Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio facebookpage
Santiago, 22 de agosto de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N2 16.476 de fecha 6 de julio de 2012 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 la
inscripcion del nombre de dominio “facebookpage”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto BROOTAL COMUNICACIONES SpA, representada por José Luis Gonzdlez,
con domicilio en Roberto del Rio 1731, Providencia, Santiago, que inscribié dicho nombre de
dominio con fecha 15 de marzo de 2012 a las 15:38:24 GMT, y FACEBOOK INC. REP. SARGENT
& KRAHN (SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS
LTDA.), representada por Paula Benavides, con domicilio en avenida Andrés Bello 2711 piso
19, Las Condes, Santiago, que inscribié dicho nombre de dominio con fecha 20 de marzo de

2012, alas 21:02:27 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 6 de julio de 2012, la cual rola a fojas 4 de autos, el
suscrito acepté el cargo para el conflicto por el nombre de dominio facebookpage, y juré
desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia
para convenir las reglas de procedimiento para el dia 13 de julio de 2012 a las 9:15 horas.
CUARTO: Que la resoluciéon y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a las
partes y a NIC Chile por correo electronico con firma digital de fecha 6 de julio de 2012 y a las
partes por carta certificada con fecha 9 de julio de 2012, segln consta de los comprobantes
que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 13 de julio de 2012, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado,
con la asistencia de don Carlo Benussi Diaz, por la oponente, y en rebeldia de la primera
solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que con fecha 13 de julio de 2012, se notifico a las partes lo obrado y resoluciones

dictadas en la audiencia de fojas 15, seguin consta del estampado de fojas 17.
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SEPTIMO: Que, por escrito de fecha 3 de agosto de 2012, rolante a fojas 17 de autos, la parte
de FACEBOOK INC. presentd argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que
Facebook es una popular red social fundada el afio 2004, operada por Facebook Inc., cuya sede
principal se encuentra en Menlo Park, California, Estados Unidos, y actualmente cuenta con
mas de 3.500 empleados distribuidos a lo largo de sus multiples oficinas internacionales. Que
su infraestructura estd formada por una red de mas de 50.000 servidores que usan el sistema
operativo GNU/Linux. Que entre los objetivos de esa red esta la creacién de paginas o “Pages”.
Que tiene mas de 901 millones de usuarios a través del mundo, y que en Chile el 73% de los
joévenes de entre 18 y 29 afios son usuarios de Facebook. Que en el mes de mayo del afio 2012
se abrid a la Bolsa de Nueva York (Nasdaq) valorada en 104.000 millones de délares, lo que
causé una extraordinaria expectacion mundial. Que si bien cualquier persona puede crear y
gestionar una fan page o pagina de fanaticos de Facebook, a partir de una cuenta personal,
sélo los representantes oficiales de organizaciones, empresas, celebridades o grupos musicales
estdn autorizados para crear una pdgina respecto de éstas. Invoca la titularidad de marcas
comerciales y nombres de dominio, entre los cuales se encuentra la solicitud de registro
marcario para la expresion “Facebook Pages”, virtualmente idéntico al sub-lite. Que la
expresion “Facebook” se utiliza profusamente en el mercado real y virtual y goza de fama y
notoriedad a nivel mundial. Aduce un evidente riesgo de confundibilidad del dominio en
disputa con la parte y sus servicios, con el consiguiente riesgo de error y confusion en el
publico consumidor. Invoca mala fe de la demandada. Cita derecho, invoca el criterio de la
titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de dominio, normativa de
Icann, Ompi y Nic Chile (articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile); criterio de la
creacion intelectual del signo pedido, criterio de la notoriedad del mismo, criterio del mejor
derecho por el uso empresarial legitimo, criterio de la identidad, articulo 10 bis del Convenio
de Paris, articulo 4 letra a) de la Ley 20.169 sobre Competencia desleal, en mérito de todo lo
cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 6 de agosto de 2012, rolante a fojas 33, se confirié
traslado de la demanda al primer solicitante del nombre de dominio, el que fue evacuado en
rebeldia.

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

La parte de FACEBOOK INC. La documental que rola en cuaderno anexo de documentos.

La parte de BROOTAL COMUNICACIONES SpA, no rindid pruebas.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 13 de agosto de 2012, rolante a fojas 37 de autos, se

Citd a las partes a oir sentencia.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental sefialada en el resultando noveno 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 posicidn
de los litigantes de este juicio, en relacién con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de BROOTAL COMUNICACIONES SpA, justificé tal
calidad, lo cual la ampara con la presunciéon de mejor derecho y buena fe en su inscripcién que
se expresa en el principio "First come, first served", presuncién que no es, sin embargo, una
presuncién de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de dicha
presuncién, no presentd argumentos ni pruebas en el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de FACEBOOK INC., demostré tratarse de la
administradora de la mundialmente famosa y notoria red “Facebook”, que entre sus servicios y
objetivos, igualmente famosos y notorios, tiene la creacién de paginas o “Pages”. Que dichos
asertos, junto a la titularidad de numerosos registros marcarios y nombres de dominio que
contienen la expresion “Facebook” fueron corroborados por la abundante prueba documental
acompafiada, debidamente trasladada y no objetada.

QUINTO: Que, con el mérito de lo antes considerado, atendiendo a los evidentes derechos de
la oponente sobre la expresidon en controversia, y al absoluto silencio del primer solicitante
sobre los motivos que tuvo para inscribir a su nombre el dominio en disputa, no cabe sino

acoger la 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 FACEBOOK INC. REP. SARGENT & KRAHN
(SARGENT & KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.) en
contra de BROOTAL COMUNICACIONES SpA, y se asigna el nombre de dominio facebookpage a
favor de FACEBOOK INC. REP. SARGENT & KRAHN (SARGENT & KRAHN PROCURADORES
INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.), con costas.
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Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma digital 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 actuacion;
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 dofia Melania Gonzdlez Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y dofia Lidia Pamela

Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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