FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
microsoftsilverlight.cl

—ROL 13.175 -

Santiago, 18 de marzo de 2011

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 13.175 de fecha 15 de noviembre del 2.010, el Departamento
de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al suscrito
la designaciéon como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de
asignacion del nombre de dominio < microsoftsilverlight.cl >.

SEGUNDO: Que, el suscrito acept6 el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
jurd desempeiiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electronico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer
solicitante GUSTAVO EDUARDO INZUNZA ROJAS, Rut 13.934.156-2; Los Damascos
7531, Villa Casa Oeste, Cerrillos, Santiago y como segundo solicitante MICROSOFT
CORPORATION, representado por SILVA Y COMPANIA PATENTES Y MARCAS
LIMITADA Rut 78.310.380-K, Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 16 de noviembre de 2010, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se cit6 a las partes a una audiencia para convenir las
reglas de procedimiento, para el dia miércoles 24 de noviembre de 2011, a las 09.30 horas
en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 24 de noviembre de 2011, se llevo a cabo la referida audiencia
con la presencia de : don Gustavo Inzunza, primer solicitante, el que comparece por si; en
representacion del segundo solicitante dofia Maria José Arancibia y del sefior Juez Arbitro,
no hubo conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 25 de noviembre de 2010, este tribunal arbitral declard abierto el
periodo de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el
dia jueves 10 de diciembre de 2010.

SEPTIMO: Que, con fecha 09 de diciembre de 2.010, don Rodrigo Leon Urrutia, en
representacion del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que la internet en su regulacion y evolucion ha resultado incierta y erratica,
constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta
nueva realidad con los principios generales del derecho. Al respecto la doctrina nacional
sefiala que la internet es un fendmeno econdémico, un fendémeno psicoldgico pero que en
definitiva “no es un fendmeno juridico”, queriendo decir con esto, que la internet no es, o
no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino por el
contrario como una actividad humana mads, debe dar cuenta de los principios legales
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esenciales que regulan el actuar econdémico humano como lo son el fomento de la iniciativa
individual.

En esta evolucion legal, uno de los principios fundamentales del derecho econdmico tiene
que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su
trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y
emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccion del bien
comun. Esta disquisicion, que apela a los principios basicos del derecho econdmico, resulta
esencial para entender la pretension de su mandante, y se traduce en una firme y radical
llamado a que una realidad como la internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de
deficiencias en la concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios
esenciales del actuar econdémico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de la
personas en la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser
amparados.

Solicita que este caso sea evaluado mas alld de la tentacion de aplicar simplistamente el
principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda
injusticia, y da una mala sefial a los actores econdmicos. En efecto, afortunadamente los
criterios que estan aplicando los arbitros de internet en el mundo entero, se han ido
refinando, de manera que estos jueces han ido mas alla del miope criterio inicial “first come
first served”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y
de la tesis del "mejor derecho". Asi, esta concepcion impuesta desde el horizonte de los
ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y su mandante solicita
encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral,
de manera que el Sefior Arbitro, no sea victima de la trampa “first to file” que
originalmente mal ilumind la solucion de este tipo de conflictos, generando fallos que
analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijuridicos.

b) Que para comprender la legitimidad de la pretension de su mandante, resulta
fundamental sefialar que MICROSOFT CORPORATION es una destacada, famosisima y
ampliamente posicionada macro empresa tecnoldgica creadora del software WINDOWS y
OFFICE entre otros, constituyendo ademds una de las marcas mas conocidas a nivel
mundial.

La empresa Microsoft comienza el 4 de abril de 1975, cuando fue fundada por Bill Gates y
Paul Allen en Estados Unidos de América.

Actualmente, Microsoft tiene mas de 80 mil empleados en 102 paises y se encuentra dentro
de las 3 empresas mundiales mas importantes del plantea.

¢) Que, en cuanto al origen de Microsoft Silverlight, éste se remonta a 2007, cuando se
lanza por Microsoft Silverlight, es una implementacion multiplataforma de .NET
Framework que se puede ejecutar en distintos exploradores para crear y proporcionar la
nueva generacion de experiencias multimedia y aplicaciones interactivas enriquecidas para
la Web. Silverlight unifica las funciones del servidor, la Web y el escritorio, del codigo
administrado y de los lenguajes dindmicos, de la programacion declarativa y la tradicional,
asi como la eficacia de Windows Presentation Foundation (WPF). Silverlight permite crear
aplicaciones de vanguardia con las siguientes caracteristicas. Es una tecnologia
multiplataforma que se ejecuta en varios exploradores. Se ejecuta en todos los exploradores
web conocidos, como Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari y Google
Chrome, asi como en Microsoft Windows y Apple Mac OS X. Es una descarga pequefia
que se instala en pocos segundos. Transmite los contenidos de audio y video por
secuencias. Ajusta el contenido de video a todo tipo de calidades, desde dispositivos
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moviles hasta exploradores de escritorio y modos de video HDTV de 720p. Incluye
graficos atractivos que los usuarios pueden manipular (arrastrar, girar y acercar o alejar)
directamente en el explorador. Lee datos y actualiza la pantalla, pero no interrumpe al
usuario al actualizar la pagina completa. La aplicacion se puede ejecutar en el explorador
web o se puede configurar de modo que los usuarios puedan ejecutarla en su equipo
(ejecucion fuera del explorador).

d) Que dado el caracter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante,
¢sta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser la empresa
lider en su rubro a nivel mundial. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de
Propiedad Industrial, el concepto MICROSOFT y SILVERLIGHT conforme se desprende
del informe de marcas comerciales que se acompafian en el primer otrosi.

e) Que, es claro que la expresion MICROSOFTSILVERLIGHT.CL contiene ambas marcas
registradas de sui representada y confundird a los clientes de su representada quienes
asociaran dicho nombre de dominio a MICROSOFT CORPORATION.

f) Que su cliente utiliza la marca MICROSOFT y SILVERLIGHT, en forma fundamental,
ha gastado ingentes sumas de dinero para promocionar sus marcas para el mercado mundial
para proteger productos y servicios asociados a su giro, cuestion que es facil de constatar y
es un hecho notorio y conocido la absoluta fama y notoriedad de la marca MICROSOFT.
Los gastos millonarios que se han hecho en potenciar la marca que es del patrimonio
industrial de su cliente implican necesariamente que MICROSOFTSILVERLIGHT.CL
constituye una afectacion evidente a la propiedad de MICROSOFT CORPORATION.
Asimismo su representada se ha preocupado de inscribir su dominio en Internet, como lo es
www.silverlight.net. Sitio que se encuentra completamente activo de acuerdo a las
impresiones que se adjuntan en un otrosi de esta presentacion.

g) Que su representada tiene inscrita como marcas comerciales MICROSOFT vy
SILVERLIGHT ambos signos protegidos bajo la ley de propiedad intelectual, y teniendo
ademas un derecho de propiedad exclusivo, absoluto y erga omnes, el cual se encuentra
protegido a nivel constitucional, por lo cual el improbable otorgamiento al primer
solicitante de este nombre de dominio seria una violacion flagrante al derecho de
propiedad.

h) Que cabe agregar que la finalidad de los nombres de dominio sea un identificador,
buscando de esa forma la originalidad y la innovacion, la buena fe. Ninguno de estos fines
se cumplen con el nombre de dominio objeto de autos, porque, lo que busca es
aprovecharse de la fama y renombre no solo nacional sino que a nivel internacional de su
representada, para esta forma poder ganarse con malas artes un lugar en el mercado.

Dado lo anterior es necesario que el nombre de dominio sea asignado a su parte pero
ademds que la demandada sea condenada al pago de las costas pues de lo contrario se
potenciard estas practicas abusivas y que en definitiva atentan contra el desarrollo
empresarial legitimo.

1) Que el concepto MICROSOFTSILVERLIGHT.CL no solamente se estructura en base a
las marcas comerciales que identifican en el mercado a su mandante y sus productos,
MICROSOFT CORPORATION sino que peor aun, se utiliza una marca comercial
debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta
expresion. En este sentido, estima que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual sera
abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion
sea asignado a sui mandante. El articulo 14 del reglamento NIC CHILE, el cual sefiala:
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“Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcidn no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
¢tica mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”. NIC Chile,
sin estar obligado a ello, podrad solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del
solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Anexo
1 de esta reglamentacion, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie
ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se
suspendera la tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia
correspondiente”.

J) Que el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien estd en el acdpite de la
revocacion, sugiere al Sr. arbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona
la tesis de su mandante:

"Serd causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o
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:

1. 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.

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

i1ii. 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 enunciacidon sea taxativa, servird para
evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

iv. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
proposito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del
nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio,

v. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién 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.

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

vii. 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.

k) Que hoy la vision del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado
dramaticamente y los mecanismos de solucion de conflictos se han hecho cargo del
perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesion de dominios que
generan confusion y error entre los consumidores.

1) Que debe reiterar el tema de la dilucion marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en
la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y dominios de su
representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique ademas determinados
servicios que se encuentran intimamente ligados a los servicios de su representada y que no
correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situacion

138



ademds de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de
propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccion
de rango legal y constitucional.

1) Que la identidad de una organizacion por ley y por sentido comun sélo debe ser
administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de
combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblemadticas de las distintas
corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde
terceros aprovechdndose de la inversion y posicionamiento en el mercado podrian inscribir
los nombres de dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio.

m) Que debemos tener presente que de acuerdo al orden publico econdmico, los
consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los
productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria
afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.

n) Que estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio
en cuestion, generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la
procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer
solicitante, casi de manera automatica con su mandante MICROSOFT CORPORATION.
Este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y
profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones.

) Que conforme a lo anterior estimamos que el primer solicitante NO POSEE un derecho
equivalente al nuestro y mas ain ha actuado con total mala fe como ejemplo claro de
CIBER OCUPACION. En suma, buena fe, interés legitimo, marcas comerciales, nombres
de dominio y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de "un
mejor derecho" para optar al dominio en cuestion.

0) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompafio en la forma legal
correspondiente los siguientes documentos:

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de sui personeria para actuar en autos y
de su calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesion.

2.- Informe de las marcas MICROSOFT registradas por su representada en Chile.

3.- Impresion de la busqueda en Google de Microsoft Silverlight en la seccion de noticias.
4.- Impresion de la pagina web maestrosdelweb.com editorial donde se le realiza un
reportaje a Microsoft Silverlight.

5.- Impresion del certificado de OAMI Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y
Modelos de la Unioén Europea, de la Marca Microsoft Silverlight.

6.- Impresion del certificado de INPI Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de
Argentina, de la Marca Microsoft Silverlight.

7.- Impresion del certificado de INPI Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de
Brasil, de la Marca Microsoft Silverlight.

8.- Impresion del certificado de IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de la
Marca Microsoft Silverlight.

9.- Impresion del certificado de United States Patent and Trademark Office, de la Marca
Microsoft Silverlight.

10.- Impresion de Wikipedia de Microsoft Silverlight.

11.- Impresion del New York Times de las noticias sobre Microsoft Silverlight

12.- Impresion de la pagina web Emol con los resultados de noticias sobre Microsoft
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Silverlight.

13.- Impresion del sitio web de WWW.MICROSOFT.COM de nuestra representada.

14.- Impresion del sitio web de www.silverlight.net/ de nuestra representada.

15.- Impresion del sitio whois que da cuenta el titular del nombre de dominio
www.silverlight.net/

OCTAVO: Que, con fecha 20 de diciembre de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por
presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por don Rodrigo Leon Urrutia
en representacion del segundo solicitante, y tuvo por acompafiados los documentos con
citacion.

NOVENO: Que, a fojas 99, con fecha 10 de diciembre de 2010, don Gustavo Inzunza
Rojas, primer solicitante, presentd demanda de asignacion de nombre de dominio cuyos
argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) que Desde un tiempo a esta parte, buscando en una primera instancia el desarrollo

profesional y adicionalmente una mayor estabilidad econdmica, decidi6 investigar respecto
a que tanto se estaba ensefiando en las Universidades (tradicionales y privadas) dos temas
que domino ampliamente: como lo son la Seguridad Informatica (Ethical Hacking, Social
Engineering, etc.) y el Aseguramiento de Calidad (Quality Assurance), y descubrié que son
disciplinas de la informatica que practicamente no son abordadas dentro de ningtn plan de
estudio, ni tampoco bajo la modalidad de ramos electivos. En funcion de estos antecedentes
prepard temarios de los puntos fundamentales para ambos topicos y los distribuy6d en
diferentes universidades ofreciendo mis servicios para dictar cursos asociados a estos
temas, en la mayoria de los casos su propuesta no tuvo una buena aceptacion, en un par de
Universidades expresaron el interés de incorporar al menos uno de estos cursos dentro de su
plan de estudio, sin embargo, se le indicd que aparte de la documentacion que se pudiese
proporcionar a los alumnos también seria recomendable apoyarse con alguna herramienta
de e-learning que facilitara el proceso de aprendizaje.

b) Que A pesar que no tenia contemplado dentro de su planificacion inicial utilizar el e-
learning como herramienta activa en la presentacion de sus temas, no significaba un
esfuerzo adicional, ya que manejaba los conceptos basicos y fundamentales de esta
metodologia de trabajo, ya que durante sui ultimo afo de Universidad orientd mi proyecto
de titulacion a la ensefianza de un concepto del curso de Redes (7écnicas ARQ), mediante
la utilizacion de un elemento informatico relativamente nuevo y que habia presentado
resultados impresionantes en lo estrictamente pedagogico. Estos elementos se conocen
como: Objetos de Aprendizaje.

¢) Que un objeto de aprendizaje de define como cualquier entidad digital que pueda ser
usada, re-usada, o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnologia. Ejemplos de
aprendizaje apoyados por tecnologias incluyen sistemas de entrenamiento basados en
computador, ambientes de aprendizaje interactivos, sistemas inteligentes de instruccion,
sistemas de aprendizaje a distancia y ambientes colaborativos. La mayoria de los objetos
incluyen contenidos multimedia, software instruccional y herramientas de software. Si bien
es cierto durante el desarrollo de su memoria, los recursos graficos y multimedia eran
bastante mas limitados que en la actualidad, se lograron generar objetos en herramienta
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Microsoft Office PowerPoint con un traspaso posterior a formato SWF (Adobe Flash).
Teniendo estos antecedentes en consideracion, se pensd en una nueva aplicacion lanzada
por Microsoft, que propone una estructura web altamente potenciada para utilizacion de
funciones multimedia, reproduccion de videos, aplicaciones interactivas, animaciones y
otras funcionalidades que permitirian generar objetos de aprendizaje de una mejor calidad y
contenido, y lo mejor de todo: descargable gratuitamente, esta herramienta se conoce como
: Microsoft Silverlight. La idea de generar objetos de aprendizaje utilizando las multiples
potencialidades de Microsoft Silverlight cobré mayor fuerza a medida que se desarrollaba
la idea y decidi6é que no era conveniente limitar los objetos a una unica pagina (propia de
cada curso y entidad educacional), sino que era mas recomendable generar un unico sitio
que sirviera de repositorio de objetos de aprendizaje y que a su vez pudiese ser consumido
por otras aplicaciones clientes.

d) Que de esta forma nace la idea de construir un sitio web que albergue un conjunto de
objetos de aprendizaje, generados usando como base la estructura propuesta por Microsoft
Silverlight, y que entregaria apoyo a todos los cursos que lo deseen acceder.

e) Que en una primera instancia se pens6 en generar mas de una pagina web, donde cada
una de ellas contuviera diferentes tipos de objetos de aprendizaje, en funcién de la
herramienta o aplicativo que se hubiese utilizado para su construccion, tales como:
Microsoft Office, Adobe Flash o Microsoft Silverlight. En este contexto se selecciono
Silverlight como primera herramienta a utilizar, por el hecho de que puede ser usado en
cualquier sistema operativo, de forma gratuita y con multiples funcionalidades gréaficas.

f) Que teniendo seleccionada la herramienta a utilizar en la construccion de los objetos, el
siguiente paso fue realizar la inscripcion de un dominio que representara claramente el
contenido que tendria el sitio. La idea original fue utilizar el dominio “silverlight.cl” el cual
ya habia sido inscrito por Microsoft Chile SA., lo cual le causo un poco de sorpresa ya que
ni siquiera Microsoft United Stated (casa matriz) utiliza el dominio “silverlight.com” para
promocionar su producto. Muy por el contrario, Microsoft US utiliza el dominio
“microsoftsilverlight.com” como sitio destinado a presentar las caracteristicas generales de
su producto. En funcion de estos antecedentes lo 16gico fue suponer que Microsoft Chile
tendria también registrado el dominio “microsoftsilverlight.cl”, lo cual me parecié un poco
monopolico por parte de ellos, sin embargo, se encontré con la sorpresa que este dominio
no habia solicitado, y considerando que cuando se inscribid el dominio “silverlight.cl”
obviamente también se podria haber inscrito su variacion “microsoftsilverlight.cl no se
hizo, supuso que Microsoft no estaba interesado en utilizarlo para ningun fin en particular.
En este contexto, y haciendo un andlisis un poco mas acabado de la situacion, consideré
que Microsoft Chile tuvo la oportunidad de inscribir el dominio de la referencia cuando
sinti6 la necesidad de presentar su producto Microsoft Silverlight, sin embargo, renunci6 a
esta opcion, optando por el dominio “silverlight.cl”. Con esta decisién no solo renuncio al
dominio, sino también a ser el primer solicitante del mismo.

g) Que si bien es cierto, al momento de inscribir el dominio considerd que su utilizacion
podria tener reparos por parte de Microsoft Chile no creyd que tuvieran argumentos
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validos, esto considerando que el contenido de la pagina seria generado integramente
utilizando la herramienta Microsoft Silverlight, y en ningin caso se indicaria lo contrario
dentro del sitio, o se intentaria hacer uso del producto sin especificar a que empresa
corresponden las funcionalidades que estan siendo presentadas.

h) Que en lo que se refiere a la utilizacion del dominio en conflicto, a diferencia de
Microsoft Chile tiene pensado generar un sitio web que se aloje bajo este nombre (con un
contenido claramente definido), por el contrario, Microsoft Chile solo lo utilizaria para
direccionarlo a un sitio ya mantenido por Microsoft US, tal como lo hacen con el dominio
silverlight.cl que direcciona al sitio microsoftsilverlight.com y no existe ningin tipo de
trabajo asociado a la implementacion de este dominio por parte de Microsoft Chile, solo lo
esta solicitando para evitar que alguien mas lo tenga.

1) Que en una primera instancia fue contactado por la abogada que representa a Microsoft
Chile, quien le ofrecid6 $20.000 (costo de inscripcion del dominio) para renunciar al
dominio en conflicto e inscribir otro que pudiese servir para su proyecto, sin embargo,
estuvo analizando algunas otras alternativas y llegd a la conclusion que no existe otro
dominio que pudiese ser utilizado para servir como repositorio de sus objetos de
aprendizaje. La idea original es que mediante el nombre del dominio se describa
claramente la naturaleza de cada objeto de aprendizaje que esta ahi contenido, y en ese
sentido es importante para el éxito del proyecto que la direccion seleccionada represente la
herramienta que se uso como base para esta actividad. No se acepto la propuesta de
Microsoft Chile, quien tampoco se presento a la audiencia de mediacion en NIC Chile, por
lo cual no fue posible generar otra instancia de dialogo que permitiese tranzar con el
dominio. El hecho de no contar con este dominio haria inviable continuar con su proyecto,
o en su defecto tendria que invertir tiempo en replanificarlo para darle otra orientacion.

j) Que en ningln caso se actlio de mala fe al momento de inscribir el dominio de la
referencia, solo se optd por el como una alternativa al dominio que habia sido pensado
originalmente (silverlight.cl), que ya estaba utilizado por Microsoft Chile. En funcion de lo
mismo considerd que Microsoft tuvo la oportunidad de realizar la inscripcidén del dominio,
pero no estuvo interesado en hacerlo.

k) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante expone que no se adjuntan pruebas.
DECIMO: Que, a fojas 103, con fecha 20 de diciembre de 2010, este Tribunal arbitral,
tuvo por presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por del primer
solicitante.

DECIMO PRIMERO: Que, a fojas 104, con fecha 20 de diciembre de 2010, este Tribunal
Arbitral declard abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias habiles,
venciendo en consecuencia el dia 27 de diciembre de 2010.

DECIMO SEGUNDO: Que, a fojas 109 fecha 22 de diciembre de 2010, dofia Maria José
Arancibia Obrador en representacion del segundo solicitante, evacuo traslado conferido por
este Tribunal en los siguientes términos

a) Que desea hacerse cargo de algunos argumentos esgrimidos por el primer solicitante del
nombre de dominio en disputa. En primer lugar, sobre su supuesta “renuncia” a la
inscripcion del nombre de dominio MICROSOFTSILVERLIGHT.CL. El silencio a la
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inscripciéon del nombre de dominio no puede tomarse como renuncia, el que calla en
materia juridica simplemente no dice nada sdlo en caso muy excepcionales la ley le da un
efecto al silencio, situacion que no del caso en esta oportunidad, mal entonces puede
otorgarse a nuestro silencio un efecto mayor al normal.

b) Que llama profundamente la atencion la acusacion a su representada de “monopolista”™
por el hecho de solicitar el nombre de dominio microsoftsilverlight.cl y defender sus
marcas registradas, es importante aclarar que para el caso de marras el termino
monopolista, se encuentra mal empleado porque perfectamente en el mercado puede existir
un monopolio, pero ello no implica que €ste sea por esencia sea ilicito, sino que el ilicito se
configura cuando existe un abuso de mercado. El actuar de su representada es proteger
legitimamente sus derechos marcarios.

c¢) Que si el primer solicitante, estima lo anterior esta no es la sede para alegar eso sino que
es el Tribunal de la Libre Competencia, por lo cual toda acusacion en ese sentido ante este
Tribunal Arbitral carece de toda incompetencia. Por lo demas toca al primer solicitante
probar cada uno de sus dichos y mas atn realizar un estudio acucioso del mercado
relevante, y si dentro de este mercado relevante existe un abuso de mercado para lo cual
debera estudiar los indices de dicho mercado.

d) Que el Articulo 2° de la ley 19.039. “Cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la
Constitucion Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccion correspondiente
de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o juridicas residentes
en el extranjero deberan, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante
en Chile. Los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de
inscripcion, adquiriran plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que
correspondan al solicitante y de los demas derechos que se establecen en esta ley.”

e) Que su representada por el hecho de tener en su patrimonio registros marcarios sobre
MICROSOFT SILVERLIGHT goza de un derecho de propiedad reconocido en el articulo
19 N° 24 como también en el numerando 25 inciso tercero se garantiza, también, la
propiedad industrial sobre las patentes de invencion, marcas comerciales, modelos,
procesos tecnologicos y otras creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley. Este
mismo numerando, hace un reenvio al numerando anterior, es decir al derecho de
propiedad. El cual de acuerdo al articulo 582 del Cédigo Civil el cual define lo que es
“dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para
gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno.”

f) Que su representada es una empresa y marca comercial mundialmente famosa esto es un
hecho completamente publico y notorio, tanto es asi que de los propios dichos del primer
solicitante se desprende ello porque fue de manifiesto la busqueda ex profeso de Microsoft
silverlight o silverlight marcas de su representada como nombre de dominio.

g) Que nadie le estd impidiendo el desarrollar su actividad docente ni desarrollar un
programa o plataforma del mismo, lo Gnico que se pretende proteger son las marcas
mundialmente registradas de su representada, que su uso, goce y disposicion le corresponde
a ella exclusivamente.
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h) Que para respaldar sus dichos acompafia copia de fallo del Centro de Abitraje y
Mediacion de la OMPI bbvacontinental.com.pe Caso N° DPE2010 — 0001, de fecha 11 de
Diciembre de 2010, entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria v. Master Inc.

DECIMO TERCERO: Que, a fojas 115, con fecha 07 de enero de 2011, este Tribunal
Arbitral tuvo por evacuado traslado por parte de dofia Maria José Arancibia Obrador en
representacion del segundo solicitante, y tuvo por acompafiado el documento con citacion.

DECIMO CUARTO: Que, a fojas 105 fecha 27 de diciembre de 2010, don Gustavo
Inzunza Rojas primer solicitante, evacud traslado conferido por este Tribunal en los
siguientes términos:

a)Que considera que no es de real aporte rellenar un documento con informacioén que no
entrega antecedentes actuales y/o reales respecto al conflicto que esta en analisis, sobretodo
cuando se utiliza informacion que ya ha sido presentada en otros arbitrajes, sin siquiera
tomarse la molestia de actualizarla o adaptarla al dominio de referencia.

b) Que el segundo solicitante indica que el sitio www.silverlight.net se encuentra
completamente activo, sin embargo, es conveniente complementar esta informacion,
indicando que no existe ningun tipo de esfuerzo por parte de Microsoft Chile en incorporar
contenido propio a este sitio, sino que solo se limita a presentar una pagina ya existente y
que es mantenida integramente por Microsoft US: www.silverlight.net. Seria diferente el
caso que se hiciera referencia a un dominio nacional como lo es silverlight.cl y que sea
mantenido por Microsoft Chile, lo cual no es asi, ya que también se direcciona a una pagina
norteamericana.

c) Que se deja entrever que su objetivo al inscribir el dominio de la referencia seria
aprovecharse de la fama y renombre (nacional e internacional) de la marca Microsoft para
ganarse un lugar en el mercado, sin embargo, considera que esta informacion carece de
logica, ya que tal como lo indica en su escrito, en ningin caso el dominio seria utilizado
para promocionar una marca ajena a Microsoft, sino mas bien publicitar los beneficios de
utilizar el producto Microsoft Silverlight. Ademas, no tiene ninguna intencion de obtener
un lugar en el mercado, ya que sui intencién apunta exclusivamente para utilizarlo como
material de apoyo a actividades académicas.

d) Que se plantean dos preguntas, que puedan llevar a error a la persona que las lea, y
hacerla pensar que el primer solicitante del dominio esta incurriendo en alguna mala
practica al momento de realizar la inscripcion. Para evitar cualquier tipo de confusion,
procede a responder cada una de estas preguntas, aterrizandolas a la situacion del conflicto
actual: Primero que no es justo que un tercero se aproveche del prestigio ganado por una
empresa, sin embargo, esta situacion no corresponde al conflicto de la referencia, ya que en
ningln caso se pretende usar la fama de Microsoft, Silverlight o el nombre compuesto de
ambas para promocionar alguna marca o empresa de similares caracteristicas y Segundo
considera que el hecho de que un tercero se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de
una empresa no favorece un saludable desarrollo econdmico, y que de permitirse estas
practicas se sentaria un precedente no recomendable para el desarrollo informatico y
tecnologico del pais. No logra situar esta pregunta dentro del conflicto de la referencia, ya
que en este caso en particular considera que en ningln caso existe el afan de beneficiarse de
una marca, nombre o trayectoria de un tercero.
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e) Que el segundo solicitante hace mencion al articulo 14 del reglamento de NIC CHILE,
cito: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
¢tica mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”, lo cual
dentro del marco de la solicitud levantada por parte del primer solicitante no se ha pasado a
llevar, dado que no se desea hacer uso abusivo de la publicidad de la empresa en cuestion,
es mas se aumentara dicha publicidad dado que se difundird en los medios académicos. En
la seccion que habla de la competencia leal y ética, no corresponde dado que no se utilizara
dicho dominio con fines de lucro y en ningln caso se intentara realizar una competencia de
caracter econdmico. Y por ultimo no se intenta vulnerar los derechos que se adquirieron por
parte de MICROSFT al momento de inscribir el dominio MICROSFTSILVERLIGHT.CL,
dado que en ningin caso se planea lucrar, extorsionar y menos intentar realizar una
competencia desleal.

f) Que se plantean tres condiciones que indicarian que la inscripcion de un nombre de
dominio tiene el caracter de ABUSIVO. Es importante recalcar que segun lo indicado en el
escrito SE DEBEN CUMPLIR LAS TRES CONDICIONES para poder afirmar que
durante la inscripcion existié una conducta abusiva y que el nombre del dominio no fue
inscrito de mala fe, y hasta la fecha no ha sido utilizado, y por lo mismo no se puede
afirmar que esta siendo utilizado de buena o mala fe y considera que la inscripcion del
dominio carece del caracter de ABUSIVO que en ningln caso el dominio fue inscrito con la
finalidad de venderlo, arrendarlo u otra forma de comercializacion, pues al momento de
realizar la inscripciéon no se pensd que con esta accion se estaria privando al segundo
solicitante de exponer la marca de la referencia, basicamente porque ya existe registrado un
dominio nacional para este objetivo (silverlight.cl) y dominios internacionales
(silverlight.net y microsoftsilverlight.com) que permiten exponer y promocionar el
producto. El sitio para el cual fue concebido este dominio, esta orientado a la utilizacion
por parte de estudiantes y profesores, sin existir transacciones econémica de por medio.

g) Que a futuro se podria producir un debilitamiento del capital comercial y marcario
debido a la utilizacion y publicidad del producto Microsoft Silverlight y servicios
intimamente ligados. En relacion a esto considera que no existen fundamentos para suponer
esta situacion, ya que como se ha reiterado en este documento, el objetivo por el cual fue
inscrito el dominio no fue utilizar la marca para relacionarla a un producto o servicio de
similares caracteristicas, sino para usar una herramienta claramente identificada con
Microsoft para generar objetos de aprendizaje que seran almacenados en un repositorio
comun.

h) Que el segundo solicitante hace alusion a lo siguiente cita: “El punto central de la
argumentacion es que la identidad de una organizacion por ley y por sentido comun so6lo
debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de
combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblematicas de las distintas
corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretension, las mas prestigiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde
terceros aprovechdndose de la inversion y posicionamiento en el mercado podrian inscribir
los nombres de dominio basdndose en sus marcas de mayor prestigio.”, se deja en evidencia
que la tinica manera de poder reclamar el dominio inscrito, es por medio de hacer ver que el
primer solicitante s6lo busca hacerse de la fama y el prestigio que presenta MICROSFT
para fines de lucro y mas atn indica que lo que se intenta realizar es un acto delictual,
siendo que la tnica razén de inscripcion del dominio es dar a conocer dentro de la rama
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académica las diferentes cualidades de Microsoft Silverlight, sin dejar de indicar y
promocionar que la empresa duefia de dicha aplicacion es MICROSFT.

1) Que se indica que los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, y
efectivamente, para la situacion del dominio de la referencia, cuando un usuario visualice
los objetos de aprendizaje tendréa claridad que fueron construidos utilizando la aplicacion
Microsoft Silverlight, porque asi estara descrito en el sitio. En funcion de estos
antecedentes, en ningun caso se llevara al usuario a error, intentando confundirlo respecto a
la aplicacion utilizada y/o su procedencia.

J) Que considera una irresponsabilidad de parte del segundo solicitante AFIRMAR que he
actuado con TOTAL MALA FE al momento de realizar la inscripcion del dominio, ya que
mediante los antecedentes presentados, tanto en mi escrito como en este documento, existe
evidencia suficiente para indicar que en ningun caso existio la intencion de perjudicar a
Microsoft Chile. Es mas grave aun utilizar el concepto de “Ciber ocupacion”, ya que segin
los antecedentes que maneja este término apunta a la inscripcion de un dominio para
EXTORSIONAR a un tercero (cosa que no ha sido efectiva) o desviar el trafico web a un
sitio competidor (afirmacion que tampoco se cumple, ya que bajo esta figura no existe una
empresa competidora, ni mucho menos la apropiacion de un porcentaje de trafico web).

k) Que la solicitud de condenar en costas al primer solicitante, considera que seria una
enorme injusticia, ya que todos los costos que a traido este arbitraje (tanto de tiempo, como
econdmicos) no se habrian hecho efectivos si el segundo solicitante no hubiese aparecido
en la primera etapa de mediacion y todos los tramites y gastos que se han gatillado a raiz
del conflicto son responsabilidad exclusiva del segundo solicitante, que en un afan de
coartar la utilizacion de una aplicacion gratuita de Microsoft, para fines estrictamente
académicos, ha forzado un proceso de arbitraje, que a la luz de todos los antecedentes no
tiene suficientes fundamentos para ser considerado como valido.

1) Que en Link de sitio WikiLegal donde se presenta el arbitraje de dominio helpcomp.cl
(correspondiente al 24/Diciembre/2008). En el punto 6 se indican los mismos antecedentes
utilizados en la seccion Fundamentos de Derecho de escrito entregado por el segundo
solicitante:http://www.wikilegal.cl/wiki/mediawikil.13.0/index.php/Sentencia_definitiva j
uicio_por nombre de dominio_helpcomp.cl 24 de diciembre de 2008Link de sitio NIC
Chile donde se presenta el arbitraje de dominio lanred.cl (correspondiente al
04/Noviembre/2004). En el punto 5 se indican los mismos antecedentes utilizados en la
seccion  Fundamentos de Derecho de escrito entregado por el segundo
solicitante:http://www.nic.cl/normativa/fallos/lanred.html.Documento en formato PDF
donde se presenta el arbitraje de dominio xat.cl (correspondiente al 30/Mayo/2009). En el
punto 7 se indican los mismos antecedentes utilizados en la seccion Fundamentos de
Derecho de escrito entregado por el segundo solicitante.

DECIMO QUINTO: que, a fojas 108, con fecha 07 de enero de 2011, este Tribunal
Arbitral tuvo por evacuado traslado por parte del primer solicitante.

DECIMO SEXTO: Que a fojas 116, con fecha 10 de enero del 2.011, el segundo
solicitante hace presente al Tribunal lo siguiente:

a) Que el tema central de este juicio es demostrar quien detenta un mejor derecho para ser
titular del nombre de dominio objeto de este juicio, no consiste criticar el escrito de la
contraria por la forma o lo “no actualizado del escrito” o “que es igual al presentado en el
juicio....”. Eso carece de todo interés y no es ningun fundamento para demostrar un mejor
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derecho, es mas aquello lo Unico que hace es acreditar que el primer solicitante se ha
quedado sin argumentos de fondo;

b) Que el primer solicitante hace hincapié que ¢l no pretende hacer un “negocio” o que “no
ha solicitado dinero por el nombre de dominio” cabe hacer presente a este Tribunal que lo
anterior no es correcto, porque, durante la etapa de mediacion se tomo contacto con el
Gustavo Inzunza a quien le explicaron su posicion y los fundamentos de su oposicion y en
un correo de fecha 18 de Agosto de 2010 sefiala: “No se si es factible que ustedes, que
tienen mas experiencia en este tipo de cosas, me pudiesen indicar un monto, para tener
antecedentes concretos con los cuales negociar con mi socio y convencerlo de buscar un
nuevo dominio para nuestro negocio.” ;Coémo se explica lo anterior? Lo tUnico que
ofrecimos fue el reintegro del arancel NIC a fin de que pudieran elegir otro nombre de
dominio que no entrara en conflicto con el de su representada. Dicho correo se acompaifio
en otrosi de esta presentacion.

¢) Que, a mayor abundamiento quisiera destacar que un fallo dictado por este mismo
Tribunal Arbitral recaido sobre el nombre de dominio DOGGS.CL en los considerandos
pertinentes prescribe: “DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y
ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el
dominio en cuestion, asi, ha justificado ser una empresa de larga trayectoria nacional, y
ademads, poseer una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas
al nombre de dominio en disputa, como se ha acreditado en autos. DECIMO PRIMERO:
Que, la proteccion referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este
proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislacion de
esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el trafico comercial por
potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza
juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento
referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el
ambito econdmico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular esta
facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa
persona, natural o juridica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su
creacion intelectual, cuestion esta ultima que aparece de especial relevancia en este
proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a
fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona Juridica cuyo giro aparentemente es
la publicidad, al igual que el segundo solicitante, siendo Dogs la marca registrada del
segundo solicitante.” (lo destacado es nuestro). Concluye que su representada cae dentro
del concepto de ser una empresa famosa y notoria en el mercado nacional e internacional,
que tiene una razoén social que es idéntica al nombre de dominio y es titular de diversos
nombres de dominio que la avalan y finalmente ella es la creadora del software en cuestion.

e) Que lo que se busca con este juicio no es impedir que una persona realice su actividad, el
uso que se le quiere dar a esta pagina puede ser “creativa” y util pero ;por qué el primer
solicitante pide como nombre de dominio una marca tan renombrada, famosa y notoria?
(Por qué no utilizar la creatividad y pensar en un nombre novedoso, sin tener que servirse
del prestigio y del renombre de una marca?

DECIMO SEPTIMO: Que a fojas 128, con fecha 12 de enero del 2.011, el tribunal tuvo
presente lo expuesto y por acompafiado el documento con citacion.
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DECIMO OCTAVO: Que a fojas 129, con fecha 14 de enero del 2.011, el primer
solicitante, presentd observaciones al documento acompafiado, que se resumen como sigue:
a) Que lo tnico que los abogados ofrecieron fue el reintegro del arancel NIC para que €l
pudiese elegir otro nombre de dominio que se ajustara a sus necesidades. Adicionalmente,
indican que ¢l tendria un interés en hacer negocio con el dominio, lo cual fundamentan con
el extracto de un correo enviado a Maria José Arancibia el dia 18/Agosto/2010 a las 15:50
hrs., sin embargo, no se mencion6 que ese mismo dia a las 10:02 hrs. esta persona le envio
un correo donde sefiala: “Lo Uinico que me queda por ofrecer, es nos indiquen un monto por
el nombre de dominio”. Considera que este antecedente habria sido importante que fuese
mencionado por el abogado del segundo solicitante ya que evidencia que fue el quien
ofrecid la posibilidad de hacer un negocio en una primera instancia (y no solo hacer
reintegro del arancel NIC como se menciona). Acompafnia a este documento imagen del
correo de la referencia. b) Que basicamente buscar que el nombre se condiga con el
contenido que tendra el sitio, no tendria ningtn sentido seleccionar un nombre de fantasia
que no refleje el contenido que se pretende exponer, ya que no se cumple el objetivo
original de separar los objetos de aprendizaje generados con una u otra
herramienta/aplicacion.

DECIMO NOVENO: Que fojas 132, con fecha 17 d enero del 2.011, el Tribunal tuvo
presente lo expuesto.

VIGESIMO: Que como consta a fojas 133, con fecha 18 de enero de 2011, este Tribunal
Arbitral resolvi6 citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -
Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a
presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera
un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin
perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio.
Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la
titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un
principio resumido en la expresion inglesa "First Come, First Served", que significa que a
falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el
derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso sublite no puede presumirse,
en base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico articulo 707 del Codigo
Civil, (disposicion que aun al estar referida a materia posesoria doctrina y jurisprudencia
han sefialado que es un principio general del derecho), y muy por el contrario, a través de
varios indicios puede presumirse la mala fe toda vez que: A) el solicitante de los dominios
pretende implementar cursos universitarios relacionados al tema de la informatica, tal y
como sefala a fojas 100 de autos, por lo que posee conocimientos especificos en dicha area,
pues bien no es dable pensar que una persona dedicada a dicha area no conozca las
empresas, programas y marcas desarrollados e inscritos por Microsoft Corporation, es mas
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¢1 mismo, ha sefialado conocer el programa Silverlight, desarrollado por Microsoft y saber
que la segunda solicitante posee inscritas ambas marcas comerciales y diversos dominios de
Internet relacionados a las mismas; b) No es posible pensar que una persona con
conocimientos universitarios desconozca por completos las normas que regulan la
propiedad intelectual en nuestro ordenamiento juridico y la proteccion marcaria, las que a
mayor abundamiento por disposicion legal se presumen conocidas por todos; c¢) El primer
solicitante, no ha adjuntado prueba de ninguna especie al proceso, acerca su estudio y de
sus investigaciones en los temas de la seguridad informdtica y en lo relativo al
aseguramiento de calidad, que justifiquen de alguna forma un legitimo interés en el
dominio en cuestion, la prueba en este tipo de procesos tal y como se ha sefialado en
anteriores fallos, resulta ser fundamental para acreditar el legitimo interés de los
solicitantes, lo que en este caso, s0lo serda posible acreditar en el caso del segundo
solicitante, que es quién ha rendido prueba mas que contundente para acreditar su legitimo
interés en el dominio en cuestion; d) El dominio en disputa contiene integramente dos
reconocidas marcas a nivel mundial, a saber Microsoft y Silverlight, no es posible pensar
que en el mundo actual alguien pueda no conocer dichas marcas como de propiedad
intelectual exclusiva de Microsoft Corporation, son marcas reconocidas a nivel mundial
como hecho publico y notorio, fuera de esto el mismo primer solicitante asi lo ha
manifestado, reconociendo que investigd las marcas y dominios inscritos por parte del
segundo solicitante y atn asi inscribe marcas absolutamente idénticas a las pertenecientes al
titular de las mismas para realizar trabajos en areas informaticas, mismas areas cubiertas
por la proteccion marcaria; €) El documento de fojas 118 en que el primer solicitante pide
que se le indique un monto para negociar y buscar un nuevo dominio en cuestion para
iniciar su negocio, evidencia una voluntad que contraviene las disposiciones del articulo 22
del Reglamento de Nic Chile y resulta suficiente para constituir en si misma una presuncion
de mala fé.

CUARTO: Por lo anterior, la regla general del principio de "first come, first served" no
resulta ser una regla absoluta, ni aplicable a este caso, aun cuando ha sido sostenida en
muchos casos por este Tribunal arbitral, pues en este caso concreto se considera que no
corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara
en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal
que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan
sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, lo que ya se expuso que
en este caso no ocurrid, sdlo una de las partes acredit6 un interés legitimo; y b) Que en este
caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que una sola
de las partes, el segundo solicitante, tiene derechos que justifican su legitimo interés en el
nombre de dominio en cuestion, gracias a un respaldo claro y objetivo, inclinando la recta
razén a su favor, toda vez que posee registros marcatorios actualmente vigentes ante el
INAPI y a nivel mundial sobre las marcas “Microsoft” y “Silverlight”, como consta a fojas
33 y siguientes de autos amparadas en diversas areas, principalmente la informatica, area en
la que el primer solicitante desea incursionar, segin sus propias declaraciones, y para ello
habria solicitado el dominio en cuestion, puesto que se trata de sus propias declaraciones,
este Tribunal no puede menos que otorgar pleno valor probatorio a este hecho y dar este
hecho por acreditado en autos. Los registros del segundo solicitante, estdin debidamente
acompafiados a estos autos. En consecuencia ha acreditado un derecho de propiedad
validamente adquirido sobre la expresion “Microsoft” y “Silverlight” es decir un derecho
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sobre una expresion idénticamente similar a la que se disputa como nombre de dominio
bajo.CL

QUINTO: Que el rubro comercial al cual pretende acceder y desarrollar el primer
solicitante al pedir el nombre de dominio en cuestion, es el mismo que se encuentra
amparado por el registro marcario del segundo solicitante, lo que ha quedado
fehacientemente acreditado en autos, tanto de sus dichos como de los medios de prueba
acompafiados por este. Fuera de lo anterior el segundo solicitante ha acompafnado una serie
de registros de sus marcas, tanto a nivel nacional como internacional, que datan desde el
afio 2.001 en adelante, asi el primer uso de estas marcas es con mucha anterioridad a la
solicitud del nombre de dominio, en conflicto de autos.

SEXTO: Que si bien, la marca registrada ampara la expresion o signo “Microsoft” y
“Silverlight”, individualmente consideradas y el nombre de dominio solicitado contempla
la unién de ambas expresiones, bajo el punto cl, es un hecho que las expresiones son
idénticas, no bastando para ser una signo original o diferenciador la unién de ambas, muy
por el contrario, pues por su notoriedad y fama, es un hecho publico y notorio que induce a
una clara confusion en los usuarios de Internet y publico en general, confusion que
justamente la legislacion actualmente vigente en nuestro pais y tratados comerciales han
buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial.

SEPTIMO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestion compuesto
por los signos “Microsoft” y “Silverlight”, infringe la marca comercial respecto del &mbito
de proteccion de dicha marca, lo que se acredita por la informacion acompafiada y
debidamente acreditada en el expediente.

OCTAVO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce
que Microsoft Corporation, es el primer usuario y creador del signo “Microsoft” y
“Silverlight” en el mercado nacional y mundial, quien ademds ha invertido cuantiosos
recursos para su proteccion en Chile y en el extranjero, por lo que goza de un amplio
conocimiento a nivel nacional e internacional, en su rubro.

NOVENO: En consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su
vez, denotan, un amplio conocimiento del signo “Microsoft” y “Silverlight” como de
propiedad del segundo solicitante, en el mercado mundial y nacional, unido a que existe
identidad gramatica y fonética entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario
que obra en su favor, més el interés del primer solicitante de incursionar en el area de la
informatica a través de cursos en la misma, en uno de los rubros en que existe proteccion
marcaria para el segundo solicitante, méas una actividad comercial legitima y consistente
por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de
acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del
segundo solicitante sobre esta expresion, que habilita para dejar sin efecto el principio
desarrollado en esta materia "First Come First Served".

DECIMO: Por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral
goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten,
concluyendo que “Microsoft” y “Silverlight” resultan ser una marca muy conocida y
difundida dentro de el mundo. Sin embargo, merece consultarse la Legislacion vigente
sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del articulo 19 numero 25
inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado, la cual garantiza a todas las personas
la propiedad industrial sobre las patentes de invencidon, marcas comerciales, modelos,
procesos tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la Ley.
Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas
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comerciales, la voz determinante de un nombre o razon social y un nombre de dominio
inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el
sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razon social gozan de la garantia del
Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de
la inscripcion del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante que
resulta ser idéntico a las marcas del segundo solicitante. Adicionalmente, se aplican a este
caso las normas del articulo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de
Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe
respetar los derechos validamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta
disposicion es consistente con la norma del articulo 10 del mismo Reglamento, que otorga
a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus
propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 dias contados desde la
primera solicitud.

DECIMO PRIMERO: Por consiguiente, este Tribunal estima que el segundo solicitante
ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa
"microsoftsilverlight.cl"

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el
Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222
y siguientes del Codigo Orgéanico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor
derecho, asignar el nombre de dominio microsoftsilverlight.cl al SEGUNDO solicitante
Microsoft Corporation, representada por SILVA Y COMPANIA PATENTES Y MARCAS
LIMITADA Rut 78.310.380-K.

En virtud de lo anterior se condena en costas a la parte del primer solicitante, por estimar
que conforme a lo expresado y al mérito del proceso, no pudo menos que conocer las
expresiones marcarias en cuestion y la proteccion existente sobre las mismas, a pesar de lo
cual decide utilizarlas en el dominio en cuestion. Se estiman las costas en la suma de $
875.000, correspondiendo la suma de $ 575.000 a las costas procesales y $ 300.000 a las
costas personales.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes
de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales
se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electronicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.
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Resolvio don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de identidad
12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de
identidad 12.108.502-K.
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