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Sentencia.

gameofthronesonline.cl

En Santiago a 16 de Abril de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio gameofthronesonline.cl vengo en dictar la presente sentencia con
el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion
de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos Bigpoint Gmbh (ASESORIAS NAMEACTION CHILE LIMITADA) Primer Solicitante

para estos efectos domiciliado en Av. Providencia N° 201, Of. 22, Providencia, Santiago; y por la otra HOME
BOX OFFICE, INC., Representado por Alessandri & Compafiia Ltda. (ALESSANDRI & COMPANIA
LIMITADA), Segundo Solicitante, para estos efectos con domicilio en Av. El Regidor N° 66, piso 10, Las
Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

Con fecha 1 de Marzo de 2012, se recibié en mi oficina Oficio N° 15852 materia solicita arbitraje dominio
gameofthronesonline.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido
de acuerdo a la Reglamentacién de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de
recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 06 de Marzo de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a 'a Reglamentacion de NIC
Chile este arbitro arbitrador declard aceptar el cargo y notifico a las partes en conflicto por medio de
carta certificada y las cit¢ para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del procedimiento
para el dia 15 de Marzo de 2012, a las 12:30 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 15 de Marzo de 2012 a las 12:40 hrs., se llevo a efecto comparendo decretado en autos,
con la asistencia de HOME BOX OFFICE, INC., Representado por Alessandri & Compaiiia Ltda.
(ALESSANDRI & COMPANIA LIMITADA), quienes confieren poder a don Sebastian Molina Necul
Segundo Solicitante; y con la inasistencia del Primer Solicitante Bigpoint Gmbh (ASESORIAS
NAMEACTION CHILE LIMITADA). Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce
acuerdo, por tanto no hubo conciliacion. Por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

Que con fecha 29 de Marzo de 2012 dentro de plazo se recibe Escrito de mejor derecho del Segundo
Solicitante al cual se resuelve: Se tienen por acompaiiados los argumentos y pruebas del Segundo
Solicitante. Se certifica que vencido el plazo para realizar presentaciones, la parte que es Primer
Solicitante, no presenté demanda de mejor derecho.

De acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, se cita a las partes a oir
sentencia.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. Home Box Office, Inc., mas conocido por sus siglas HBO, es uno de los canales por cable méas
conocido en Estados Unidos y el mundo, Hoy en dia, HBO es una empresa de Time Wamer, Inc.
Presente en mas de 150 paises, pero la actividad de mi mandante no se limita a la transmision de
peliculas y series de television, sino que ha consolidar su éxito por medio de su programacion



original, desde el afio 1997- en efecto Home Box Office, Inc. Es el responsable de éxitos mundiales
tales como Sex and the City, The Sopranos, Six Feet Under y Game Of Thrones, entre muchos
otros.

Il. Con semejante éxito surgieron una serie de productos complementarios a la serie, tal como el video
juego de mismo nombre, realizado por BigPoint GMBG .

lll. Como es de imaginar, Home Box Office, Inc. protege celosamente sus derechos de propiedad
intelectual, al formar parte de su capital esencial como empresa. En este entendido, antes que la
serie saliese al aire, la marca GAME OF THRONES ya estaba registrada en 18 paises. Cabe
agregar que se encuentran en tramite en Chile las siguientes solicitudes de marca, en un avanzado
grado de tramitacion, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial:

o GAME OF THRONES, clase 9, 16, 18, 20, 21, 25,28, Solicitud N° 961.723, de fecha 18 de
Julio de 2011.
o GAME OF THRONES, clase 41, Solicitud N° 961.724, de fecha 18 de Julio de 2011.

IV. Estas marcas fueron publicadas en 6 de Enero de 2012, y el 12 de Agosto de 2011, no habiéndose
presentado oposicion alguna, con lo cual no queda mas que sean aceptadas a registro.

V. Resulta particularmente clarificador para este conflicto, visitar el sitio web oficial creado por la
primera solicitante para el juego GAME OF THRONES, puesto que en el aparece expresamente, y
asociado directamente al dominio BIGPOINT.com, la siguiente frase traducida del Ingles “Producto
Oficial Licenciado por HBO © Home Box Office, Inc. Todos los derechos reservados. HBO vy sus
marcas relacionadas son de propiedad de Home Box Office, Inc.”

VI. Ademas de las marcas anteriormente citadas, Home Box Office, Inc. Es titular de una serie de
nombres de domino que incluyen su marca GAME OF THRONES con complementos:

Gameofthrones-thegame.com
Gameofthrones.eu
Gameofthroneswinthecrown.co.uk
Gameofthroneswinthecrown.com
Gameofthroneswintheeggs.co.uk
Gameofthroneswintheeggs.com
insidegameofthronesblog.com
Makinggameofthrones.com

VIl. Como se puede apreciar, en todos ellos se incluye integramente la marca comercial de mi
representada. Lo propio ocurre en el caso de autos, en donde el nombre de domino incluye
integramente la marca comercial de mi mandante sin que el complemento online aporte ninguna
diferenciacion al mismo.

VIII. Que se sirva tener por acompafiados los siguientes documentos:

1) Impresiones de la base de datos de INAPI, por la cual constan las solicitudes en tramite de
la marca GAME OF THRONES vy su actual estado de tramitacion;

2) Impresiones de las bases de dato en linea del US PTO y de la OAMI, que dan cuenta de
algunos registros (a modo de ejemplo) de la marca GAME OF THRONES en estos
importantes mercados;

3) Impresiones del sitio web Google, en que constan los resultados que aparecen al buscar la
expresion “GAME OF THRONES”.

4) Impresiones del sitio web alojado en el nombre de dominio www.gameofthronesonline.cl,
en que aparece la mencion que los derechos de propiedad intelectual sobre ese producto
pertenece a mi mandante;

5) Impresiones de wikipedia.org, y www.hbo.com que contienen informacion sobre mi
mandante y de la serie Game of Thrones.




7. Que por parte del Primer Solicitante no se recibié ninglin tipo de argumentos para su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Replblica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio.

2. Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho
sobre el dominio solicitado gameofthronesonline.cl, y si eventualmente una de las solicitudes
competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

3. Que el Segundo Solicitante en tiempo y forma ha presentado sus argumentos y sus pruebas
acreditando su mejor derecho sobre el dominio en disputa en base a sus solicitudes de marcas
comerciales solicitadas con anterioridad a este conflicto, asi como acreditando ser el creador del
dominio en disputa, que corresponde a una de sus numerosas creaciones intelectuales a través del
Canal HBO.

4. Que el Primer Solicitante habiendo dispuesto de iguales plazos y medios procesales no efectuo

presentacion alguna que pudiera haber acreditado algiin derecho sobre el nombre en disputa, en
mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio gameofthronesonline.cl al Segundo Solicitante. HOME BOX OFFICE,
INC.. Representado por Alessandri & Compaiiia Ltda. (ALESSANDRI & COMPANIA LIMITADA).

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz,
Rut: 14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; Rut: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilid.
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GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador
Testigos. . '
MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.
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