriendo. Que, adicionalmente el segundo solicitante ha aportado evidencia de contar en Chile
con varios registros todos los cuales protegen el signo blu-ray, lo que gramaticalmente es idéntico
a blue-ray. Que, fundado en lo anterior, en este caso, este Arbitro no le cabe duda sobre la
motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su

conducta de buena fe.

QUINTO: Que, adicionalmente, el segundo solicitante ha acreditado que los productos blu-ray se

estan vendiendo en el marcado nacional.

SEXTO: Que, conforme al material aportado y la busqueda efectuada por este Arbitro es posible
concluir que la expresion blu-ray es de aquella que gozan de fama y notoriedad en el extranjero y

que en Chile lo esta adquiriendo.

SEPTIMO: Que, respecto de los argumentos expuestos y documentos acompafiados por el
segundo solicitante, el primer solicitante no hizo presentacion ni impugnacion alguna, de lo que se

puede deducir el total falta de interés del primer solicitante por el nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que, desconociendo este arbitro los derechos que goza el primer solicitante, y

careciendo este arbitro de elementos sobre los cuales sustentar algun tipo de motivacion es



posible concluir que la asignacién al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto,
produciria confusién y la dilucion de la imagen de los servicios que otorga SONY KABUSHIKI
KAISHA.

NOVENO: Que, entonces es posible concluir que la expresion “blueray’se vincula exclusivamente
con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria un dafio considerable al

segundo y una abierta confusion en el mercado.

DECIMO: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que SONY KABUSHIKI KAISHA posee mejor
derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decision no importa la lesién

de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

UNDECIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refiidas con la buena fe, éstas son sélo
presunciones, lo que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al primer

solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

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

dominio "blueray.cl" asignandose, en consecuencia a SONY KABUSHIKI KAISHA.

SEGUNDQO: Cada parte respondera de sus costas.

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



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

Resolvio Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Claudia Ruiz Jaramillo



ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO BLUERAY.CL

Oficio NIC 9850--2008

Santiago, 4 de Diciembre de 2009.

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 Oficio NIC 9850-2008, se notificd a éste arbitro su nombramiento como tal

en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "blueray.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 4 de Noviembre de 2008, acepté el cargo y
fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacién del procedimiento para el dia 17
de Noviembre de 2008, a las 10.10 horas, lo que se notific a las partes por carta certificada y a

NIC Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 17 de Noviembre de 2008, se efectua el comparendo de conciliacidn
y/ o de fijacién de procedimiento, al que asiste don Oscar Rodriguez Baeza en representacién de
SONY KABUSHIKI KAISHA. No asiste nadie en representacion de Matias Escobar Troncoso. En
vista de lo anterior, no hubo conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Noviembre de 2008, se notifica a todas las partes el

procedimiento arbitral a seguir por correo electronico.



QUINTO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2008, y estando dentro de plazo, don Oscar
Rodriguez Baeza en representacion de SONY KABUSHIKI KAISHA, segundo solicitante, dedujo
demanda de mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su

presentacion lo siguiente:

1. Que, para la resolucién del sefialado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden
aplicarse para su resolucién. Que, sin duda alguna las més importantes son las dadas por las
reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y 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.

2.- Que, SONY_KABUSHIKI KAISHA, es titular de nombres de los nombres de dominios:
bluraydisc.cl, blu-ray.cl, bluraychile.cl.

3.- Que, asimismo, se puede constatar en el sitio Web sonystyle.cl, publicidad de los productos de

mi cliente, entre estos el nuevo reproductor BLU-RAY DISC.

4.- Que, SONY KABUSHIKI KAISHA tiene registrada la marca BLU-RAY DISC, en Chile, bajo el
siguiente registro:-Registro 644.696, para la clase 09, otorgado con fecha 9 de octubre del 2002.

5.- Que, por ende, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le
confiere el poder mas amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las
utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Que, la propiedad de mi cliente se encuentra
amparada por nuestra carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por el Cédigo Civil en su articulo
584. Que, dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el
cual detenta mi_poderdante y, mediante esta presentacion reivindica su mejor derecho de inscribir

el dominio sub-lite.

6.- Que, la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la
calidad del producto y a una ingente inversidn publicitaria que realiza cada afio mi cliente. Que,

por ende, cualquier semejanza con el signo de mi poderdante en Internet llevaria a confusiones



innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios econdmicos a mi mandante, beneficiando

como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.

7.- Que, blu-ray es un formato de disco dptico de nueva generacion de 12 cm de diametro (igual
que el CD y el DVD) para video de alta definicion y almacenamiento de datos de alta densidad. El
disco Blu-ray hace uso de un rayo laser, de color azul con una longitud de onda de 405
nanémetros, a diferencia de laser rojo utilizado en lectores de DVD, el cual tiene una longitud de
onda de 650 nanémetros. Que, BLU-RAY obtiene su nombre del color azul del rayo laser (blue

ray, quiere decir “rayo azul”).

8.- Que, es menester sefialar que la letra e de la palabra original “blue” fue eliminada debido que,
en algunos paises, entre estos Chile, no se puede registrar como marca comercial un signo

genérico.

9.- Que, este aparato fue desarrollado en conjunto por un grupo de compafias tecnoldgicas
llamada Blu-Ray Dis Association (BDA), liderada por nuestro representada, SONY KABUSHIKI
KAISHA.

10.- Que, de acuerdo a lo anterior, SONY KABUSHIKI KAISHA es quien tiene, sin duda alguna, el
mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado
en_definitiva, en detrimento de las pretensiones del demandado.

11.- Que, SONY_KABUSHIKI KAISHA cumple con todos los criterios establecidos en las normas

UDRP, a saber:

a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales Y_dominios inscrito: Segun se sefiald
anteriormente, mi poderdante es quien tiene marcas comerciales registradas y dominios
inscritos cuasi-idéntico con el término de marras.

b) Notoriedad del signo pedido: la marca es ampliamente conocida en el mercado nacional e

internacional, por lo que es un signo famoso y notorio;



c) Criterio de la buena fe: Es indudable que mi poderdante es duefio de registros marcarios y
dominios que contienen el término “Blu-ray dis®”, por ende, es quien se encuentra de buena
fe respecto al dominio sub lite;

d) Mejor Derecho: Igualmente, acreditada la existencia de numerosos registros comerciales
inscritos, su fama y notoriedad, es indudable el mejor derecho que tiene mi cliente para que se

le asigne este dominio.

12.-Que, en suma, vemos que mi mandante es quien, al solicitar el nombre de dominio sublite, lo
ha hecho amparado en los principios mas estrictos del llamado “fair use”, de la ética y buenas
costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el

dominio sublite”.

13.- Que, en el otrosi se acompafaron los siguientes documentos con citacion:
a.- Copia del certificado de registros marcarios, marca BLU-RAY DISC, N° 644.696, otorgado
en Chile, para la clase 9.
b.- Copia de nombre de dominio blu-ray.cl; bluraychile.cl
c.- Historia de Bluray Disc.
d.- Publicidad Blu-ray Disc® en la pagina Sonystyle.cl

SEXTO: Que, con fecha 26 de Diciembre de 2008, se proveyo la presentacion efectuada por
SONY _KABUSHIKI KAISHA, y se notifico a las partes de esta resolucion por correo electronico.

SEPTIMO: Que, con fecha 1 de Diciembre de 2009, y atendido que el primer solicitante no
efectud diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se cit6 a la partes a

oir sentencia. Dicha resolucion fue notificada a las partes por correo electrénico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Matias Escobar Troncoso, la calidad

de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.



SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectio presentacion alguna
durante el proceso, ni acreditd ningun derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es mas, todo

el proceso prosiguio en su total rebeldia.

TERCERO: Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido determinar

las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada,
que SONY KABUSHIKI KAISHA es una empresa con amplia presencia en el mercado nacional e
internacional, especialmente en el rubro de la electronica, y que la expresion BLU-RAY o BLUE-
RAY constituye una expresion acufiada por esta compafiia para distinguir un sofisticado y nuevo
sistema de reproduccién de imagenes. Que, ratificando lo anterior, este arbitro efectué una
busqueda en distintos portales de Internet para determinar la presencia y uso de esta expresion,
pudiendo comprobar la amplia difusion mundial que ha tenido dicho producto y la fama que ha ido
adquiriendo. Que, adicionalmente el segundo solicitante ha aportado evidencia de contar en Chile
con varios registros todos los cuales protegen el signo blu-ray, lo que gramaticalmente es idéntico
a blue-ray. Que, fundado en lo anterior, en este caso, este Arbitro no le cabe duda sobre la
motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su

conducta de buena fe.

QUINTO: Que, adicionalmente, el segundo solicitante ha acreditado que los productos blu-ray se

estan vendiendo en el marcado nacional.

SEXTO: Que, conforme al material aportado y la busqueda efectuada por este Arbitro es posible
concluir que la expresion blu-ray es de aquella que gozan de fama y notoriedad en el extranjero y

que en Chile lo esta adquiriendo.

SEPTIMO: Que, respecto de los argumentos expuestos y documentos acompafiados por el
segundo solicitante, el primer solicitante no hizo presentacion ni impugnacion alguna, de lo que se

puede deducir el total falta de interés del primer solicitante por el nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que, desconociendo este arbitro los derechos que goza el primer solicitante, y

careciendo este arbitro de elementos sobre los cuales sustentar algun tipo de motivacion es



posible concluir que la asignacién al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto,
produciria confusién y la dilucion de la imagen de los servicios que otorga SONY KABUSHIKI
KAISHA.

NOVENO: Que, entonces es posible concluir que la expresion “blueray’se vincula exclusivamente
con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria un dafio considerable al

segundo y una abierta confusion en el mercado.

DECIMO: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que SONY KABUSHIKI KAISHA posee mejor
derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decision no importa la lesién

de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

UNDECIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refiidas con la buena fe, éstas son sélo
presunciones, lo que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al primer

solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

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

dominio "blueray.cl" asignandose, en consecuencia a SONY KABUSHIKI KAISHA.

SEGUNDQO: Cada parte respondera de sus costas.

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



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

Resolvio Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Claudia Ruiz Jaramillo



ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO BLUERAY.CL

Oficio NIC 9850--2008

Santiago, 4 de Diciembre de 2009.

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 Oficio NIC 9850-2008, se notificd a éste arbitro su nombramiento como tal

en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "blueray.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 4 de Noviembre de 2008, acepté el cargo y
fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacién del procedimiento para el dia 17
de Noviembre de 2008, a las 10.10 horas, lo que se notific a las partes por carta certificada y a

NIC Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 17 de Noviembre de 2008, se efectua el comparendo de conciliacidn
y/ o de fijacién de procedimiento, al que asiste don Oscar Rodriguez Baeza en representacién de
SONY KABUSHIKI KAISHA. No asiste nadie en representacion de Matias Escobar Troncoso. En
vista de lo anterior, no hubo conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 20 de Noviembre de 2008, se notifica a todas las partes el

procedimiento arbitral a seguir por correo electronico.



QUINTO: Que, con fecha 2 de Diciembre de 2008, y estando dentro de plazo, don Oscar
Rodriguez Baeza en representacion de SONY KABUSHIKI KAISHA, segundo solicitante, dedujo
demanda de mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando en su

presentacion lo siguiente:

1. Que, para la resolucién del sefialado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden
aplicarse para su resolucién. Que, sin duda alguna las més importantes son las dadas por las
reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y 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.

2.- Que, SONY_KABUSHIKI KAISHA, es titular de nombres de los nombres de dominios:
bluraydisc.cl, blu-ray.cl, bluraychile.cl.

3.- Que, asimismo, se puede constatar en el sitio Web sonystyle.cl, publicidad de los productos de

mi cliente, entre estos el nuevo reproductor BLU-RAY DISC.

4.- Que, SONY KABUSHIKI KAISHA tiene registrada la marca BLU-RAY DISC, en Chile, bajo el
siguiente registro:-Registro 644.696, para la clase 09, otorgado con fecha 9 de octubre del 2002.

5.- Que, por ende, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le
confiere el poder mas amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las
utilidades que el bien es capaz de proporcionar. Que, la propiedad de mi cliente se encuentra
amparada por nuestra carta fundamental en su articulo 19 N°25 y por el Cédigo Civil en su articulo
584. Que, dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el
cual detenta mi_poderdante y, mediante esta presentacion reivindica su mejor derecho de inscribir

el dominio sub-lite.

6.- Que, la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la
calidad del producto y a una ingente inversidn publicitaria que realiza cada afio mi cliente. Que,

por ende, cualquier semejanza con el signo de mi poderdante en Internet llevaria a confusiones



innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios econdmicos a mi mandante, beneficiando

como consecuencia de ello en forma ilegitima a un tercero.

7.- Que, blu-ray es un formato de disco dptico de nueva generacion de 12 cm de diametro (igual
que el CD y el DVD) para video de alta definicion y almacenamiento de datos de alta densidad. El
disco Blu-ray hace uso de un rayo laser, de color azul con una longitud de onda de 405
nanémetros, a diferencia de laser rojo utilizado en lectores de DVD, el cual tiene una longitud de
onda de 650 nanémetros. Que, BLU-RAY obtiene su nombre del color azul del rayo laser (blue

ray, quiere decir “rayo azul”).

8.- Que, es menester sefialar que la letra e de la palabra original “blue” fue eliminada debido que,
en algunos paises, entre estos Chile, no se puede registrar como marca comercial un signo

genérico.

9.- Que, este aparato fue desarrollado en conjunto por un grupo de compafias tecnoldgicas
llamada Blu-Ray Dis Association (BDA), liderada por nuestro representada, SONY KABUSHIKI
KAISHA.

10.- Que, de acuerdo a lo anterior, SONY KABUSHIKI KAISHA es quien tiene, sin duda alguna, el
mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado
en_definitiva, en detrimento de las pretensiones del demandado.

11.- Que, SONY_KABUSHIKI KAISHA cumple con todos los criterios establecidos en las normas

UDRP, a saber:

a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales Y_dominios inscrito: Segun se sefiald
anteriormente, mi poderdante es quien tiene marcas comerciales registradas y dominios
inscritos cuasi-idéntico con el término de marras.

b) Notoriedad del signo pedido: la marca es ampliamente conocida en el mercado nacional e

internacional, por lo que es un signo famoso y notorio;



c) Criterio de la buena fe: Es indudable que mi poderdante es duefio de registros marcarios y
dominios que contienen el término “Blu-ray dis®”, por ende, es quien se encuentra de buena
fe respecto al dominio sub lite;

d) Mejor Derecho: Igualmente, acreditada la existencia de numerosos registros comerciales
inscritos, su fama y notoriedad, es indudable el mejor derecho que tiene mi cliente para que se

le asigne este dominio.

12.-Que, en suma, vemos que mi mandante es quien, al solicitar el nombre de dominio sublite, lo
ha hecho amparado en los principios mas estrictos del llamado “fair use”, de la ética y buenas
costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el

dominio sublite”.

13.- Que, en el otrosi se acompafaron los siguientes documentos con citacion:
a.- Copia del certificado de registros marcarios, marca BLU-RAY DISC, N° 644.696, otorgado
en Chile, para la clase 9.
b.- Copia de nombre de dominio blu-ray.cl; bluraychile.cl
c.- Historia de Bluray Disc.
d.- Publicidad Blu-ray Disc® en la pagina Sonystyle.cl

SEXTO: Que, con fecha 26 de Diciembre de 2008, se proveyo la presentacion efectuada por
SONY _KABUSHIKI KAISHA, y se notifico a las partes de esta resolucion por correo electronico.

SEPTIMO: Que, con fecha 1 de Diciembre de 2009, y atendido que el primer solicitante no
efectud diligencia alguna durante el proceso, y en vista del estado del mismo, se cit6 a la partes a

oir sentencia. Dicha resolucion fue notificada a las partes por correo electrénico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Matias Escobar Troncoso, la calidad

de primer solicitante obrando a su favor el principio first come first served.



SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectio presentacion alguna
durante el proceso, ni acreditd ningun derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es mas, todo

el proceso prosiguio en su total rebeldia.

TERCERO: Que, de las circunstancias sefialadas, es que este Arbitro, no ha podido determinar

las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada,
que SONY KABUSHIKI KAISHA es una empresa con amplia presencia en el mercado nacional e
internacional, especialmente en el rubro de la electronica, y que la expresion BLU-RAY o BLUE-
RAY constituye una expresion acufiada por esta compafiia para distinguir un sofisticado y nuevo
sistema de reproduccién de imagenes. Que, ratificando lo anterior, este arbitro efectué una
busqueda en distintos portales de Internet para determinar la presencia y uso de esta expresion,
pudiendo comprobar la amplia difusion mundial que ha tenido dicho producto y la fama que ha ido
adquiriendo. Que, adicionalmente el segundo solicitante ha aportado evidencia de contar en Chile
con varios registros todos los cuales protegen el signo blu-ray, lo que gramaticalmente es idéntico
a blue-ray. Que, fundado en lo anterior, en este caso, este Arbitro no le cabe duda sobre la
motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su

conducta de buena fe.

QUINTO: Que, adicionalmente, el segundo solicitante ha acreditado que los productos blu-ray se

estan vendiendo en el marcado nacional.

SEXTO: Que, conforme al material aportado y la busqueda efectuada por este Arbitro es posible
concluir que la expresion blu-ray es de aquella que gozan de fama y notoriedad en el extranjero y

que en Chile lo esta adquiriendo.

SEPTIMO: Que, respecto de los argumentos expuestos y documentos acompafiados por el
segundo solicitante, el primer solicitante no hizo presentacion ni impugnacion alguna, de lo que se

puede deducir el total falta de interés del primer solicitante por el nombre de dominio en disputa.

OCTAVO: Que, desconociendo este arbitro los derechos que goza el primer solicitante, y

careciendo este arbitro de elementos sobre los cuales sustentar algun tipo de motivacion es



posible concluir que la asignacién al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto,
produciria confusién y la dilucion de la imagen de los servicios que otorga SONY KABUSHIKI
KAISHA.

NOVENO: Que, entonces es posible concluir que la expresion “blueray’se vincula exclusivamente
con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria un dafio considerable al

segundo y una abierta confusion en el mercado.

DECIMO: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first
served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccion que SONY KABUSHIKI KAISHA posee mejor
derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decision no importa la lesién

de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

UNDECIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del
segundo solicitante conductas que pudieren considerase refiidas con la buena fe, éstas son sélo
presunciones, lo que a juicio de este arbitro son insuficiente para condenar en costas al primer

solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas sefialadas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

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

dominio "blueray.cl" asignandose, en consecuencia a SONY KABUSHIKI KAISHA.

SEGUNDQO: Cada parte respondera de sus costas.

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



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

Resolvio Patricio de la Barra.

Matias Moreno Poblete Claudia Ruiz Jaramillo



