TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
candycrushfactory.cl
Rol N° 086-2013

Santiago, ocho de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, diecinueve de abril de dos mil trece, los sefiores Publicidad Serie Cuatro
Limitada, siendo su contacto administrativo dona Silvana Herrera Garrao, ambos
domiciliados en Avenida Septiembre nimero dieciocho mil ochenta y uno, oficina mil
quinientos quince, Providencia, Santiago, solicitaron ante NIC Chile lainscripcion del nombre
de dominio “candycrushfactory.cl”; que con fecha veintiséis de abril de dos mil trece, los
senores Midasplayer.com Limited, representados por Claro y Compaiiia, siendo su contacto
administrativo dofia Paulina Bardon, todos domiciliados en Avenida Apoquindo numero tres
mil setecientos veintiuno, piso catorce, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC
Chile la inscripcion del nombre de dominio “candycrushfactory.cl” , dando lugar a este
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”,
contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero dieciocho mil setecientos setenta 'y uno, de fecha
veintiuno de octubre de dos mil trece, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucion
del conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segun lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
solo los senores Midasplayer.com Limited por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones,
comparecen los senores Midasplayer.com Limited acompanando en este mismo periodo la
prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido e traslado respectivo a los senores Publicidad Serie Cuatro
Limitada, estos no hicieron uso de ¢l y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.
Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho aegado. Se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segin consta en autos.
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Que en €l periodo establecido para la prueba los sefiores Midasplayer.com Limited, hacen uso
de dicho plazo.

Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha veinte de diciembre de dos mil trece.

Que existe constancia en autos que los sefiores Midasplayer.com Limited pagaron la totalidad
de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los senores
Midasplayer.com Limited argumentan que las compaiias relacionadas Midasplayer.com Ltd.
y King.com Limited son quienes crearon y solicitaron en Chile y en el extranjero el registro de
la marca “CANDY CRUSH”. Y que pretenden unificar su portafolio de marcas “CANDY
CRUSH?” en un solo titular, pero que aun no tienen decidido si dichas marcas quedaran a favor
de Midasplayer.com Ltd. o a favor de King.com Limited. A continuacion sefialan que son
mundialmente reconocidos por ser los creadores de los famosos juegos para teléfonos
inteligentes y Facebook Ilamados “Candy Crush” y “Candy Crush Saga’. Refieren que éstos
son una variacion de juegos de conecta tres, donde cada nivel tiene un tablero de juegos de
diferente forma Sefialan que en espaiiol este nombre puede traducirse como: “Aplasta dulces”.
Expresan que en la actualidad “Candy Crush” consta de quinientos niveles, los que se
actualizan cada tres semanas. Aseveran que “Candy Crush” superé al reconocido juego
“FarmVille > como el juego mas popular en Facebook, con cuarenta y cinco punto seis
millones de usuarios promedio al mes. Agregan que actualmente, Candy Crush cuenta con
aproximadamente ciento noventa millones de usuarios unicos mensuales y cincuenta y cuatro
millones de personas lo juegan a diario, siendo ademas la aplicacion nimero uno en ingresos
en las tiendas Google Play y App Storey una de las paginas de Facebook mas populares, con
cincuenta y tres millones de “me gusta”. Mencionan que Candy Crush es probablemente, el
juego mas famoso y adictivo del mundo y que ademas fue galardonado €l afio dos mil trece
con el premio al “Mejor Juego Social”, en la novena ceremoniade los “IMG Awards”, que es
una de las entregas de premios mas importantes del sector de video juegos para teléfonos
moviles.. Agregan que una busqueda del término “Candy Crush” en Google arroja un listado
de aproximadamente ochenta y un millones, cien mil resultados. Concluyen sefialando que
Midasplayer.com Ltd. y King.com Limited son titulares de varias solicitudes de registro para
la marca Candy Crush en el mundo entero. Estiman que sus derechos preexistentes de
Propiedad Industrial y la notoria fama de la marca “CANDY CRUSH”, constituyen
antecedentes fundamentales en la asignacion del dominio de autos, toda vez que es una de las
marcas mas importantes del afio dos mil trece. Consideran inconveniente que exista un sitio
web Ilamado “candycruchfactory.cl” que no sea de su propiedad, pues éste indudablemente
sera relacionado por los cibernautas con ellos, ya que pensarian que se trata de un sitio web
donde se podria descargar o jugar en linea su juego. Expresan que, a mayor abundamiento, al
incluirse la expresion “factory”, los cibernautas podrian pensar que se trata de un
establecimiento comercial asociado a “CANDY CRUSH”. Concluyen sefialando que los
sefiores Publicidad Serie Cuatro Limitada, buscan obtener un dominio asociado a la famosa
marca “CANDY CRUSH?”, careciendo de un legitimo fundamento para adjudicarse el nombre
de dominio en disputa.

Mencionan sus derechos marcarios, en Chile, como sigue: Solicitud de Registro N° 1.044.838,
“CANDY CRUSH”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 25 y 41; Solicitud de
Registro N° 1.024.746, “CANDY CRUSH SAGA?”, denominativa, productos, clases 9 y 25;
Solicitud de Registro N° 1.024.747, “CANDY CRUSH SAGA”, denominativa, servicios, clase
41; Solicitud de Registro N° 1.068.344, (ETIQUETA), figurativa, productos y servicios,
clases 9, 25y 41, Solicitud de Registro N° 1.069.052, “CANDY”, denominativa, productos y



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

servicios, clases 9, 25y 41y Solicitud de Registro N° 1.069.885, “CANDY CRUSH”, mixta,
productosy servicios, clases 03, 06, 09, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35y 41.

En el Derecho citan las normas contenidas en €l articulo 14 del Reglamento de NIC Chile.

Como fundamento de su argumentacion acompanan: |mpresion obtenida de la pagina web de
Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de basqueda de Solicitud de Registro N°
1.044.838, “CANDY CRUSH”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 25 y 41,
presentada con fecha seis de febrero de dos mil trece; Impresion obtenida de la pagina web de
Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de basqueda de Solicitud de Registro N°
1.024.746, “CANDY CRUSH SAGA”, denominativa, productos, clases 9 y 25, presentada
con fecha siete de septiembre de dos mil doce; Impresion obtenida de la pagina web de
Instituto Nacional de Propiedad Industrial resultado de basqueda de Solicitud de Registro N°
1.024.747, “CANDY CRUSH SAGA”, denominativa, servicios, clase 41 presentada con fecha
siete de septiembre de dos mil doce; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto
Nacional de Propiedad Industrial resultado de basqueda de Solicitud de Registro N° 1.068.344,
(ETIQUETA), figurativa, productos y servicios, clases 9, 25 y 41, presentada co9n fecha
veintiséis de julio de dos mil trece; |mpresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional
de Propiedad Industrial resultado de busqueda de Solicitud de Registro N° 1.069.052,
“CANDY”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 25 y 41, presentada con fecha uno
de agosto de dos mil trece; Impresion obtenida de la pagina web de Instituto Nacional de
Propiedad Industrial resultado de biisqueda de Solicitud de Registro N° 1.069.885, “CANDY
CRUSH”, mixta, productos y servicios, clases 03, 06, 09, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 32,
35 y 41, presentada con fecha siete de agosto de dos mil trece; Impresion obtenida desde la
pagina web del buscador virtual Google www.google.cl resultado de basqueda de la expresion
“candy crush”, impreso con fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece; Impresion
obtenida desde la pagina web del Diario El Mercurio www.emol.com, en donde aparece
articulo titulado: “ Candy Crush Saga” supera los 500 millones de descargas en iOS y
Android”, de fecha quince de noviembre de dos mil trece, impreso con fecha diecinueve de
noviembre de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web de la enciclopedia virtual
Wikipedia www.wikipedia.org resultado de busqueda de la expresion “Candy Crush Saga”,
impreso con fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece; Impresion obtenida desde la
pagina web www.ign.com , en donde aparece articulo titulado: “Nominados a los IMG
Awards 20137, de fecha uno de enero de dos mil trece, impreso con fecha diecinueve de
noviembre de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web www.imawards.com, en
donde aparece articulo titulado: “IMG AWARDS- The Winners’, impreso con fecha
diecinueve de noviembre de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web
www.biobiochile.com, en donde aparece articulo titulado: “;Por qué Candy Crush es
adictivo?’, de fecha diecisiete de agosto de dos mil trece, impreso con fecha diecinueve de
noviembre de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web www.biobiochile.com,
en donde aparece articulo titulado: “Candy Crush: Los 5 trucos para dominar al rey de los
juegos virtuales”, de fecha veintinueve de abril de dos mil trece, impreso con fecha diecinueve
de noviembre de dos mil trece e Impresion obtenida desde la pagina web www.cnnchile.com,
en donde aparece articulo titulado: “Candy Crush, el adictivo juego de moda que se apoderd
de grandes y chicos”, de fecha tres de junio de dos mil trece, impreso con fecha diecinueve de
noviembre de dos mil trece.
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Que en el periodo probatorio los sefiores Midasplayer.com Limited, acompanan los siguientes
documentos: Impresion de documento denominado “King Corporate Structure”, sin constar
emisor ni fecha; Copia simple de documento denominado: “Consent Agreement” suscrito
entre los sefiores Midasplayer.com Limited y |os sefiores King.com Limited, con fecha
septiembre de dos mil trece; Impresion obtenida desde la pagina web de NIC Chile
www.nic.cl, resultado de basqueda del dominio “candycrush.cl”’, fecha de expiracion
veintisiete de marzo de dos mil quince, impresa con fecha diez de diciembre de dos mil trece;
Impresion obtenida desde la pagina web www.networksolutions.com, resultado de basqueda
del dominio “candycrush.com”, fecha de expiracion dieciséis de abril de dos mil quince,
impresa con fecha diez de diciembre de dos mil trece; Copia simple de Solicitud de Registro
N° 11106713, “CANDY CRUSH”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 25 y 41,
OAMI, presentada con fecha ocho de agosto de dos mil doce; Copia simple de Solicitud de
Registro N° 85840713, “CANDY CRUSH”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 25
y 41, Estados Unidos de Norteamérica, presentada con fecha cinco de febrero de dos mil trece
y Copia simple de Solicitud de Registro N° 1.613174, “CANDY CRUSH”, denominativa,
productos y servicios, clases 9y 41, presentada con fecha ocho de agosto de dos mil doce. Y
reiteran, en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompanados durante la
sustanciacion del proceso

CONSIDERANDO:

1- Que consta en autos que los senores Publicidad Serie Cuatro Ltda., tienen lacalidad de
primeros solicitantes puesto que pidieron el dominio en cuestion en estos autos, en forma
previaa los sefiores Midasplayer.com Ltd.;

2.- Que de acuerdo alo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo alo que su prudenciay equidad le dictaren;

4.- Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come, First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letrah) de laley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
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0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto € mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la
expresion que constituye el dominio en cuestion y el interés de las partes respecto del mismo;
12.-  Querespecto de la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en conflicto, es
un hecho cierto y que no necesita prueba, que esta constituido por tres elementos
denominativos, preexistentes en lengua inglesa y, en consecuencia, todos con un significado
claro y preciso;

13.-  Querespecto del interés del primer solicitante, consta de antecedente acompafado, no
objetado, gue habiendo sido notificado en tiempo y forma no realizé gestion alguna por lo que
acredita su interés con la sola presentacion de su solicitud;

14.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes
acompaiiados, no objetados, que es la creadora por si y su filial King.com Limited de un
video juego denominado CANDY CRUSH, para teléfonos inteligentes y para la red social
virtual Facebook, e que fue lanzado a mercado en septiembre del aio dos mil doce, que
obtuvo el premio “ Mejores juegos sociales” en un concurso de video juegos para movil, en el
ano dos mil doce; que desde abril del aiio dos mil doce es titular, a través de su filial, del
dominio candycrush.com, que este video juego es ampliamente mencionado y difundido en
internet en el mercado virtual, que tiene solicitada la marca “CANDY CRUSH”, en Chiley en
el extranjero, para distinguir productos de la clase 9, 25 y servicios de la clase 41, del
Clasificador Internacional de Productos y Servicios para €l Registro de Marcas, que la
solicitud mas antigua data de agosto del afio dos mil doce

15.-  Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y de la
expresion que lo constituye y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado algun
derecho o relacion vigente con un signo idéntico, previo a su solicitud, se concluye que no
existe infraccion a derechos validamente adquiridos;
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16.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas, corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come, First Served”, en base a
los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

17.- Queesefectivo que dadala naturaleza del sistema de nombres del dominio, la practica
ha determinado la posibilidad de coexistencia de dominios a nombre de diferentes personas,
con la sola diferenciacion de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar una
expresion, una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

18.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, esta practica en ningiin caso
autoriza la posibilidad de conformar y usar un nombre del dominio, con signos distintivos
sobre el que tiene derechos adquiridos otra persona, quien ademas ha acreditado ser su
creadoray quien lo hadado a conocer en e mercado;

19.-  Que por otra parte s bien las expresiones “CANDY CRUSH”, que se incluyen en el
dominio en cuestion, son expresiones preexistentes, el conjunto, formado por estos
elementos denominativos, constituye como tal conjunto una creacion arbitraria, NO
preexistente, que de acuerdo a los antecedentes del proceso aparece que ha sido dada a
conocer y afamada en el mercado por e segundo solicitante;

20.-  Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, €l sistema de resolucion de
conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ambito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su funcion social, cual es,
la de informar claramente a los usuarios de lared la procedencia de los servicios o actividades
gue se prestan con los mismos dominios,

21.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de Ia
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

22.- Que de esta forma, la formacion del dominio en cuestion en base a las expresiones
“CANDYCRUSH”, con la sola agregacion del elemento “FACTORY”, dado los antecedentes
del proceso, en particular el amplio conocimiento acreditado en autos de la denominacion
“CANDY CRUSH”, como de procedencia del segundo solicitante, de acuerdo a las normas de
prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de
asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaria la funcion de informacion a los usuarios
de lared.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1- Asignese el nombre del dominio “CANDYCRUSHFACTORY.CL”, al segundo
solicitante sefiores Midasplayer.com Limited;

2.- Eliminese la solicitud de los sefior Publicidad Serie Cuatro Ltda,;

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por los Testigos, doiia Daniela Zamorano
Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo



