Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio googleplay.cl
Oficio OF 16426

VISTOS:

1.

Que con fecha 6 de marzo de 2012, dofia KARLA MARCELA CATALAN ARDILES, solicita la
inscripcién del nombre de dominio googleplay.cl. Posteriormente, con fecha 12 de marzo de
2012, GOOGLE INC., representado en calidad de contacto administrativo por dofia PAULA
BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcién del mismo dominio googleplay.cl, quedando
asi trabado el conflicto materia de este arbitraje.

Que mediante Oficio OF16426 de fecha 18 de junio de 2012, NIC Chile designa al infrascrito
como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido dominio.

Que con fecha 18 de junio de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 27 de junio de 2012, a
las 11:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada.

Que con fecha 27 de junio de 2012, se efectla el comparendo fijado para ese dia, al que
solamente asiste don NICOLAS TOMIC PASCAL, quien exhibe poder para representar al
Segundo Solicitante, GOOGLE INC. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado
como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste la Primera Solicitante, dofia KARLA
MARCELA CATALAN ARDILES, por lo que se fijan las normas de procedimiento.

Que con fecha 3 de julio de 2012, el Segundo Solicitante, GOOGLE INC., consigno6 el saldo
de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resoluciéon de
fecha 7 de agosto de 2012.

Que con fecha 12 de julio de 2012, don ALFREDO MONTANER LEWIN, en representacion
del Segundo Solicitante, GOOGLE INC., presenta su demanda de asignacién del dominio
googleplay.cl, argumentando que GOOGLE INC. tiene sus origenes en 1995, a partir de
una revolucionaria idea de dos jévenes estudiantes, LARRY PAGE y SERGEY BRIN, de 24
y 23 afos respectivamente, quienes en esa época se encontraban realizando un doctorado
en Ciencias de la Computacion impartido por la Universidad de Stanford, Estados Unidos.
Ambos crearon el buscador “GOOGLE”, el motor de busqueda en Internet mas famoso y
utilizado en el mundo, expresion cuya fama y reconocimiento es un hecho publico y notorio.
Hoy, a tan sélo 10 afos de su creacion, GOOGLE INC. es una de las empresas mas
grandes del mundo, con aproximadamente 20 mil trabajadores, generando ingresos
cercanos a los USD $ 18 mil millones anuales.

El Segundo Solicitante sefala que la marca “GOOGLE” de su propiedad ha sido reconocida
y premiada como la “Mejor Marca Mundial’ (Global Brand Value), superando su valor
estimado de USD $100 billones, muy por sobre otras marcas de renombre mundial, como lo
son “COCA-COLA” y “MICROSOFT”. Lo anterior, no es sino la consecuencia del
posicionamiento de la marca “GOOGLE” para distinguir e identificar una serie de productos y
servicios, principalmente el motor de busqueda de Internet del mismo nombre. Actualmente,
“GOOGLE” goza del prestigio internacional de ser el buscador mas importante del mundo:
un servicio gratuito facil de utilizar que permite encontrar en una fraccién de segundo,
resultados de una informaciéon requerida. Indica que sélo a titulo ilustrativo, el buscador
“GOOGLE” recibe mas de 1000 peticiones de blsqueda cada segundo.



GOOGLE INC. dice que “GOOGLE” no solo designa la herramienta de buscador. También
comprende otros importantes productos y servicios que todos los usuarios de Internet en el
mundo faciimente identifican. Estas herramientas comprenden el servicio de correo
electrénico “GMAIL”, el servicio de red social “GOOGLE PLUS”, el servicio de mapas
“GOOGLE MAPS”, el servicio de publicidad “GOOGLE ADWORDS” y sus servicio de tienda
online “GOOGLE PLAY”.

El Segundo Solicitante sefala que “GOOGLE PLAY”, antes llamado “ANDROID MARKET”,
es una tienda en linea de software, libros, juegos y peliculas desarrollada por GOOGLE INC.
para los dispositivos ANDROID. Su formato en los diversos dispositivos corresponde a una
aplicacion preinstalada en todos los productos con el sistema operativo ANDROID, y que
permite a los usuarios buscar y descargar aplicaciones publicadas por GOOGLE, o terceros
desarrolladores, alojadas en “GOOGLE PLAY”. Los usuarios también pueden buscar,
adquirir y obtener informacion sobre todas las aplicaciones, software, libros y peliculas
disponibles en “GOOGLE PLAY”, no solo a partir de la aplicacién instalada en sus
dispositivos méviles, sino que también a través de la pagina Web oficial de GOOGLE INC.
ubicada en https://play.google.com. En enero de 2012, “GOOGLE PLAY” disponia de mas
de 500.000 aplicaciones, manteniendo desde su lanzamiento un acelerado crecimiento.

La gran novedad que aporta “GOOGLE PLAY” hace referencia a los desarrolladores: éstos
son capaces de crear su contenido en un servicio abierto de GOOGLE que ofrece una
retroalimentacion y sistema de calificacion similar a la de YOUTUBE. Los desarrolladores
tienen un entorno abierto y sin obstaculos para hacer su contenido disponible a todos los
usuarios de ANDROID en “GOOGLE PLAY”.

Como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, el Segundo
Solicitante ha registrado la expresion distintiva de su razén social y su servicio de tienda
online, esto es, “GOOGLE”. De este modo, la marca “GOOGLE” se encuentra amparada en
Chile por los siguientes registros marcarios:

“GOOGLE” Registro N® 751.896, para distinguir servicios de la clase 35.
“GOOGLE” Registro N® 781.358, para distinguir servicios de la clase 36.
“GOOGLE” Registro N® 781.359, para distinguir servicios de la clase 38.
“GOOGLE” Registro N2 943.191, para distinguir productos de la clase 9.
“GOOGLE” Registro N® 751.856, para distinguir productos de la clase 16 y 25.
“GOOGLE” Registro N°® 765.172, para distinguir productos de la clase 9.
“GOOGLE” Registro N® 765.173, para distinguir servicios de la clase 42.
“GOOGLE” Registro N2 944,118, para distinguir productos de la clase 3 y 20.

Adicionalmente, GOOGLE INC. es titular de una serie de registros y solicitudes en el
extranjero para las expresiones “GOOGLE” y “GOOGLE PLAY”, esta ultima idéntica al
dominio en disputa, entre las cuales podemos destacar las siguientes:

“GOOGLE PLAY” Solicitud N? 85563165, para distinguir productos en la clase 9

y servicios en las clases 35 y 42 en los Estados Unidos de América.

. “GOOGLE PLAY” Solicitud N°? 85560994, para distinguir productos en la clase 9
y servicios en las clases 35 y 42 en los Estados Unidos de América.

. “GOOGLE” Registro N® 3570103, para distinguir servicios en la clase 36 en los
Estados Unidos de América.

o “GOOGLE” Registro N? 3140793, para distinguir productos en las clases 9, 11,

16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en las clases 35, 38, y 42 en los Estados Unidos

de América.



o “GOOGLE” Registro N? 2954071, para distinguir productos en las clases 9, 11,
12, 16, 18, 21, 25, 28 y servicios en la clase 35 en los Estados Unidos de
América.

o “GOOGLE” Registro N 005263868, para distinguir servicios en la clase 36 en la
Unién Europea.

o “GOOGLE” Registro N? 004316642, para distinguir productos en las clases 16,
25 y 35 en la Unién Europea.

El Segundo Solicitante indica que los referidos registros y solicitudes son una muestra de
gue GOOGLE INC. es la legitima creadora de la expresién “GOOGLE PLAY” para distinguir
e identificar sus servicios de tienda virtual en Internet, hecho notorio y publicamente
conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los
usuarios de Internet, asi como el publico en general, asocien a GOOGLE INC. con dicha
expresién. En sintesis, la expresién “GOOGLE PLAY” es una marca creada, promocionada y
profusamente utilizada por el Segundo Solicitante en todo el mundo, por lo que su uso o
aprovechamiento por parte de un tercero le causara un grave perjuicio.

GOOGLE INC. agrega que es reconocida y logica la actitud de los usuarios de Internet de
ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario
asociara inmediatamente el nombre de dominio googleplay.cl a un sitio de Internet con
informacion relativa al Segundo Solicitante, y su reconocido servicio “GOOGLE PLAY”. Esto
ultimo, debido a que el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre de la reconocida
tienda virtual de GOOGLE INC., ademés de encontrase reproducidas en él sus marcas
registradas y su nombre comercial, sin la incorporacion de elemento diferenciador alguno.

Para reforzar lo anterior, especialmente la asociacién en Internet de la expresién “GOOGLE
PLAY" con GOOGLE INC., el Segundo Solicitante dice que debe considerarse que ya
cuenta con un nombre de dominio idéntico para dicha expresién, a saber googleplay.com.
Por consiguiente, estima que la Primera Solicitante de autos se limité6 a pedir el nombre de
dominio de GOOGLE INC. en extensién .CL, cambio que no confiere distintividad alguna, al
punto que deja en evidencia la intencion positiva de causar engafio con que ha actuado
dofia KARLA MARCELA CATALAN ARDILES.

Ademas, GOOGLE INC. ya es titular de nombres de dominio para la expresion GOOGLE en
casi todos los paises del mundo, a saber:

google.cl
google.com
google.es
google.pe
google.fr
google.it
google.nl
google.pt

El Segundo Solicitante considera que estos nombres de dominio son sélo una muestra mas
del mejor derecho que asiste a GOOGLE INC. respecto del dominio en disputa, toda vez que
incorporan integramente la expresion “GOOGLE”, idéntica a la del dominio en disputa, a su
nombre comercial, su razoén social y a sus marcas comerciales, que le otorgan derechos
exclusivos y excluyentes respecto de la misma.

GOOGLE INC. reitera que el dominio googleplay.cl solicitado, es idéntico al nombre de la
famosa tienda virtual de su propiedad. Como se observa, dofia KARLA MARCELA



CATALAN ARDILES procedi6 a solicitar como nombre de dominio la expresién “GOOGLE
PLAY”, sin incorporar elemento diferenciador alguno respecto del nombre de la tienda del
Segundo Solicitante, sus nombres de dominio, su nombre comercial, su razén social, sus
solicitudes y registros de marcas. Por el contrario, el Segundo Solicitante sostiene que este
dominio se vincula en forma inmediata con GOOGLE, induciendo a error y confusion a los
usuarios de Internet y consumidores en general, que podrian llegar a creer que se trata de
un sitio Web en el que se difunde e informa acerca de la famosa tienda en linea GOOGLE
PLAY para nuestro pais.

Para el Segundo Solicitante, resulta obvio que cualquier usuario de Internet enfrentado al
dominio googleplay.cl se vera inducido a engafo, mas aun considerando que, como se
expondra y consta de los documentos que acompana, GOOGLE INC. y su tienda GOOGLE
PLAY cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.

GOOGLE INC. dice que es un hecho publico y notorio que la expresion “GOOGLE” se utiliza
profusamente en el mercado virtual y real, y que goza de fama y notoriedad a nivel mundial.
Anade que esta expresion tiene la particularidad que ella corresponde a su razén social, a
sus reconocidas marcas registradas en Chile y en el extranjero y al servicio de biusqueda de
informacion en Internet mas utilizado y famoso del mundo.

El Segundo Solicitante sefala que es importante precisar que GOOGLE INC. es la legitima
creadora y titular de las marcas “GOOGLE” y de los nombres de dominio GOOGLE
registrados en casi todos los paises del orbe, ademas de ser la creadora y duefa de la
reconocida tienda virtual de aplicaciones, software, libros y peliculas “GOOGLE PLAY”.

GOOGLE INC. afirma que la fama y notoriedad de la expresiéon “GOOGLE” es practicamente
idéntica a la de la misma Internet, desplazando a segundos planos a sus mas cercanos
competidores, no obstante tener apenas una década de existencia. En efecto, una vez que
GOOGLE ingresé al mercado como nuevo buscador de informacién en Internet, rapidamente
pasé a liderar las busquedas diarias realizadas en la Web, batiendo todo tipo de récords en
sus primeros anos de actividad.

Sin perjuicio de la claridad que el Segundo Solicitante estima existe en cuanto al legitimo
duefio y creador de las expresiones “GOOGLE” y “GOOGLE PLAY”, considera importante
resaltar que GOOGLE INC. utiliza a nivel mundial estas expresiones, no sélo en Internet,
donde actualmente es lider indiscutido en las actividades en las cuales se desempefia, sino
que también en el mercado real.

GOOGLE INC. indica que la Primera Solicitante procedié a pedir el nombre de dominio
googleplay.cl que es idéntico al nombre de la tienda online mas importante a nivel mundial
y que, ademas, reproduce las marcas “GOOGLE” registradas en todos los paises del
mundo, sus dominios y razon social, sin incorporar ningin elemento diferenciador. Indica
que resulta evidente que este nombre de dominio es confundible con el Segundo Solicitante
y su tienda virtual que ofrece a través de Internet, o que implica un serio riesgo de error y
confusién en los usuarios, que ciertamente asociaran el dominio en disputa con GOOGLE
INC. Ahade que esto no hace mas que corroborar la intencién de dofia KARLA MARCELA
CATALAN ARDILES en orden a utilizar, sin derecho alguno que la legitime, la expresién con
la cual se identifica al Segundo Solicitante y su tienda.

El Segundo Solicitante hace presente que la funcion bésica de todo nombre de dominio es
aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de
Internet, funcién que en caso de ser otorgado el dominio en disputa a la Primera Solicitante
de autos, no se estaria cumpliendo. Sostiene que los usuarios de Internet, enfrentados al
dominio googleplay.cl, pensaran con toda logica y razdn que éste contiene informacion



sobre la reconocida tienda que GOOGLE INC. ofrece a través de Internet, lo que
evidentemente no es asi, al no existir relacion alguna entre el Segundo Solicitante y dofa
KARLA MARCELA CATALAN ARDILES.

Para reforzar lo anterior, GOOGLE INC. dice que basta efectuar la siguiente comparacién, la
cual grafica claramente la confusiébn que se producird en los consumidores, la cual es
elocuente y no merece mayores comentarios:

GOOGLE PLAY (solicitud de marca del Segundo Solicitante)
GOOGLEPLAY.CL (nombre de dominio en disputa)
GOOGLEPLAY.COM  (nombre de dominio del Segundo Solicitante)
GOOGLE PLAY (nombre de la tienda virtual del Segundo Solicitante)

El Segundo Solicitante agrega que es importante sefialar que el articulo 14 del Reglamento
dispone expresamente que “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos
por terceros”.

A su turno, GOOGLE INC. afirma que en la sentencia recaida en el juicio por el nombre de
dominio promain.cl, se concluyd que se procedia a asignar el nombre de dominio en disputa
a: “..la parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios
preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio
en disputa.”’Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la ldgica, los
usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio googleplay.cl, concluiran razonablemente
gue éste corresponde precisamente al Segundo Solicitante y su reconocida tienda virtual, o
bien que cuenta con la autorizacién de GOOGLE INC. para su uso, cuestion que sefala que
no ocurre en la especie, y que evidentemente causard un grave perjuicio al Segundo
Solicitante.

En razén de lo anterior, el Segundo Solicitante estima que corresponde rechazar la solicitud
de dofa KARLA MARCELA CATALAN ARDILES respecto del nombre del dominio
googleplay.cl, ya que de lo contrario se permitira que un tercero haga uso de una marca
comercial que estd debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida a nivel
nacional e internacional por los usuarios de Internet y pablico general, lo que llevaria a una
inevitable confusion de los mismos. Al respecto, afiade que la buena fe es uno de los pilares
fundamentales de todo nuestro ordenamiento juridico, ademas de ser uno de los principios
aplicables a la resolucién de conflictos de nombres de dominio, por lo que no puede dejar
de considerarse para la resolucién de conflictos de esta naturaleza. Argumenta ademas que
la mala fe de la Primera Solicitante queda en evidencia al haber solicitado como nombre de
dominio una expresion idéntica al nombre de la internacionalmente reconocida tienda virtual
de GOOGLE INC., lo cual sélo obedece a la intencién de dona KARLA MARCELA CATALAN
ARDILES de obtener un beneficio improcedente del error en que pueden incurrir los usuarios
al intentar ingresar a la famosa tienda virtual del Segundo Solicitante.

Como consecuencia de lo anterior, el Segundo Solicitante dice que el registro del dominio
googleplay.cl a nombre de un tercero no solamente le causa un grave perjuicio a él y sus
intereses sino que, ademas, se induce a error y confusion a los usuarios de Internet,
contrariando el espiritu general de la normativa que regula la Propiedad Industrial.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de
interconexion mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los Ultimos afos a una
serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos ha tenido relacion con los



denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas,
el nombre de dominio consiste en una “direccion electronica” o bien una “denominaciéon” por
medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para
de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion ofrece,
tales como paginas Web, correo electrénico, conversaciones instantaneas, etc. El concepto
de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet,
de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, “TOYOTA”, “DELL” o
“MCDONALD’S”, efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o empresa. De lo
contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en
un instrumento confuso, caodtico y de escaso valor comercial.

Aln cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos
privilegios distintos, agrega el Segundo Solicitante, se ha de reconocer que ambos
comparten un sinniumero de aspectos, caracteristicas y propésitos de tal entidad que es
posible afirmar que los nombres de dominio, ademas de la funcién técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios
que se ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o
confusion con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Ademas, es posible agregar que
los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a
los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la
marca de que se trate. En este sentido, sefiala también que en el derecho comparado, y por
cierto en los Ultimos afos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y logica relacién entre los nombres de dominio y las marcas
comerciales.

El Segundo Solicitante indica que los conflictos por asignaciéon de nombres de dominio
deben ser resueltos, entre otros criterios, en atencién a la titularidad de registros marcarios
para el signo pedido como nombre de dominio. Al respecto, GOOGLE INC. sefiala contar
con registros marcarios para el signo “GOOGLE” alrededor del mundo y solicitudes de marca
para el signo “GOOGLE PLAY”. Por lo tanto, y segln lo sefialado, le resulta evidente que el
nombre de dominio googleplay.cl en conflicto es de gran interés para GOOGLE INC., toda
vez que es un hecho publico y notorio que dicha expresién se encuentra asociada por los
usuarios de Internet y consumidores al Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante reitera que el proposito de los nombres de dominio es la identificacion
adecuada de su titular y, como légica consecuencia, de los productos y servicios que se
transan en el mercado virtual de la red Internet. A su vez, el objetivo final de una marca
comercial es precisamente el anterior, esto es, la distincion por medio de un signo distintivo,
del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, sefiala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afio 2000, entrd
en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la
resolucion de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para
el signo en cuestién. En efecto, en su titulo preliminar, dicha normativa sefala que se
consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:
letra a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de
productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.” Agrega
GOOGLE INC. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunién de comunidades participantes en Internet de
mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios,
proveedores, etc.



También deben tenerse presente los criterios de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final de la OMPI, asi como las
opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel
Views on Selected UDRP Questions), que establecen que en el procedimiento de revocacion
de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio
sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no
tenga derechos o intereses legitimos sobre él, 0 cuando se ha registrado el dominio de mala
fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del referido Reglamento, en su
primer parrafo, letra a), el cual sefala que la inscripcion de un nombre de dominio se
considerard abusiva, entre otras condiciones, si es “idéntico o engafosamente 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.” Al respecto, GOOGLE INC. hace presente que en
el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a la Primera Solicitante, se estaria
produciendo una seria dilucion de la reconocida marca “GOOGLE”, ademas de inducir
claramente a error a los usuarios que podrian llegar a asociar la marca del Segundo
Solicitante con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, se
procedio Unica y exclusivamente a tomar el nombre de la tienda virtual de GOOGLE INC., sin
agregar elemento diferenciador alguno.

En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas
comerciales, es un hecho universalmente aceptado y, por tanto, corresponde su aplicacién a
la resolucién del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante
en este caso, dado que el Segundo Solicitante es titular de las famosas marcas comerciales
“GOOGLE” y “GOOGLE PLAY”. Incluso mas, en el caso de autos, debe considerarse que la
marca “GOOGLE”, corresponde a una marca creada y utilizada por GOOGLE INC. en
Internet, la cual goza de fama y notoriedad en el mercado mundial.

Otro de los criterios a considerar es que la expresion “GOOGLE PLAY” corresponde a un
signo creado y utilizado legitimamente por GOOGLE INC. Por lo mismo, resulta de toda
l6gica y justicia que quien ha creado una denominacién pueda ampararla y protegerla de
terceros que se pretenden aprovechar de ella. El Segundo Solicitante sefala haber invertido
grandes sumas de dinero en investigacién, tecnologia, infraestructura y otra serie de bienes
tangibles, sin perjuicio de lo cual, el nombre con el cual son conocidos sus servicios
constituye uno de sus activos mas importantes.

Anade el Segundo Solicitante que es aplicable el criterio de la notoriedad del signo pedido,
ya que dicha teoria postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le
ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. De acuerdo a lo expuesto, de la
aplicacion de este criterio resulta forzoso concluir que es GOOGLE INC. quien tiene el mejor
derecho sobre el nombre de dominio googleplay.cl, toda vez que dicha expresién
corresponde al nombre de su famosa tienda virtual de aplicaciones, peliculas y libros. Por lo
tanto, como resulta obvio, ha sido GOOGLE INC., quien le ha conferido reconocimiento,
notoriedad y prestigio a nivel mundial a este signo. Lo anterior es un hecho publico y notorio,
sin perjuicio de lo cual el Segundo Solicitante acompafa una serie de documentos
probatorios que indica dan cuenta de ello.

El Segundo Solicitante cita ademas el criterio del mejor derecho por el uso empresarial
legitimo, el cual se refiere a que tendra un mejor derecho sobre el nombre de dominio
indicativo de algun producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos
0 servicios. Estima que es sabido que el nombre de dominio pedido se vincula



inmediatamente con el Segundo Solicitante y con los servicios que presta, ya que “GOOGLE
PLAY” El Segundo Solicitante cita ademds el criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, el cual se refiere a que tendrd un mejor derecho sobre el nombre de
dominio indicativo de algun producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos
productos o servicios. es un famoso servicio creado y ofrecido por el Segundo Solicitante y
uno de los més importante a nivel mundial de tiendas virtuales de aplicaciones.

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la Identidad, el
cual establece que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o
entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al
mismo. En razén de lo anterior, dice que el nombre de dominio en conflicto debe ser
asignado a GOOGLE INC., pues es idéntico al nombre de su famosa tienda virtual, respecto
de la cual es legitima disefiadora, creadora y administradora, sin que en nada tenga que ver,
haya intervenido o colaborado dofia KARLA MARCELA CATALAN ARDILES. Por ultimo, el
Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia
nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio
vifiasdelmaipo.cl, en el cual se sefala: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre de
dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacion con el mismo..”

Otro elemento a considerar, segun el Segundo Solicitante, es que la expresion “GOOGLE
PLAY” que identifica a la tienda virtual de su propiedad se utiliza efectivamente en Internet.
En efecto, al ingresar al sitio googleplay.com, se podrd apreciar que éste se encuentra
activo y que se redirige a la pagina oficial de GOOGLE INC. ubicada en google.com,
pudiendo a través de él acceder a todos los productos de la reconocida tienda GOOGLE
PLAY. Ademas, al ingresar al sitio google.cl, e ingresar como patron de busqueda la
expresion “GOOGLE PLAY” se podra apreciar que todos los resultados aluden al Segundo
Solicitante.

En vista de lo anterior cabe preguntarse: si el buscador mas famoso del mundo asocia la
expresiéon “GOOGLE PLAY” con GOOGLE INC., ;por qué los usuarios de Internet no
debieran hacer lo mismo? Asi las cosas, el Segundo Solicitante sostiene que los usuarios
de Internet, al enfrentarse al dominio googleplay.cl, claramente lo relacionaran con
GOOGLE INC.

Ademas, el Segundo Solicitante sefiala que también es aplicable a este caso el Convenio de
Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley.
En especial, cita lo dispuesto en el articulo 6 bis, el cual establece que: “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, imitacién 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. Ocurrira
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.” GOOGLE
INC. senala que esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de
“GOOGLE”, han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Unién, toda vez
gue de su explotacién no autorizada se deriva, por un lado, en la dilucién del poder distintivo
intrinseco de dichas marcas y por el otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena
para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacion de dicha
notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y
notoria.



GOOGLE INC. sefiala que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los
usuarios de Internet asociaran dicho nombre a él, o deduciran légicamente que se trata de
un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y causando confusion. Ademas, anade el
Segundo Solicitante, el el articulo 10 bis del Convenio de Paris, sobre competencia desleal,
que prescribe lo siguiente:

1) “Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de
la Unidn 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 una 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.”

El Segundo Solicitante reitera que es evidente la confusién que se produciria de otorgarse el
nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el holding, ya que
la expresién “GOOGLE PLAY” se asocia directamente con GOOGLE INC.

Por otro lado, el Segundo Solicitante manifiesta que también es aplicable a este caso la Ley
N¢ 20.169 sobre Competencia Desleal, la cual enumera en su articulo 4 aquellos actos que
seran considerados como constitutivos de conductas de competencia desleal, enumeracion
gue no reviste el caracter de taxativo. En este sentido, la letra a) de dicho articulo sefala
expresamente que “se considera un acto de competencia desleal:

“a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacion ajena, induciendo a
confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o
establecimientos con los de un tercero”.

En el caso de autos, afirma que resulta evidente que la conducta de dofia KARLA MARCELA
CATALAN ARDILES se enmarca precisamente dentro de una conducta tendiente a
aprovecharse indebidamente y sin autorizacién de la reputacion y prestigio de GOOGLE
INC. y su servicio de tienda virtual. Sostiene que dicha conducta causa un grave perjuicio al
Segundo Solicitante, el cual solo es reparable con la asignacién del dominio en disputa y la
correspondiente condenacién en costas de la Primera Solicitante.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes
validamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de
NIC Chile, en cuanto a su formalizacién y a los plazos de interposicién de las mismas, sélo
cabe abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres
de dominio, los que concluyen necesariamente, en el mejor derecho de GOOGLE INC. sobre
el signo en disputa.



Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de
dominio son la herramienta que permitird4 continuar con el creciente y explosivo desarrollo de
Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la
asignaciéon del dominio googleplay.cl a la Primera Solicitante, constituiria una causal de
error y confusién en el publico usuario y consumidor. Agrega que dicho efecto no se condice
con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la
OMPI, la Reglamentacién de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de
propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y
favorables proyecciones del comercio electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacioén del dominio de autos sea fundamental para los intereses de GOOGLE INC.

Que por resolucion de fecha 7 de agosto de 2012, se provee el escrito presentado con fecha
3 de julio de 2012 por don ALFREDO MONTANER LEWIN, en representacion del Segundo
Solicitante, GOOGLE INC. y se da traslado a la Primera Solicitante de la demanda arbitral
correspondiente, lo que se notifica por correo electrénico.

Que con fecha 17 de agosto de 2012, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién que es
notificada a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren.

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile sefiala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidbn no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30 dias
corridos contados desde la publicacién de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en
tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen
conocimiento vy, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para
ese nombre de dominio.

Que en el presente juicio arbitral, tnicamente el Segundo Solicitante, GOOGLE INC., ha
invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legitimos derechos sobre el nombre de
dominio en conflicto.

Que la Primera Solicitante, doia KARLA MARCELA CATALAN ARDILES, no ha hecho valer
argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestion.

Que el Segundo Solicitante, GOOGLE INC., acompafi6 documentos probatorios en estos
autos, que no fueron objetados por la Primera Solicitante, 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 3, 9, 16, 20 y 25 como, asimismo, servicios de las clases 35, 36, 38 y 42.
Ademés, el Segundo Solicitante ha acreditado ser titular de registros y solicitudes en el
extranjero para las expresiones “GOOGLE” y “GOOGLE PLAY”, a saber, “GOOGLE PLAY”
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10.

11.

Solicitud N? 85563165, para distinguir productos en la clase 9 y servicios en las clases 35 y
42 en Estados Unidos; Solicitud N2 85560994, para distinguir productos en la clase 9 y
servicios en las clases 35 y 42 en Estados Unidos; “GOOGLE” Registro N 3570103, para
distinguir servicios en la clase 36 en Estados Unidos; “GOOGLE” Registro N2 3140793, para
distinguir productos en las clases 9, 11, 16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en las clases 35, 38, y
42 en Estados Unidos; “GOOGLE” Registro N® 2954071, para distinguir productos en las
clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28 y servicios en la clase 35 en Estados Unidos; “GOOGLE”
Registro N? 005263868, para distinguir servicios en la clase 36 en la Unién Europea y
“GOOGLE” Registro N° 004316642, para distinguir productos en las clases 16,25y 35 en la
Unién Europea.

Que GOOGLE INC. ha acreditado también ser asignatario de los dominios gTLD
googleplay.com y google.com, ademas de los ccTLD google.cl, google.es, google.pe,
google.fr, google.it, google.nl y google.pt.

Que el Segundo Solicitante sefiala que la marca “GOOGLE” es famosa y notoria, hecho que
ha quedado acreditado fehacientemente en estos autos, mediante la documentacion
acompafnada por GOOGLE INC. y no objetada por la Primera Solicitante. A mayor
abundamiento, este sentenciador considera que la calidad de famosa de la marca
“GOOGLE” es un hecho notorio, entendiéndose por eso, conforme a la definicién 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 “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 GOOGLE INC. indica que “GOOGLE PLAY”, antes llamado “ANDROID MARKET”, es
una tienda en linea de software, libros, juegos y peliculas desarrollada por él para los
dispositivos ANDROID. Su formato en los diversos dispositivos corresponde a una aplicacion
preinstalada en todos los productos con el sistema operativo ANDROID, y que permite a los
usuarios buscar y descargar aplicaciones publicadas por el Segundo Solicitante, o terceros
desarrolladores, alojadas en “GOOGLE PLAY”. Los usuarios también pueden buscar,
adquirir y obtener informacion sobre todas las aplicaciones, software, libros y peliculas
disponibles en “GOOGLE PLAY”, no sélo a partir de la aplicacién instalada en sus
dispositivos moviles, sino que también a través de la pagina Web oficial de GOOGLE INC.
En enero de 2012, “GOOGLE PLAY” disponia de mas de 500.000 aplicaciones,
manteniendo desde su lanzamiento un acelerado crecimiento.

Que a juicio de este sentenciador, el hecho que la Primera Solicitante haya pedido el nombre
de dominio de autos, no corresponde a una mera coincidencia, puesto que de una somera
visita a la pagina Web googleplay.cl que tiene activa dona KARLA MARCELA CATALAN
ARDILES, queda de manifiesto que conocia plenamente de la existencia del servicio
“GOOGLE PLAY” prestado por el Segundo Solicitante

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 légica
presumir que ellos, al verse enfrentados a un sitio Web funcionando bajo el nombre de
dominio googleplay.cl, creeran 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 producirda una sensacién de confianza que nace como
resultado del renombre y seguridad que genera la empresa del Segundo Solicitante, en
circunstancias que el usuario de Internet estaria frente a un dominio de propiedad de una
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14.

persona que no corresponde a la que él cree. A juicio de este sentenciador, esta situacion es
inaceptable, puesto que al tener actualmente activado el sitio Web que opera bajo el dominio en
conflicto, la Primera Solicitante se aprovecha de la fama, prestigio, y reconocimiento que a lo
largo de los afios ha logrado obtener GOOGLE INC., para eventualmente atraer a usuarios de
Internet incautos a su sitio Web googleplay.cl, con el consiguiente perjuicio que le provocaria
tanto a los que ingresan al sitio Web engafnados, como al Segundo Solicitante, legitimo titular de
la marca “GOOGLE”.

Que, por consiguiente, la inscripcion por parte de dofia KARLA MARCELA CATALAN
ARDILES del dominio googleplay.cl va en contra del espiritu de la Reglamentacion 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 googleplay.cl de autos fue
inscrito por la Primera Solicitante con la Unica finalidad de inducir a los usuarios de Internet y
al publico consumidor en general a error y/o engano.

Que por el mero hecho de que dofia KARLA MARCELA CATALAN ARDILES haya solicitado
primero el nombre de dominio googleplay.cl no es suficiente ya que, a lo menos, ésta debio
haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentacion alguna, no
puede presumirse que tenga derecho o legitimo interés alguno sobre el nombre de dominio
en conflicto.

Que, en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por GOOGLE INC., asi como la
falta de ellos por parte de dofia KARLA MARCELA CATALAN ARDILES vy, en especial,
atendidos los principios de prudencia y equidad, es que este arbitro ha llegado a la
conviccion de que la Primera Solicitante carece de derechos o intereses legitimos respecto
del nombre de dominio googleplay.cl y que al Segundo Solicitante le asiste un mejor
derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio googleplay.cl al Segundo Solicitante, GOOGLE INC.

Condénese a dofia KARLA MARCELA CATALAN ARDILES, RUT 17.388.788-4, al pago de las
costas personales y procesales vinculadas a este proceso.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Santiago, 27 de agosto de 2012.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO
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