MAT.: Sentencia conflicto por revocacion, nombre de dominio exabyte.cl.

PARTES: CLAUDIO MARCELO VELOZ RIVAS
EXABYTE CORPORATION

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca

Santiago de Chile, dieciocho de abril de dos mil seis

VISTOS:

1.- Que por oficio OF05226, de 13 de septiembre de 2005, de fojas 1, dofia Margarita Valdés Cortés, Directora Legal
y Comercial de NIC Chile, se comunicé a la suscrita su designacion como arbitro del conflicto por revocacion del
nombre de dominio exabyte.cl suscitado entre CLAUDIO MARCELO VELOZ RIVAS, RUT: 11.478.778-7,
domiciliada los jacintos 9036, La Cisterna, Santiago y EXABYTE CORPORATION, RUT: 21.537.305-3, representada
por Moisés Hernan Castro Toro, domiciliado en Pasaje Cerro Mercedario 5844, Las Condes, Santiago.

2.- Que mediante carta de fojas 51 esta arbitro acept6 la designacion como &rbitro arbitrador en la controversia
sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, lo que fue notificado a las partes por
carta certificada, tal y como consta a fojas 52.

3.- Que a fojas 53 consta realizacion de la primera audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento arbitral
con la comparecencia de ambas partes. Llamadas las partes a una conciliacién ésta no se produjo, por lo que se
procedié derechamente a la fijacién del procedimiento arbitral.

4.- Que los argumentos de la revocante constan en presentacion de fojas 4, en que expone que esa parte es una
corporacion de Estados Unidos, que conforme a lo establecido en los articulos 20 y 21 del Reglamento para la
administracion del registro de nombres de dominio para el .cl viene en solicitar la revocacion del nombres de dominio
EXABITE.CL, actualmente inscrito a nombre de Claudio Marcelo Veloz Rivas en base a los siguientes argumentos:
Sefiala que esa parte es titular en varios paises del mundo de la marca exabyte, lo cual evidenciaria la fama y
notoriedad de dicha marca a nivel internacional. Agrega que Exabyte Corporation comercializa sus productos en el
mercado chileno a través de diversos distribuidores debidamente autorizados y que Claudio Veloz Rivas también ha
solicitado la marca exabyte ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo solicitud 676798, respecto de la cual
ha presentado oposicion.

Invoca luego el reglamento de Nic Chile, en tanto que considera como causales para evidenciar y demostrar la mala
fe del asignatario del nombre de dominio “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia” y “Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya
intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web, o a cualquier otro lugar en linea, creando
confusion con la marca comercial del reclamante”. Al respecto sostiene que el claro suponer que el Sr. Veloz Rivas
pretende con su registro del nombre de dominio exabyte.cl, sacar provecho de la notoriedad y prestigio mundial de la
marca exabyte con el fin de atraer clientela al hacer uso indebido de ese signo distintivo, generando una clara
confusion en los usuarios en Internet, quienes creeran erroneamente que tiene relacion directa con la empresa del
revocante, haciendo presente gque las consecuencias que puedan nacer del uso no autorizado de dicha marca como
nombre de dominio por parte del actual asignatario pueden ser de una repercusion negativa que no pueden permitir.

5.- Que para acreditar sus dichos y fundamentos esta parte acompafié: a) Copia de directorio de fojas 7, en que se
detallan los distribuidores de los productos exabyte en el mercado latinoamericano, incluyendo Chile, en que se lee
que los distribuidores para nuestro pais son Comtec, Maconline, Stamp y Vector; Impresion de sitio web:
www.exabyte.com, de fojas 10; Fotocopia de documento de Background de la empresa de fojas 12; fotocopia de
hoja catalogo de fojas 13; Impresion de publicacion de fojas 15, que muestra articulo titulado “Exabyte elige a Imation
para ofrecer unidades de cinta, librerias y medios de almacenamiento en el creciente mercado latinoamericano”. En
este articulo, de autoria de Imation Corp, se sostiene que Exabyte Corporation “cumple ahora 20 afios de
actividades, es reconocida como una empresa innovadora, lider y pionera en el almacenamiento en cintas...”,
adjuntando catalogo en linea de los productos de esta empresa; articulo publicado en Microbyte, de fecha 25 de
febrero de 2005, de fojas 26, en que se anuncia el lanzamiento de la representacion de exabyte por Imation;
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impresion de pagina web de tecnoglobal de fojas 21, que da cuenta de articulo de julio 2005, en que se sostiene que
en 1987 Exabyte introduce en el mercado el primer dispositivo de backup; impresion de consulta a la Base de Datos
del Departamento de Propiedad Industrial de fojas 22, que da cuenta de la solicitud de registros marcario EXABYTE,
namero de solicitud 676798, de 10 de junio de 2005, solicitada por don Claudio Veloz Rivas, para la clase 42 X
“incluye servicios computacionales en general”, y de oposicion al mismo, presentada por Ignacio Martinez Cornejo,
en base a los articulos 19, 20 letras E -F-J de la ley 19039; Fotocopias de registros marcarios de fojas 24 y
siguientes, que da cuenta de los registros: EXABYTE, a nombre de Exabyte Corporation, N° 1.577.518, de 16 de
junio de 1990, servicios , clases 21y 26, EXABYTE, registro 1.372.011, clases 100, 101 y 102, de 01 de agosto de
2000, ambas para Estados Unidos; Fotocopia de certificados de registro marcario de fojas 26, para la Republica
Argentina, de la marca EXABYTE, N° 1.869.567, con vencimiento el 30 de abril de 2012; Fotocopia de Registro
Marcario para Benelux, de fojas 27, nimero 0489155, signo EXABYTE, de fecha 22 de marzo de 2000; fotocopia de
certificado de registro marcario para Canada, de fojas 28, de 20 de noviembre de 1992, nimero 405192; fotocopia de
certificado de registro marcario N° 667920, de fecha 10 de octubre de 1990, de fojas 29, para Estados Unidos,
Estado de Colorado, para el mismo signo, fotocopia de certificado de registro marcario N° 1.621.437, de 16 de
octubre de 1990, para Francia, marca Exabyte; fotocopia de certificado de registro marcario de fojas 31, para
Alemania, N° 2.008.161, de 25 de octubre de 2000; fotocopia de certificado de registro marcario, Registro de Dublin
N° 141238, de 01 de abril de 1993, de fojas 32; fotocopia de certificado de registro marcario para Italia, de fojas 33,
N° 00606305, de 22 de octubre de 1993; fotocopia de certificado de registro marcario de fojas 36 y 37, para Japon,
N° 2680856, de 06 de julio de 2004; fotocopia de certificado de registro marcario N°677694, para Mexico, de 19 de
septiembre de 2000; fotocopia de certificado de registro marcario de fojas 39 y 40, N° 151582, de 10 de marzo de
1990, para Noruega; fotocopia de certificado de registro marcario de fojas 41, Portugal, nimero ilegible, de 1999;
fotocopia de certificado de registro marcario de fojas 42 y 43, Espafia, N° 2160662, de 05 de noviembre de 1998;
fotocopia de certificado de registro marcario de fojas 44, para Suecia, mismo signo, N° 233700, de 30 de abril de
1992; fotocopia de certificado de registro marcario N° 360743, de fojas 43, Suiza, de 07 de julio de 1988; fotocopia de
certificado de registro marcario de fojas 46 y siguientes, para Inglaterra e Irlanda, N° 1443688, de 04 de octubre de
1997 y 23 de junio de 2000, documentos todos ellos inobjetados de parte del revocado.

6.- Que a fojas 58 la revocada hace presente que considera no haber incurrido en falta alguna y memos ha lucrado
con el nombre en disputa, en base a los siguientes argumentos: Sostiene que exabyte no es una sigla 0 nombre de
denominacion exclusiva sino una representacion de la cantidad de informacion que digitalmente puede ser contenida
en un medio de almacenamiento o incluso ser transmitida por unidad de tiempo similar a Byte o Megabyte o
Terabyte. Un Exabyte, cuyo simbolo es EB, equivale a 20 bytes. Agrega que definiciones de EXABYTE se pueden
encontrar en las URL: http://es.wikipedia.org/wiki/exabyte,
http://www.babooforum.com.br/idealbb/view.asp?topiclD=226787, http://www.gutielua.com/worrldpress/tecnogosario/,
http://netpedia.com.br/MostraTermo.php?termliD=2418; y que respecto del uso del término EXABYTE se puede
encontrar informacion en http:/www.24pm-affiliation.com/encyclopedia/M/Megabyte/,
http:/fwww.noticiasdot.com/publicaciones/2003/1003/3010/noticias301003/noticias301003-19.htm,  http://www.24pm-
affiliation.com/encyclopedia/K/kilobyte; http://pt.wikipedia.org/wiki/Gigabyte.

Agrega que el dominio exabyte.cl fue inscrito en abril de 2004 sin observar ningun tipo de objecién al momento de su
creacion, considerando que NIC Chile da un plazo de 30 dias al momento de inscribir el dominio para encontrar
cualquier reparo. El foco de negocio de exabyte.cl se centra principalmente en la ingenieria y asesoria en
computacion y redes de datos, los que no dicen relacion con los productos y servicios del revocante. Exabyte
Corporacion, llega a Chile en 2005 por medio de la marca 3M, esto es 10 meses después de inscribir y operar como
exabite.cl. Siendo asi, estima que esto obedece al hecho de que una compafiia internacional, cuyo hombre es exacto
al del revocado quiere operar en Chile con el mismo nombre de dominio, para lo que pretende arrebatarselo, pese a
haber sido inscrito en su oportunidad sin oposicion.

Sostiene que el hecho de cambiar el dominio con el cual se encuentran operando le significaria el desarrollo de una
nueva pagina Web, generar nuevas guias de trabajo, tarjetas de presentacidn, comunicar a sus clientes el cambio de
correos electrénicos, paginas Web, etc.

7.- Que a fojas 60, la revocante presenta escrito en que da cuenta de oferta de venta del hombre de dominio en
disputa que le fuera presentada por la revocada, por la suma de 5.000.000 e invoca como causal de revocacion la
sefialada en el numeral 22 letra ¢ del Reglamento de Nic Chile, que sefiala que evidenciara la mala fe del asignatario
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del nombre de dominio “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
proposito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcién del nombre de dominio al
reclamante 0 a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo
el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio”, circunstancia que estima se daria en el caso
de autos.

A efectos de acreditar esta afirmacion, la revocante acompafié copia de e-mail de fojas 62 y 63, de 30 de agosto de
2005, bajo el subject “Dominio exabyte”, desde la cuenta de correo cveloz@exabyte.cl, en que se lee “Estimados
sefiores. Atendidendo vuestra solicitud de entregar todos los derechos sobre el dominio exabyte.cl hemos evaluado
los efectos que tendria este hecho, los cuales podemos resumir en lo siguiente: -Generacidn de nueva papeleria
(tarjetas, guias de trabajo, etc., - Difundir a nuestros clientes el cambio de nombre; -cambio en la pagina web; -
difundir las nuevas direcciones de correo; -cambio en todos los portales de negocios en que estamos inscritos. Esto
sin considerar los posibles problemas que podamos tener, estimamos que una alternativa para nosotros es traducir
esto a dinero, por lo que proponemos a ustedes la venta del dominio en cinco millones de pesos (5.000.000). Les
saluda atentamente, Claudio Veloz, Exabyte.cl.

8.- Que puesta en conocimiento de la otra parte, bajo apercibimiento de que si dentro de tercero dia esta parte no la
objetara se la tendria por cierta y efectiva, lo que fue notificado a las partes por correo electrénico, como consta a
fojas 65, esta parte nada dijo.

9.- Que a fojas 66 se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos estamos en presencia de un conflicto real de nombres de dominio, suscitado por
dos empresas que tendiendo derechos sobre la expresion exabyte, desean ser identificados en el registro .cl con
este signo o cadena de caracteres. A mayor abundamiento, ambas empresas actian dentro del mercado de
servicios computacionales una como servicios en general y la otra en el area de respaldo y seguridad de redes.

SEGUNDO: que si bien exabyte es un término informatico de uso comdn, que podriamos calificar como una unidad
de medida especifica aplicable a los bytes y que representa 250 bytes. Siendo asi, es perfectamente posible que
exista una coincidencia fortuita entre los intereses de una y otra parte en contar con este nombre de dominio, por
cuanto no es posible sostener que estemos frente a un término de creacion propia por el titular de la marca
registrada, sino mas bien el empleo de un término técnico en el desarrollo de una actividad comercial.

En todo caso, esta parte ha acreditado que cuenta con multiples registros marcarios, en diversos paises, en que se
ha acogido dar proteccién marcaria a EXABYTE como marca en distintas clases del clasificador internacional de
marcas, lo que no ha sido controvertido por la contraria por lo que habra de tenérsela por establecida para todos los
efectos a que haya lugar.

TERCERO: Que el sistema de nombres de dominio descansa sobre el principio de buena fe, que impone que los
actores del ciberespacio desarrollar sus actividades sin perjuicio a terceros. La importancia del respeto al principio de
buena fe estriba en que aun cuando los nombres de dominio no han sido regulados en Chile, a nivel doctrinario y
jurisprudencial se reconoce su rol en el funcionamiento eficiente de la Internet y por tanto su papel en el desarrollo de
la sociedad de la informacion, al representar los localizadores a través de los cuales se identificara la informacién los
productos, bienes y servicios que se difunden a través de la Red. Esto principalmente porque la red es mucho mas
que un mercado relevante, es un espacio de interaccién universalmente valorado, la base de conocimientos mas
grande que ha podido concebirse, el repositorio de informacién mas importante y un espacio de interaccion
democratica horizontal y abierto a toda la comunidad, entre muchas otras aplicaciones a que Internet ha dado lugar.
Es asi como gracias a Internet hoy podemos sostener que estamos ante la configuracién de una nueva dimension
del derecho al nombre y a la identidad en general, cual es la identidad digital como elemento clave para la entrada de
un pais en la sociedad de la informacion. A ello se suma que la red y las aplicaciones a que da lugar ha representado
un salto cualitativo en el desarrollo de los derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresion, el
derecho a la informacién y la libertad de comunicacion.

CUARTO: Siendo asi, la decision de un nombre de dominio implica atribuir a alguno de las partes en conflicto la
posibilidad de identificarse en el entorno virtual con ese nombre de dominio bajo el ccGTLD .cl. Siendo asi, el arbitro,
investido como arbitrador, en los conflictos por revocacion habré de analizar conforme a su real saber si el revocado
ha incurrido en alguna de las causales que el Reglamento prevé para dar lugar a la revocacion, que dicen especial
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relacion con la satisfaccion del principio de buena fe, especialmente en lo que dice relacion a que su conducta no
represente un detrimento indebido a derecho de terceros. En efecto, la mala fe del revocado es uno de los criterios o
causales que llevan a romper la posesion tranquila del titular del registro del nombre de dominio. Sin embargo, la
mala fe debe probarse y siendo asi procede analizar si en autos se ha acreditado suficientemente.

QUINTO: Que como causales de revocacion se han esgrimido en autos: a) “Que se haya inscrito el nombre de
dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia”; b) “Que usando el nombre
de dominio, el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web, 0 a
cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la marca comercial del reclamante”; y c) “Que existan
circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propésito principal de venderlo,
arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un
valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio”.

SEXTO: Que el revocante no ha acreditado la concurrencia en el caso de autos de las causales signadas con las
letras a) y b), razdn por la cual no habran de ser estimadas y en cuanto a la tercera causal, la acredita con carta que
dirige a esta parte la contraria, que ya se analizé en la expositiva de este fallo, numeral 7. Este correo electrénico no
fue objetado en la forma ni en el fondo por parte del revocado, pese a habérsele apercibido al efecto, por lo que
habra de tenerse por establecida la oferta de venta del nombre de dominio por la suma de $5.000.000, suma en que
avallia los efectos que tendria el cambio de dominio a su respecto, cuales son -Generacién de nueva papeleria
(tarjetas, guias de trabajo, etc., - Difundir a nuestros clientes el cambio de nombre; -cambio en la pagina web; -
difundir las nuevas direcciones de correo; y cambio en todos los portales de negocios en que estan inscritos.

SEPTIMO: Que una de las practicas mas nefastas para la configuracién de una identidad digital en un Estado de
Derecho es el registro de nombres de dominio para su posterior venta a los legitimos aspirantes a ser identificados a
través de ellos en el entorno virtual, por cuanto ademés de distorsionar la institucion, la oferta de venta de un nombre
de dominio por un valor desproporcionadamente superior al precio de la inscripcion o registro falta a la buena fe que
debe inspirar en las relaciones sociales. Esto es mas evidente tratdndose de signos que se corresponden con la
denominacion en el mundo fisico de actores de mercado, sin perjuicio de ser aplicable a todas las areas de
desarrollo social. Siendo asi, habra de analizarse si en el caso de autos concurren los requisitos de configuracion de
tan grave causal, cuales son: a) Que se haya acreditado que el nombre de dominio fue registrado con el propdsito
principal de transferirlo al reclamante o su competencia; b) Que el precio que se exija para la transferencia sea
excesivo en relacion a los costos directos del registro; y ¢) Que el reclamante sea el propietario de la marca
registrada del bien o servicio. Estos tres requisitos deben concurrir copulativamente, y los antecedentes a través de
los cuales se acreditan deben ser graves y concluyentes.

OCTAVO: Que desde el mes de febrero del afio en curso hasta la fecha de este fallo, esta arbitro ha monitorieado el
dominio exabye.cl, sin que se haya verificado algin uso por parte del revocado. De su parte la carta 0 e-mail que se
acompafia esta parte evalla los costos comerciales que le representaria dejar de utilizar un dominio luego de haber
realizado gastos e inversiones destinadas a su funcionamiento comercial bajo esta denominacion, sin embargo no
habiendo sitio web habilitado o servicios prestados a través del nombre de dominio malamente podria haber un dafio
emergente por el cambio de dominio. Este no uso, pese a la inscripcion pacifica en abril de 2004 no permite
establecer que esta parte haya tenido un interés legitimo en la referida inscripcion.

NOVENO: Que de otra parte, si bien no consta en autos que en Chile la revocante sea propietaria de la marca
registrada sino ésta se ha opuesto a la solicitud de registro de la revocada, con instancia pendiente ante la autoridad
de registro marcaria, si consta fehacientemente que en otros paises se le ha reconocido este derecho, asi como
también consta su reconocimiento en el mercado especializado de que se trata, al punto que realizada la consulta
por este arbitro en el buscador google.com, alrededor del 90% de los resultados corresponden a productos y/o
servicios del revocado, situacion que se repite si se realiza la misma operacion en el buscador altavista.com. De esto
desprendemos que si la revocada actia en el &mbito de los servicios computacionales, 0 en sus propias palabras
presta servicios de “ingenieria y asesoria en computacion y redes de datos”, a juicio de esta arbitro supo o al
menos debié saber de la existencia de la marca exabyte como proveedora de servicios e insumos computacionales
para el respaldo y almacenamiento de informacion, sin que sea excusa suficiente el que ademas este término
represente una unidad de medida o volumen de informacion medido en byts, precisamente por haber mediado oferta
de venta del dominio a un precio muy superior al precio del registro.
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Siendo asi habra acogerse la demanda de la revocante, debiendo en consecuencia ordenarse la revocacion del
registro de nombre de dominio tal y como esta parte solicita.

Que en todo caso no consta en autos que la revocado haya litigado temerariamente, por lo que habra de resolverse
que cada parte pague sus costas.

Y Visto ademas lo establecido en el Reglamento para el registro de nombres de dominio o0 Reglamento de Nic Chile,
SE RESUELVE:

Se acoge la demanda por revocacion del registro del nombre de dominio exabyte.cl, interpuesta por EXABYTE
CORPORATION, debiendo cancelarse el registro actual, a nombre del revocado CLAUDIO VELOZ RIVAS, ambas
partes ya individualizadas en autos.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a Nic Chile por correo electrénico.

Hecho, remitanse los antecedentes a Nic Chile para los fines a que haya lugar.

Sentencia dictada por

Lorena Donoso Abarca
Arbitro Arbitrador

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion:

Rodrigo Moya Garcia Matias Vial Le Beuffe
RUT: 12.852.228-k RUT: 12.585.049-9

e
Cc: cvelozr@123mail.cl; miguel.rosales@vtr.net; fallos@legal.nic.cl; Idonoso@uchile.cl; info@bankertoro.com
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