Re.:

Arbitraje por la revocacion del nombre de dominio googlea.cl
Oficio OF11298

VISTOS:

1.

Que con fecha 1 de julio de 2009, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion del
Reclamante, GOOGLE INC, solicita la revocacién del nombre de dominio googlea.cl
inscrito a nombre de don LEONARDO DAVID ESPINOZA PARADA, pidiendo que se
revoque dicho dominio, en virtud de lo dispuesto en los articulos 20, 21 y 22 de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del, Registro de Nombres del Dominio CL;

Que el Reclamante funda su solicitud de revocacién en que los nombres de dominios
fueron concebidos originalmente como identificadores de los ordenadores que figuraban
interconectados en la red. Para efectos de su manejo mas amigable, éstos se
alfabetizaron y pasaron a ser “alfanuméricos”. De esta manera, y a medida de que la
Internet tenia un sostenido crecimiento, estos identificadores "alfanuméricos" se
transformaron en verdaderos signos distintivos. Sin embargo, a partir de los anos 90,
comenzaron a surgir también los primeros conflictos en torno a ellos. En efecto, en la
medida de que el mundo comercial descubria las infinitas potencialidades comerciales de
la Internet, terceros no vinculados a sus verdaderos titulares, comenzaron a solicitar como
nombres de dominios las marcas mas famosas del mundo, aisladamente o en
combinaciones con otras palabras, para lucrar a costa de dichas marcas, sin haber
contribuido en nada a dicha fama. Esta desleal actividad también se tradujo en un
impedimento para que las empresas pudieran reflejar adecuadamente sus marcas en la
red y, peor aun, gener6 un desvio de visitas de los consumidores, generando a las
organizaciones afectadas, un perjuicio comercial objetivo.

Indica el Reclamante, que en uno de los primeros casos de ciberocupacién registrado en
el mundo, asociado a la marca “EPSON”, la Corte de Dusseldorf se apurd en aclarar que
el registro de dicha marca como nombre de dominio, constituia un acto de competencia
desleal, ordenandose su restitucion inmediata. Este fallo fue paradigmatico, e ilumino a la
Jurisprudencia mundial, la cual tendié a uniformarse perfilando la ciberocupacién como
una actividad ilegitima, que pervertia el buen y leal funcionamiento del comercio. A partir
de ese fallo, la Jurisprudencia mundial se ha alineado en torno a impedir el abuso y mala
fe en la inscripcion de nombres de dominio y a detener el aprovechamiento ilegitimo de
terceros que intentan capitalizar el éxito comercial de empresas sin haber contribuido en
nada a ello.

El Reclamante agrega que Wikipedia senala que “Google Inc. es la empresa propietaria
de la marca Google, cuyo principal producto es el motor de busqueda del mismo nombre.
Fue fundada el 7 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin (dos estudiantes
de doctorado en Ciencias de la Computacion de la Universidad de Stanford). Aunque su
principal producto es el buscador, la empresa ofrece también entre otros servicios: un
comparador de precios llamado Froogle, aunque luego paso a llamarse Google Product
Search, un motor de busqueda para material almacenado en discos locales Google
Desktop Search, y un servicio de correo electrénico llamado Gmail, el cual pone a
disposicion para sus usuarios mas de 7 GB (24 de septiembre de 2008) de espacio y va
aumentando constantemente a razén aproximada de 36 bytes por segundo. También es
famoso su programa Google Earth, mapamundi en 3D con imagenes de alta resolucion.
Recientemente lanzé su version beta de un servicio de mensajeria instantanea basado en



Jabber/’XMMP llamado Google Talk. En octubre de 2006, Google adquirié por 1.650
millones de ddlares a la famosa pagina de videos YouTube. En abril de 2007, Google
comprd DoubleClick, una empresa especializada en publicidad en Internet, por 3.100
millones de ddlares. Este mismo mes, Google se convirtié en la marca mas valiosa del
mundo, alcanzando la suma de 66.000 millones de ddlares, superando a emblemadticas
empresas como Microsoft, General Electric y Coca-Cola.”

GOOGLE INC. es la legitima creadora, adoptante y usuaria a nivel internacional de la
expresion GOOGLE vy, por lo tanto, es la mas absoluta titular de “un mejor derecho” que
es la condicion que el reglamento de NIC Chile exige para detentar derechos sobre un
nombre de dominio. A su vez, agrega el Reclamante, de la fecha de solicitud presentada
por el Actual Asignatario se deduce claramente que éste conocia perfectamente a la
empresa del Reclamante. Ademas, que el uso actual que se le esta dando al nombre de
dominio googlea.cl es como motor de busqueda, lo que claramente genera confusion al
publico consumidor. A mayor abundamiento, en este sitio Web de busqueda, se indica
gque GOOGLE INC. autoriza el uso del nombre de dominio, lo que es falso y motivé al
juicio de autos.

GOOGLE INC. tomé la accién de cancelacion por el ingente dano que el registro del
nombre de dominio googlea.cl causa a su negocio ya que, en este caso, el Actual
Asignatario no solo se ha apropiado de su identidad, sino que usa el nombre de dominio
googlea.cl para busquedas usando los servicios de GOOGLE INC. El Reclamante afiade
que don LEONARDO DAVID ESPINOZA PARADA no sélo se esta aprovechando de la
fama y prestigio, sino que del “servicio de busqueda automatico” del mismo GOOGLE
INC., existiendo en su actuar una radical mala fe que se expresa en el intento de
aprovecharse del posicionamiento comercial que ha construido y que se ha traducido en
el surgimiento de una marca que la doctrina marcaria mundial denomina marca
renombrada.

El Reclamante esgrime que la conducta del Actual Asignatario le impide reflejar su marca
renombrada en la Web bajo el punto CL, lo cual inducira a confusion a los consumidores
quienes creerdan que lo que haga el Actual Asignatario con el nombre de dominio
googlea.cl tiene relacion con GOOGLE INC. Asi las cosas, este caso consiste en una
empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que pretende capitalizar
dicho trayectoria comercial utilizando la misma expresion para el mismo rubro. Esta
conducta viola los mas elementales principios del derecho, y concretamente traiciona los
valores que inspiraron a Jon Postel, cuando creé el sistema de administracién de nombres
de dominios, que basicamente se traducen en el principio del “fair use”. En esta linea, el
actuar del Actual Asignatario también viola el espiritu con que fue concebido y redactado
el actual reglamento chileno, cuyo pilar mas esencial consiste también en la buena fe.

El Reclamante senala que si se acepta esta situacién, se transmitira a los visitantes de
googlea.cl la sensacion de que se esta ante un sitio vinculado o amparado por GOOGLE
INC, lo que no es correcto y es totalmente alejado de la realidad. GOOGLE INC., al tomar
conciencia de esta accion, notarizé el contenido del sitio para evitar que el Actual
Asignatario, variara el contenido con posterioridad y negara el uso ilegitimo que habia
realizado.

En relacion a la Reglamentaciéon para el Funcionamiento del, Registro de Nombres del
Dominio .CL, el Reclamante hace mencién a lo sefialado en el titulo "De las Revocaciones



de Dominios", especificamente en su Articulo 22: "Sera causal de revocacion de un
nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, 0 que ella haya sido realizada de
mala fe. La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes:

a. “Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

C. “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

“La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion
sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del
dominio objetado:

a. “Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propdsito 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
0 servicio,

b. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al
titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C. “Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d. “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 del reclamante.

“Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de alguna de
las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servira para
evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de
mala fe:

a. “Que el asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o
servicios bajo ese nombre,

b. “Que el asignatario del nombre de dominio sea comunmente conocido por ese
nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion,

y



C. “Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio
("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de
confundir a los consumidores.

GOOGLE INC. considera que si se habla de legitimo interés, no cabe duda que el interés
mas legitimo lo tiene quien crea, desarrolla, registra a nivel mundial y posiciona la marca,
circunstancia que en este caso se traduce en un contundente mejor derecho sobre el
nombre de dominio googlea.cl por parte del Reclamante.

El Reclamante agrega que, dada la fama y notoriedad que posee el signo creado, usado y
adoptado por GOOGLE INC, éste se encuentra protegido por una serie de tratados
Internacionales, ratificados por el Supremo Gobierno, tales como el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto N® 425 y publicado
en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, el cual se refiere en su articulo 6 bis a la
marca famosa o notoria (0 marcas notoriamente conocidas), sefialando en él: "Los paises
de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca
de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con ésta".

Asimismo, los articulos 10 bis 'y 10 ter del mismo Convenio sefalan:

Articulo 10 bis: "1) Los paises de la Unién estan obligados asegurar a los nacionales de
los paises de la Unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye
acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en
materia industrial o comercial. 3) En particular deberan prohibirse:

a. Cualquier acto capaz de crear confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

b. ‘las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

c. ‘las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Articulo 10 ter "1) Los paises de la Unién se comprometen a asegurar a los nacionales de
los demas paises de la Unidn los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente
todos los actos previstos en los Articulos 9, 10 y 10 bis. 2) Se comprometen ademas, a
prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los
industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a
las leyes de sus paises, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas,
para la represion de los actos previstos por los Articulos 9, 10 y 10 bis, en la medida en



que la ley del pais donde la proteccion se reclama lo permita a los sindicatos y a las
asociaciones de este pais".

El Reclamante, junto con destacar que expresién “GOOGLE” corresponde a una marca
notoria y famosa registrada en numerosos paises, antes de accionar juridicamente remitio
cartas y correos electrénicos al Actual Asignatario exigiendo la devolucién del nombre de
dominio en litigio, y éste, no obstante conocer las marcas de GOOGLE INC. y sus
derechos, no emiti6 respuesta.

Nuestro pais esta empefiado en promover la innovacion, el emprendimiento, conceptos
que estan en todos los discursos de las autoridades politicas y académicas, como Unica
manera de que nuestro pais salga del subdesarrollo. Sin embargo, afiade el Reclamante,
existen estos casos de flojera empresarial e incapacidad de emprender en forma original,
en que se opta por la solucion facil: echar mano al esfuerzo de otros, olvidando que
existen principios y normas que amparan a los creadores y desarrolladores de iniciativas
empresariales que satisfacen necesidades de la comunidad. EI mundo entero esta
alineado en proteger a los innovadores y creadores como una sefnal de incentivo para que
sigan generando soluciones originales a necesidades de la sociedad. En este contexto,
para GOOGLE INC., el Actual Asignatario esta del lado de los que desincentivan y danan
a los creadores y emprendedores. El Reclamante se pregunta ¢por qué el Actual
Asignatario no inventa un producto comercial original y lo explota? Eso es lo justo, lo
legal y lo ético, y lo demas es un abuso, revela mala fe, perjudica a la empresa creadora y
dafia desde su situacion particular a la sociedad entera dando un mal ejemplo.
Afortunadamente en Chile se cuenta con un reglamento muy lucido que se anticipé a
estos escenarios, sin pensar jamas que se concretarian en forma tan perfecta como es el
caso de la apropiacion que ha hecho el Actual Asignatario del nombre de dominio
googlea.cl.

GOOGLE INC concluye solicitando que se acoja la presente demanda de revocacién del
nombre de dominio googlea.cl, ordenando al mismo tiempo su transferencia definitiva a
GOOGLE INC., con costas.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 21 de la Reglamentaciéon para el
funcionamiento del, Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitacion de esta solicitud
de revocacion se sujeta a las reglas del procedimiento de mediacioén y arbitraje;

Que mediante Oficio OF11298, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre la revocacion del referido dominio;

Que con fecha 6 de agosto de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro,
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién del procedimiento para el dia lunes 17 de agosto de
2009 a las 10:00 horas en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 17 de agosto de 2009, se efectia el comparendo fijado, al que sdlo asiste
don FERNANDO PONCE SAEZ, quien exhibe poder para representar al Reclamante,
GOOGLE INC. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios
provisionales por el arbitro para la primera audiencia. No comparece el Actual Asignatario,



10.

11.

don LEONARDO DAVID ESPINOZA PARADA vy, en consecuencia, se fijan las normas de
procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 24 de agosto de 2009, el Reclamante, GOOGLE INC., acredita la
consignacion el saldo de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocacién del
nombre de dominio googlea.cl, lo que se certifica mediante resolucién de la misma fecha;

Que con fecha 24 de agosto de 2009, don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion
del Reclamante, GOOGLE INC., ratifica su demanda de revocacién del nombre de
dominio googlea.cl, reproduciendo en su integridad la demanda de revocacion ya
acompanada con anterioridad en estos autos;

Que con fecha 11 de septiembre de 2009, se provee la ratificacion de la demanda de
revocacion del dominio googlea.cl, dandose traslado al Actual Asignatario, lo que se
notifica a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 29 de septiembre de 2009, se recibe la causa a prueba, fijandose los
siguientes puntos de prueba:

a) Caracter abusivo y/o de mala fe de la inscripcion del nombre de dominio googlea.cl
por parte del Actual Asignatario;

b)  Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio googlea.cl;

¢)  Similitud del nombre de dominio googlea.cl con marcas de productos o servicios
sobre los cuales tiene derechos el Reclamante, con un nombre de dominio del cual
es asignatario el Reclamante o con un nombre por el cual éste es conocido o
asociado;

Que con fecha 6 de octubre de 2009 don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion
del Reclamante, GOOGLE INC., acompafna documentos de prueba consistentes en lo
siguiente:

i) Copia de carta de advertencia remitida al Actual Asignatario por correo
electrénico el dia 11 de junio de 2009;

ii) Copia de correo electrénico al Actual Asignatario en que establece que se
desistiria por dinero del nombre de dominio de autos;

iii) Copia impresa del homepage de GOOGLE;

iv) Copia simple de certificacién notarial del uso que se le dio con fecha 22 de
junio de 2009 al nombre de dominio de autos, en que se acredita el uso de
mala fe que le da el Actual Asignatario al nombre de dominio;

V) Copia impresa de la pagina Web actual que aparece asociada al uso del
nombre de dominio de autos. Lo anterior acredita que el Actual Asignatario
bajé el sitio Web certificado conforme a documento indicado en el punto iv)
anterior;



vi)

vii)

viii)

xi)

xii)

xiii)

Xiv)

XV)

XVi)

XVii)

Xviii)

XiX)

XX)

XXi)

XXii)

XXiii)

Informe de marcas “GOOGLE”, registradas en Chile;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE”, en
Afganistan, Registro N° 7586;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Argelia, Registro N° 067943;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Andorra, Registro N® 22432;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Argentina, Registro N° 1838165;

Copia Australia, Registro N? 1049124;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Barbados, Registro N° 81/21474;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
mercado de BENELUX, Registro N2 0996677;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Bolivia, Registro N° 107085-C;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Botswana, Registro N BW/M/06/00009;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Brasil, Registro N° 827350961;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Brasil, Registro N® 827350970;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Brasil, Registro N° 827350988;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Bulgaria, Registro 59247;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Camboya, Registro 23202/06;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Canada, Registro TMA539,576;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
China, Registro 1451705;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en



XXiV)

XXV)

XXVi)

XXVii)

XXViii)

XXiX)

XXX)

XXXi)

XXXii)

XXXiii)

XXXiV)

XXXV)

XXXVi)

XXXVii)

XXXViii)

XXXiX)

Colombia, Registro 51165;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Costa Rica, Registro 168301;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Costa Rica, Registro 156635;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Croacia ;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Ecuador, Registro 1080-07;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Ecuador, Registro 1531-07;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Ecuador, Registro 477-07;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Ecuador, Registro 1754-07;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Egipto, Registro 181503;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Egipto, Registro 181504;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Egipto, Registro 181505;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
El Salvador, Registro 00036;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
El Salvador, Registro 00240;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
la Unién Europea, Registro 004316642;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
la Unién Europea, Registro 005263868;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Francia, Registro 063469540;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Francia, Registro 063469538;



x1)

xli)

lii)

liii)

xliv)

xlv)

xlvi)

xlvii)

xlviii)

xlix)

li)

lif)

liv)

Ivi)

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Indonesia, Registro N°® M17198;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Guatemala, Registro N® 144.460;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Guatemala, Registro N® 144.461;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Guatemala, Registro N° 144 .457;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
la Chile, Registro N° 630.388;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
la Chile, Registro N? 630.391;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Honduras, Registro N2 11.292;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Hong Kong, Registro N° 300966411;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Hong Kong, Registro N? 300703269;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Islandia;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
India, Registro N2 601118;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Iran, Registro N° 124620;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Israel, Registro N® 181632;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Israel, Registro N® 181635;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Israel, Registro N® 181637;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Israel, Registro N® 192943;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Jamaica, Registro N® 49109;



Ivii)

Iviii)

lix)

IX)

Ixi)

Ixii)

Ixiii)

IXiv)

Ixv)

Ixvi)

[xvii)

Ixviii)

IXix)

[Xx)

Ixxi)

[xxii)

Ixxiii)

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Jamaica, Registro N® 47777;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Japdn, Registro N° 4906016;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Japon, Registro N2 926052;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Japon, Registro N? 4478963;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Jordania, Registro N° 83264;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Jordania, Registro N° 83230;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Jordania, Registro N® 83275;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Jordania, Registro N° 87870;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Jordania, Registro N° 88115;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
México, Registro N° 622721;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Noruega, Registro N° 211609;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Nigeria, Registro N° 73544;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Rusia, Registro N° 320546;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Estados Unidos de América, Registro N2 2.806.075;

Copia simple del certificado de registro de la marca comercial “GOOGLE” en
Estados Unidos de América, Registro N® 2..954.071;

Copia simple de historia de Google del sitio Web de wikipedia.org;

Copia simple de certificado emitido por el sitio Web de NIC Chile que acredita
que el Actual Asignatario solicité el registro del nombre de dominio de autos
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12.

13.

en mayo de 2008, por lo que sabia perfectamente quién era GOOGLE, sus
marcas, trayectoria y posicionamiento, mas aun si empledé el sitio Web
precisamente para funciones de busqueda asociandose indebida e
ilegitimamente a GOOGLE INC.

Que con fecha 9 de octubre de 2009, se provee el escrito acompanando prueba de fecha
6 de octubre de 2009 presentado por don RODRIGO LEON URRUTIA, en representacion
del Reclamante, GOOGLE INC.;

Que con fecha 22 de octubre de 2009, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion que
es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, GOOGLE INC. estima que
sus derechos han sido gravemente afectados por la asignacion del nombre de dominio
googlea.cl a don LEONARDO DAVID ESPINOZA PARADA vy, en consecuencia, ha
solicitado la revocacion de esa inscripcién, cumpliendo con lo dispuesto en el articulo 21
de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

Que el Reclamante acompané documentos probatorios en estos autos, que no fueron
objetados por el Actual Asignatario, los cuales fueron debidamente ponderados por este
sentenciador y acreditan fehacientemente que GOOGLE INC. posee legitimos derechos
sobre la marca “GOOGLE”, ya que se trata de un signo debidamente registrado ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial chileno para distinguir productos de las clases 9,
16 y 25 como, asimismo, servicios de las clases 35, 36, 38 y 42. A su vez, mediante la
restante documentacion acompanada por el Reclamante, la cual tampoco fue objetada
por el Actual Asignatario, se acredité que la marca “GOOGLE” de propiedad de GOOGLE
INC. se encuentra ampliamente registrada a través del mundo para identificar los mismos
productos y servicios antes individualizados;

Que el dominio cuya revocacion se solicita incluye integramente la marca comercial
“GOOGLE” de propiedad del Reclamante, diferenciandose Unicamente en una letra “A”
adicional agregada al final de la expresion “GOOGLE”. Ademas, el nombre de dominio en
conflicto es casi idéntico a la parte principal de la razén social del Reclamante, GOOGLE
INC., lo que necesariamente produciria errores y confusiones entre los usuarios de
Internet y los consumidores en general.

Que, el Reclamante ya es titular también de los nombres de dominio google.com,
google.cl, checkoutgoogle.cl, googlebot.cl, googlechat.cl, googlechile.cl,
googlee.cl, googlemail.cl, googlemap.cl y googlemaps.cl, entre otros.

Que el Reclamante sefala que la marca “GOOGLE” es famosa y notoria, hecho que ha
quedado acreditado fehacientemente en estos autos, mediante la documentacién
acompanada por el Reclamante y no objetada por el Actual Asignatario. A mayor
abundamiento, este sentenciador considera que la calidad de famosa de la marca
“GOOGLE” es un hecho notorio, entendiéndose por ellos, conforme a la definicion de
Piero Calamandrei, como “aquellos hechos el conocimiento de los cuales forma parte de
la cultura normal propia de un determinado circulo social en el tiempo en que se produce
la decision”. En este sentido, es innegable que la fama y notoriedad de la marca
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“GOOGLE” va mas alla del pais de origen de la marca, extendiéndose a todos los paises de
habla inglesa y a la mayoria de los paises hispanoparlantes, de tal forma que la fama y
notoriedad de la marca mencionada ha quedado indiscutiblemente establecida.

Que es indudable que la existencia del dominio de autos a nombre de un tercero, distinto
del legitimo titular de las marcas en Chile y a través del mundo, puede generar confusion
entre los usuarios de Internet y entre los consumidores en general. En efecto, es de toda
I6gica presumir que ellos, al verse enfrentados a un sitio Web funcionando bajo el nombre
de dominio googlea.cl, creerdn que se encuentran frente al dominio de propiedad de
GOOGLE INC., y no de un tercero que en nada se vincula a la empresa que le ha dado fama
y notoriedad a la marca “GOOGLE”. Esto producird una sensaciéon de confianza que nace
como resultado del renombre y seguridad que genera la empresa del Reclamante, en
circunstancias que el usuario de Internet estaria frente a un dominio de propiedad de una
persona que no corresponde a la que él cree. A juicio de este sentenciador, esta situacion es
inaceptable, puesto que el Actual Asignatario se aprovecha de la fama, prestigio, y
reconocimiento que a lo largo de los afos ha logrado obtener GOOGLE INC., para
eventualmente atraer a usuarios de Internet incautos a su sitio Web googlea.cl, con el
consiguiente perjuicio que le provocaria tanto a los que ingresan al sitio Web engafnados,
como al Reclamante, legitimo titular de la marca “GOOGLE”.

Que este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor derecho
de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las causales de
revocacion establecidas en el Reglamento de NIC Chile.

Que de acuerdo al articulo 22 de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL, sera causal de revocacién de un nombre de dominio el que
su inscripcién sea abusiva, 0 que ella haya sido realizada de mala fe, considerandose
abusiva la inscripcion cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el Reclamante, o un nombre por
el cual el Reclamante es reconocido.

b)  Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos
con respecto del nombre de dominio, y

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Que analizandose las condiciones establecidas en la reglamentacion para que la
inscripcién de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo siguiente:

El nombre de dominio cuya revocacion se solicita es efectivamente casi idéntico a la
marca “GOOGLE”, la cual se encuentra registrada en Chile y en el extranjero por el
Reclamante. Asimismo, el nombre de dominio googlea.cl coincide con la parte méas
caracteristica de la razén social del Reclamante, GOOGLE INC.

Que, ademas, el Reclamante ha acreditado fehacientemente que la marca
“GOOGLE” de su propiedad, goza de un renombre, fama y notoriedad enorme a nivel
mundial. A mayor abundamiento, este sentenciador considera que la fama y
notoriedad de la marca comercial “GOOGLE” es un hecho notorio, por lo que la
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10.

prueba acompanada en estos autos simplemente sirve para confirmar un hecho que
no requeria de prueba alguna.

El Actual Asignatario no ha hecho valer derecho o interés legitimo alguno en estos
autos y, asimismo, este sentenciador no puede de oficio presumir que tenga
derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio en disputa,
puesto ha permanecido en rebeldia durante toda la sustanciacion de este juicio
arbitral.

Que la buena fe se presume, de manera que quien quiera demostrar lo contrario,
debera probarlo. En este caso, el Reclamante ha sefalado que el nombre de
dominio googlea.cl fue obtenido abusivamente y de mala fe. Al respecto, de los
antecedentes acompanados en estos autos por el Reclamante, y no objetados por el
Actual Asignatario, puede apreciarse que don LEONARDO DAVID ESPINOZA
PARADA estaba efectivamente usando el nombre de dominio en conflicto como un
motor de busqueda, precisamente el principal servicio que presta el Reclamante a
través de su pagina google.com, siendo la actividad que le ha dado fama vy
notoriedad a través del mundo. Por consiguiente, este sentenciador no puede mas
que concluir que el nombre del dominio googlea.cl cuya revocacién se solicita, no
es el producto del ingenio ni obra de la casualidad, m&s aun cuando en la pagina
Web googlea.cl del Actual Asignatario se sefalaba que éste operaba “usando la
mejor tecnologia de Google para ayudar al medio ambiente”. Claramente aqui no
hay cabida para alegar buena fe o que el nombre elegido para el dominio en litigio
es producto de una coincidencia, y este sentenciador no tiene duda alguna de que el
Actual Asignatario conocia la existencia de la empresa del Reclamante y de las
marcas comerciales de su propiedad, por lo que el dominio cuya revocacion se
solicita nacié viciado.

Que, por consiguiente, la mala fe es evidente en este caso, y la inscripcion del
dominio googlea.cl va en contra del espiritu de la Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y le repugna, puesto que
este sentenciador ha llegado al convencimiento de que el dominio googlea.cl de
autos fue inscrito por don LEONARDO DAVID ESPINOZA PARADA con la Unica
finalidad de inducir a los usuarios de Internet y al publico consumidor en general a
error y/o engano.

En consecuencia, y en virtud de los principios de prudencia y equidad, este sentenciador
ha llegado a la conviccién de que la conducta del Actual Asignatario de solicitar el dominio
googlea.cl, idéntico a la principal marca comercial de propiedad de GOOGLE INC., y a la
parte mas caracteristica de su razén social, corresponde a una actuacion ilegitima y
abusiva, y que el Actual Asignatario carece de derechos o intereses legitimos respecto del
nombre de dominio, registrandolo de mala fe.

SE RESUELVE:

Que se acoge la demanda de revocacién deducida por el Reclamante en contra de don
LEONARDO DAVID ESPINOZA PARADA, RUT 14.593.987-9, y se ordena revocar la
inscripcién del nombre de dominio googlea.cl, el cual debera ser transferido por NIC Chile al
Reclamante, GOOGLE INC., RUT 78.310.380-K, quien de acuerdo a lo prescrito en el inciso
final del articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, debera cumplir con los requisitos de

13



asignaciéon dentro del plazo de 30 dias, bajo apercibimiento de ser eliminado el dominio por
parte de NIC Chile.

Condénese a don LEONARDO DAVID ESPINOZA PARADA, RUT 14.593.987-9, al pago de las
costas personales y procesales vinculadas a este proceso.

Notifiguese esta sentencia a las partes por correo certificado y a NIC Chile por correo
electronico, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez

Santiago, 23 de noviembre de 2009.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO
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