Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “checkpoint.cl”
Santiago, 29 de agosto de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio de fecha 13 de junio de 2011 del Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos,
el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicién al nombre de dominio “checkpoint.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: Jorge Luis Garate Villarroel, con domicilio en Ongolmo 7471,
701 F, La Florida, Santiago y Thomson Reuters (Tax & Accouting) Inc. Rep. Sargent &
Krahn, (Sargent y Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.),
representada por Sargent & Krahn en la persona de Paula Benavides, con domicilio en
Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 13 de junio de 2011, la cual rola a fojas 1de
autos, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio
“checkpoint.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 20 de junio de 2011, a las 10:10 horas.

CUARTO: Que la resolucién vy la citacion referidas precedentemente fueron notificadas
a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 13 de junio de 2011y a
las partes por correo electrdnico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 14
de junio de 2011, segln consta en comprobantes que rolan a fojas 3 y 4 de autos.
QUINTO: Que el dia 20 de junio de 2011, a las 10:10 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don José Ignacio Judrez, por la oponente, y en rebeldia
de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 19 de autos.

SEXTO: Que con fecha 20 de junio de 2011 se notificé a las partes lo obrado y
resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 19, segun consta a fojas 21.

SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 05 de julio de 2011, rolante a fojas 22 de
autos, la parte de Thomson Reuters (Tax & Accounting), expuso sus argumentos de
mejor derecho al nombre de dominio “chekpoint.cl” en los términos siguientes:
THOMSON REUTERS (TAX AND ACCOUNTING) es una de las divisiones mas importantes
del holding THOMSON REUTERS, que se constituyé formalmente con dicho nombre
tras la adquisicion de la compafia Reuters Group, por parte de Thomson Corporation
en el afo 2007, compafiias que se habian desempefiado con gran éxito en los rubros
de la informaciéon. Que Thomson Corporation fue fundada en el afio 1934 en Ontario,
Canada, por Roy Thompson, que publico el periddico The Timmins daily press. Que en
los afios siguientes y tras el gran éxito inicial de su proyecto periodistico, Thomson
Corporation inicio un proceso de adquisicién de diversos medios en distintos paises de
Europa y Estados Unidos, entre los que destacan the Sunday Times, la revista Times,
canales de television y West Publishing, una base de datos que provee de informacién
y soluciones legales. Que por su parte, Reuters Group tiene sus inicios en el afio 1851y
fue fundada por Paul Julius Reuter en la ciudad de Londres. Que sus actividades
principales dicen relacién con el manejo y traspaso de informacién relevante para el
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mercado. Que ofrece asesorias de distintos tipos a importantes empresas alrededor
del mundo vy sus principales areas de negocios comprenden La informacién tributaria y
financiera para empresas de servicios legales y econdmicos. Que en la actualidad,
THOMSON REUTERS es uno de los holdings mas importantes en el rubro de los medios
y la informacién, Con sede en Nueva York, Estados Unidos, y ha logrado posicionar sus
servicios en 100 paises alrededor del mundo, con 55.000 empleados en sus diversas
divisiones y filiales, siendo ampliamente reconocida por los usuarios y consumidores,
incluso como la marca corporativa lider de Canada el afio 2010. Que la divisién
THOMSON REUTERS (TAX AND ACCOUNTING) es una de las mas importantes del
holding Thomson Reuteres, especialmente dedicada al negocio de las asesorias en
materia financiera y tributaria. Que estos servicios y productos de informacién como
software y reportes tributarios en linea, son ofrecidos por la parte en gran parte del
orbe y son reconocidos como servicios y productos de gran calidad que proveen de
una informacion completa y detallada, orientada a resolver temas en materia
tributaria y financiera, asi como a entregar soluciones en estas areas a sus clientes.
Que la parte ha desarrollado una serie de servicios y productos especializados, entre
los cuales se puede encontrar CS Professional suite, Enterprise Suite y CHECKPOINT.
Que CHECKPOINT ha sido creado por THOMSON REUTERS (TAX AND ACCOUNTING)
con el claro propésito de ofrecer a sus clientes un innovador y calificado sistema de
informacién en linea para profesionales del area tributaria, contable y financiera. Que
el objetivo principal de CHECKPOINT es proporcionar a sus clientes una plataforma
virtual en Internet a través de la que puedan acceder facilmente a informacion
relevante en materia tributaria y financiera para sus respectivos negocios. Que para
este propodsito cuentan con las mas innovadoras tecnologias y herramientas
computacionales, que le permiten posicionar su plataforma virtual CHECKPOINT como
una de las mas reconocidas de su rubro y ciertamente entre las de mayor calidad y
eficiencia. Que la parte ha invertido importantes recursos, tanto para registrar las
marcas que distinguen a este innovador servicio de informaciéon, como para
posicionarlo en el mercado como uno de los mas importantes y reconocidos de su tipo.
Que, de tal manera, los consumidores real y efectivamente asocian el concepto
CHECKPOINT con la reconocida plataforma informatica en Internet y marca registrada
de la parte, por lo que su uso por parte de un tercero le acarreard graves perjuicios.
Que la parte cuenta con una serie de marcas comerciales, como parte de la estrategia
para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se
encuentran debidamente registradas, o bien solicitadas ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial ("INAPI"). Que entre ellas se encuentran las mercas comerciales
que corresponden precisamente a la expresion "CHECKPOINT" y que se detallan a
continuacion: Registro N2 910.381, "CHECKPOINT", denominativa, para distinguir:
provision de informacién y herramientas de flujo de trabajo relacionadas con informes
financieros; compensacion para empleados y beneficios para empleados a través de
una red computacional global, en clase 36; Solicitud N° 883.483, "CHECKPOINT",
denominativa, para distinguir "provisién de informacién y herramientas de flujo de
trabajo relacionadas con recursos humanos; provision de informacién y herramientas
de flujo de trabajo relacionadas con sistemas domésticos e internacionales de
impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, impuestos de sucesiones,
impuestos a la venta y el uso, impuestos a fideicomisos y precios de transferencias
para el cdlculo y reporte de impuestos; planificacion financiera; servicios de
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contabilidad y auditoria a través de una red computacional global; provision de
informacién, herramientas de flujo de trabajo, y consultoria y entrenamiento en
materias da negocios, comerciales relacionados con auditorias, servicios de gestién y
control de riesgos y cumplimientos financieros y operacionales a través de una red
computacional global", en clase 35. Que, adicionalmente, la parte es titular de una
serie de registros en el extranjero para la marca "CHECKPOINT" entre los cuales
podemos destacar los siguientes: Registro N° 008453111, "CHECKPOINT”,
denominativa, para distinguir servicios en las clases 35, 46, 41 y 42 en La Unidén
Europea; Solicitud N° E8453111, "CHECKPOINT", denominativa, para distinguir
servicios en las clases 35, 46, 41 y 42 en Gran Bretafia; que estos registros son una
poderosa muestra del mejor derecho que asiste a la parte respecto del nombre de
dominio en disputa "CHECKPOINT.CL", toda vez que éste es idéntico a la marca
comercial y nombre de un famoso servicio de la parte. Que THOMSON REUTERS (TAX
AND ACCOUNTING) es la legitima creadora de la expresién "CHECKPOINT" para
distinguir e identificar una famosa plataforma virtual dedicada a la prestacion de
asesorias en materia tributaria y financiera, la que es reconocida nacional e
internacionalmente, por lo que resulta natural que todos los usuarios de Internet, asi
como el publico en general, relacionen y vinculen el signo CHECKPOINT con la parte.
Que en resumen, "CHECKPOINT" es una marca creada, registrada y profusamente
utilizada por la parte en Chile y el extranjero, por lo que su uso y aprovechamiento por
parte de un tercero le causaré un grave perjuicio. Que es reconocida y ldgica la actitud
de los usuarios de internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son
familiares. Que, en este caso, un usuario asociara inmediatamente el nombre de
dominio "CHECKPOINT.CL" a un sitio de Internet con informacién relativa a los
servicios de informacidén y asesorias en materia financiera y tributaria de la parte
THOMSON REUTERS (TAX AND ACCOUNTING), lo que obviamente no es asi. Que para
reforzar lo anterior, especialmente la asociacién en internet de la expresién
"CHECKPOINT" con la parte, se debe considerar que ésta ya cuenta con nombres de
dominio que se conforman en base a dicha expresidn, entre ellos los siguientes:
CHECKPOINTWORLD.COM; RIACHECKPOINT.COM. Que dichos dominios son una
muestra mas del mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa,
toda vez que se estructuran en base a la marca registrada CHECKPOINT, elemento
funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa: "CHECKPOINT.CL". Que de
conformidad a lo anteriormente sefialado, el demandado, al solicitar el nombre de
dominio "CHECKPOINT.CL", podria aprovecharse de la fama y notoriedad que ha
obtenido la parte a través de los afios, desviando a la audiencia y usuarios de Internet,
que al enfrentarse a este nombre de dominio, pensaran con toda légica que pertenece
a la parte y que a través de éste se publicita y entrega informacién de una de las
mayores y mas prestigiosas empresas especializadas en la prestacién de servicios
vinculados a la informacién en materia tributaria y financiera. Que lo anterior es
especialmente relevante si se considera que la marca CHECKPOINT de la parte es real y
efectivamente utilizada por ésta en el mercado para distinguir sus reconocidos
servicios. Que el solicitante del nombre de dominio en disputa CHECKPOINT.CL,
procedié a tomar en forma exacta la marca de la parte, sin agregar ningun elemento
diferenciador. Que, de esta manera, resulta que el dominio solicitado es sencillamente
idéntico a la marca CHECKPOINT registrada por la parte. Que es importante precisar
que la expresion "CHECKPOINT" es asociada a la parte a través de sus marcas, las
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cuales se utilizan profusamente en Internet y en el mercado real para distinguir una
reconocida plataforma virtual en la red Internet que provee a los clientes de la parte
de informacién y soluciones en materia tributaria y financiera para sus negocios y
empresas. Invoca el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de la titularidad
sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio, normativa de
ICANN, OMPI vy articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, criterio de
notoriedad del signo pedido, criterio del mejor derecho por el uso empresarial
legitimo, criterio de la identidad, articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris, para, en
mérito de todo lo anterior, solicitar se acoja su demanda y le sea asignado el dominio
en definitiva, con costas.

OCTAVO: que por resolucién de fecha 08 de julio de 2011, rolante a fojas 90 de autos,
se confirid traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia de la primera
solicitante.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 12 de agosto de 2011, rolante a fojas 91, se
recibid la causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresidn "checkpoint". 2.-
Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en
el futuro, de la expresion " checkpoint ".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Thomson Reuters (Tax & Accounting), la documental conformada por: 1)
Impreso de registro marcario de la marca “Checkpoint”, de fecha 16 de febrero de
2011 (fs. 33); 2) Impreso de solicitud de registro marcario de la marca “Checkpoint”,
fecha solicitud 3 de noviembre 2009 (fs. 34); 3) Impresos de registros marcarios marcas
“Checkpoint” ,”Riacheckpoint” y “Checkpointworld” en el extranjero (fs. 35 a 39 vta.);
4) Impresos pagina web www.thomsonreuters.com (fs. 40 a 53 y 58 a 61); 5) Impreso
de Wikipedia para Thomsonreuters (fs.54 y 55); 6) Impreso de pdgina web
www.riacheckpoint.com (fs. 56 y 57); 7) Impreso de pagina web
www.checkpointworld.com (fs. 62 a 65); 8) Impresos con informacidon sobre
Checkpoint, de Thomsonreuters (fs. 66 a 72); 9) copias de sentencias arbitrales en
juicios promain.cl y vifiasdelmaipo.cl (fs. 73 a 89).

La parte de Jorge Luis Garate Villarroel no rindié pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 24 de agosto de 2011, rolante a fojas 95, se
Citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y
se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos
que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacion con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Jorge Luis Garate Villarroel, justificé tal
calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor derecho y buena fe en su
inscripcion que se expresa en el principio "First come, first served", presuncién que no
es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.
Que fuera de esa presuncién, no rindié argumentos ni pruebas en el proceso.
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CUARTO: Que la oponente, la parte de Thomson Reuters (Tax & Accounting) demostrd
la titularidad en Chile de la marca “Checkpoint” desde el 16 de febrero de 2011, fecha
de solicitud 3 de noviembre de 2009 (fs. 33) asi como tener otro registro en tramite
para la misma desde el mismo 3 de noviembre de 2009 (fs. 34). Demostré, también, la
titularidad de la marca “Checkpoint” en la Comunidad Econémica Europea (fs. 35) y en
el Reino Unido (fs. 37). Adicionalmente, demostré la titularidad de los dominios
“Riacheckpoint.com” y “Checkpointworld.com” (fs. 38 y 39), ambos en actividad en
Internet mediante sendos sitios web (fs. 56 a 57 y fs. 62 a 65). Con la documental
recién resefiada, mas la que rola entre fojas 66 y 72, demostrd tener en actividad un
sistema de informacidn en linea para profesionales del area tributaria, contable y
financiera, cuyo nombre es “Checkpoint”.

QUINTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sélo la parte oponente
concurrid a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 91, este arbitro estima que la
oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominacién en controversia
gue su contraparte, razén por la cual se acogera su demanda, en los términos que se
expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Thomson Reuters (Tax &
Accounting) en contra de Jorge Luis Garate Villarroel, y se asigna el nombre de dominio
checkpoint.cl a favor de Thomson Reuters (Tax & Accounting), sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrdnico a la Secretaria de
NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico, en su
calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de
actuacidn; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico para fines
informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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