Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio miexperto.cl
Santiago, 21 de noviembre de 2011.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N° 15052 de fecha 9 de septiembre de 2011 del
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacion como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcion del
nombre de dominio “miexperto.cl”’;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto Christian Andrés Cori Valenzuela, con
domicilio en Lago Pirihueico 13283, El Bosque, Santiago, quien inscribid dicho
nombre de dominio con fecha 09 de junio de 2011 a las 15:11:46 GMT, y Polla
Chilena de Beneficencia S.A. , representada por Andrés Melossi Jiménez,
ambos con domicilio en Europa 2035, Providencia, Santiago, quien inscribié
dicho nombre de dominio con fecha 08 de julio de 2011, a las 16:27:53 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 9 de septiembre de 2011, la cual rola a
fojas 5 de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de
dominio miexperto.cl, y juré desempefarlo fielmente y en el menor tiempo
posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 16 de septiembre de 2011 alas 10:00 horas.
CUARTO: Que las resolucidn y citacidon referidas precedentemente fueron
notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital
de fecha 9 de septiembre de 2011y a las partes por carta certificada con fecha
10 de septiembre de 2011, segin consta de los comprobantes que rolan a
fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el dia 16 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Diego Acufia Dominguez,
por la oponente, y en rebeldia del primer solicitante, levantandose el acta que
rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que con fecha 16 de septiembre de 2011 se notificé a las partes lo
obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de la misma fecha, segun
consta del estampado de fojas 17.

SEPTIMO: Que por presentacidon de fecha 23 de septiembre de 2011, rolante a
fojas 18 de autos, el primer solicitante expuso sus argumentos de mejor
derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: que segun el
articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, no considera que el dominio "miexperto.cl" 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
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reclamante es reconocido. De serlo asi, también se verian afectados a este
criterio dominios tales como experto.com, perteneciente o TRC Informatica,
expertoweb.cl de Alejandro Pérez, experto2000.cl, de Mutual de Seguridad
Camara Chilena de la Construccion, expertos.cl de José Luis Hernandez Vidal,
ferrexperto.cl de Contrumart S.A. o forexperto.cl de Samuel Telias, por citar
otros. Que el uso del sitio no tiene vinculo o relacién con los servicios o
productos del reclamante. Que el dia 9 de Junio del 20l solicitd la inscripcidn
y regularizacion del dominio miexperto.cl, la que ha sido admitida a tramite
en el Registro de Nombres del Dominio CL con el nimero de proceso
20110609151146. Que esta solicitud se adquiere con el fin de de crear un sitio
web donde exista una herramienta para ayudar a la comunidad técnica de
expertos en tecnologias de la informacidn y a los usuarios que hagan uso de
este portal. Que en esta comunidad los usuarios podrdn generar sus
solicitudes mediante un numero unico de solicitud, el cual a posterior se
notificarda mediante correo electronico con copia de esta solicitud al
solicitante y otra al administrador del portal, el que designard, dependiendo
el tipo de solicitud, a un experto en tecnologia de la informacién que tome
este requerimiento. Que los usuarios, una vez ejecutados sus requerimientos,
podran a su vez calificar y expresar sus mejoras del servicio prestado. Que
este portal actualmente reside en un hosting y estd en las etapas finales de su
construccion.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 11 de octubre de 2011, rolante a fojas 22 de
autos, la parte de Polla Chilena de Beneficencia S.A. present6 argumentos de
mejor derecho, exponiendo lo siguiente: que la parte corresponde a una
empresa estatal con autorizacion legal para operar juegos de azar, en
especial la Ley sobre Loterias del 1 de septiembre de 1890. Que la parte se
atiene en su organizacién y funcionamiento al D.F.L. N° 120 del Ministerio de
Hacienda, de fecha 29 de marzo de 1960, por medio del cual se establecieron
las normas por las que se regird. Que lo anterior da cuenta de un agente
mercantil que se ha posicionado en el mercado a través de sus innumerables
signos con que opera los juegos de azar. Que la parte, consciente de la
importancia de sus signos distintivos, ha recurrido a todos los medios que el
ordenamiento juridico le otorga para la proteccidon de los mismos, invirtiendo
importantes recursos para obtener su proteccidn. Que lo anterior incide en el
presente conflicto, ya que la actual litis estd radicada en torno a un término
que presenta similitudes determinantes con los derechos adquiridos por la
parte, lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la concesion de
un nombre de dominio. Que estos derechos son los siguientes: a) Registro N°
699.006 para la marca denominativa XPERTO, distintiva de juegos de azary
servicios de entretenimientos, clase 41; 2) Registro N° 699.005 para la marca
denominativa XPERTO, distintiva de programas de television y radio, clase 38;
3) Registro N° 699.004 para la marca denominativa XPERTO, distintiva de los
productos de la clase 28; 4) Registro N° 699.003 para la marca denominativa
XPERTO, distintiva de los productos de la clase 16; 5) Registro N° 699.002
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para la marca denominativa XPERTO, distintiva de software, hardware, y
articulos electrénicos para juegos computacionales, clase 9; 6) Nombre de
dominio experto.cl, el cual se ha encontrado en el patrimonio de la parte de
forma practicamente ininterrumpida desde el 6 de agosto de 2004 hasta la
fecha y 7) Nombre de dominio xperto.cl, el cual se ha encontrado en el
patrimonio de la parte de forma practicamente ininterrumpida desde el 6 de
mayo de 2004 hasta la fecha. Que, con lo anterior, en el patrimonio de la
parte existe desde hace anos una titularidad directa en torno a la expresion
XPERTO, la cual es determinantemente similar desde el punto de vista grafico
e idéntica desde el punto de vista fonético al nombre de dominio en disputa.
Que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificacién
de los usuarios en la red, facilitando la memorizacién de las direcciones IP,
que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar. Que los
nombres de dominio cumplen una clara finalidad de identificacion e
individualizacion de los ordenadores conectados a internet, permitiendo el
intercambio de informacion entre ellos. Que la doctrina y jurisprudencia estan
contestes en la finalidad de los nombres de dominio, en orden a que a través
de ellos se logran funciones publicitarias, lo que se encuentra respaldado por
la Comisidn Preventiva Central, en el considerando 7.8 del dictamen N° 1127 de
fecha 28 de Julio del afio 2000, que reproduce. Cita jurisprudencia arbitral en
cuya virtud la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de
proteger al publico y a los consumidores de la confusidn sobre la procedencia
y cantidad de determinados productos y servicios, ademas de permitirles
tener acceso a través de la Web a informacidn relacionada con los productos
interrelacionados (Considerando Décimo Tercero de fallo recaido en la
asignacion del nombre de dominio kaizenter.cl, de fecha 14 de marzo de
2011). Menciona los articulos 14 del Reglamento de Nic Chile, 4° del Cédigo
Chileno de Etica Publicitaria, y 28 y siguientes de la Ley de Proteccion al
Consumidor, y reitera el tratarse en la especie de un nombre de dominio
idéntico en términos fonéticos y similarmente confundible en términos
graficos a las expresiones sobre las cuales la parte tiene un derecho previo.
Que las determinantes similitudes graficas y fonéticas entre los signos en
conflicto permiten suponer fundadamente que la asignacion del nombre de
dominio al primer solicitante serda objeto de todo tipo de confusiones y
errores por parte de los consumidores, situacion que trata de evitar el
ordenamiento juridico que rige el otorgamiento de los nombres de dominio.
Que, asi las cosas, la concesidon del dominio al primer solicitante contraria y
vulnera las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor
derecho en la persona de la parte, decretandose la concesién del dominio al
mismo. Menciona el Convenio de Paris, y en especial, la norma contenida en
el articulo 10 bis, numerales 2 y 3; refiere la inaplicabilidad en este caso del
principio “First come, first served”, alude al uso de la marca “Xperto” dentro
del juego Polla, el cual consiste en adivinar los resultados de partidos de
futbol que se juegan en varios paises. Que debe tenerse en especial
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consideracion la gran difusion del juego XPERTO, el cual es promocionado por
los diferentes medios de comunicacién, tanto radiados, televisados, prensa
escrita y por las diferentes agencias, todo lo que hace casi imposible no saber
de la existencia del mismo. En mérito de todo lo anterior, solicita la
asignacion del dominio en su favor.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 11 de octubre de 2011, notificada a las
partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 43 de autos, el tribunal
confirié traslado de las demandas, el que fue evacuado por el primer
solicitante en los siguientes términos: Que respecto a similitudes, considera
que los siguientes sitios incluyen la palabra integra "EXPERTO" y la contienen
mas de 50 sitios web con dominio en NIC Chile de los cuales cita los
siguientes: 1) 7expertos.cl; 2) abogadosexpertos.cl; 3) chileexpertos.cl; 4)
clubfalabellaexperto.cl; 5) coexpertos.cl 6) coexpertosanantonio.cl; 7)
defensorexperto.cl; 8) divorcioexpertos.cl; 9) experto2000.cl; 10)
expertodivorcio.cl; 11) expertoenpinturas.cl; 12) expertoenpisos.cl; 13)
expertoenprevencion.cl; 14) expertoenprevencionderiesgos.cl; 15)
expertoentrobosis.cl; 16) expertoentrombosis.cl; 17) expertolaboral.cl; 18)
expertomundo.cl; 19) expertopc.cl; 20) expertoprofesional.cl; 21) expertos.cl;

22) expertosabogados.cl; 23) expertosasadores.cl; 24)
expertoscapacitacion.cl; 25) expertosconsultores.cl; 26) expertoseficiencia.cl;
27) expertosenpisos.cl; 28) expertosenprevencion.cl; 29)

expertosenventilacion.cl; 30) expertosipa.cl; 31) expertosprevencion.cl; 32)
expertospymes.cl; 33) expertotributario.cl; 34) expertoweb.cl; 35)
falabellaexperto.cl; 36) ferrexperto.cl; 37) ferrexperto-construmart.cl; 38)
ferrexpertomicasa.cl; 39) ferrexpertomirancho.cl; 40) forexperto.cl; 41)
geoexpertos.cl;  42)  gpsexpertos.cl;  43)  grupoexperto.cl;  44)
guiadeexpertos.cl; 45) integralexpertos.cl; 46) lubexperto.cl; 47)
maestrosexpertos.cl; 48) magoexpertos.cl; 49) marketingexperto.cl; 50)
repartoexperto.cl; 51) xpertone.cl y 52) tuexperto.cl. Que estima poco
probable que alguien (Consumidor) pueda confundir miexperto.cl con
xperto.cl, pues se deberian adicionar al menos 3 caracteres en forma
accidental o voluntaria al comienzo de la direccion URL para cometer el error
que menciona el demandante, y de serlo asi también aplicaria con los
dominios antes ya citados. Que la expresion empleada para el nombre de
dominio MIEXPERTO estd formada por dos palabras de uso comin como
detalla a continuacidn: Significado de ambas palabra segun la Real Academia
de la Lengua Espafiola: a) Mi : (Del latin. Mihi)) pronombre personal forma de
primera persona singular en masculino o femenino que se emplea para las
funciones de complemento con preposicidn; b) Experto: (Del latin expertus,
experimentado). 1. Adjetivo. Prdctico, habil, experimentado. Experto o
Experta: se aplica a la persona que tiene mucha experiencia o es muy habil en
una actividad. Que un experto o perito es una persona reconocida como una
fuente confiable de un tema, técnica o habilidad, cuya capacidad para juzgar
o decidir en forma correcta, justa o inteligente, le confiere autoridad y estatus
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por sus pares o por el publico en una materia especifica. Que en forma mas
general, un experto es una persona con un conocimiento amplio o aptitud en
un area particular del conocimiento. Que los expertos son requeridos para
dar consejos sobre su tema de especializacion, aunque no siempre coinciden
en sus apreciaciones con las opiniones aceptadas sobre ciertos temas
especificos de su tema de estudio. Que se cree que un experto puede,
gracias a su entrenamiento, educacion, profesion, trabajos realizados o
experiencia, tener un conocimiento sobre un cierto tema que excede el nivel
de conocimiento de una persona comun, de manera tal que otros puedan
confiar en la opinidn del individuo oficial y legal. Que ninguna de estas
palabras, segun INAPI en el punto nueve en la seccion "Preguntas Frecuentes
de Marcas" y en el articulo 20° de la Ley 19.039, que menciona, aplicaria
derecho sobre estas.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 20 de octubre de 2011, notificada a las
partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 52 de autos, el tribunal recibié
la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes vy
controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la
expresion ‘“miexperto” o en sus partes componentes; 2.- Utilizacidn efectiva
que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro,
de la expresion “miexperto” o de sus partes componentes.

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

La parte de Polla Chilena de Beneficencia S.A., la documental siguiente: 1)
Impresiones pagina Inapi, para la marca xperto (fs. 25 a fs. 29); 2) Impresiones
pagina Nic Chile para los dominios experto.cl y xperto.cl (fs. 30 y fs. 31); 3)
volante de cartilla de juego xperto (fs. 32 a fs. 36); 4) diversa publicidad del
juego polla xperto (fs. 37 a fs. 42)

La parte de Christian Andrés Cori Valenzuela no rindid pruebas.

DECIMO SEGUNDO: Que por resolucién de fecha 15 de noviembre de 2011,
rolante a fojas 55, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el
resultando décimo primero no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual
se la tiene por reconociday se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de
las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta
del mérito de autos que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacion
con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, Christian Andrés Cori Valenzuela, justificd
tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncidon de mejor derecho y buena fe
en su inscripcidon que se expresa en el principio "First come, first served",
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presuncién que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede
ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presuncidn,
expresd haber adquirido el dominio con el propdsito de crear un sitio web
donde exista una herramienta para ayudar a la comunidad técnica de
expertos en tecnologias de la informacidn y a los usuarios que hagan uso de
este portal. Manifestd también componerse la expresidon “Mi experto” de
dos palabras genéricas, no susceptibles de apropiacidon, y encontrarse de
hecho numerosos dominios que contienen Ila expresion “Experto”
conviviendo pacificamente en la red internet. Que, respecto de pruebas en
abono de sus asertos, esta parte no las rindid.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Polla Chilena de Beneficencia S.A,,
acreditd la titularidad de registros marcarios para la expresion “Xperto”, los
cuales datan del afo 2004 (fs. 25 a 29) y de los dominios “Xperto.cl” y
“Experto.cl” (fs.30 a 31). Con la documental rolante de fojas 32 a 42
demostro difundir y ejecutar el juego “Xperto” de apuestas sobre partidos de
futbol, el que goza de fama y notoriedad en el medio nacional.

QUINTO: Que, atendida la similitud grafica y fonética del dominio en
controversia con las marcas, dominios, y sobre todo con el reconocido y
notorio juego de azar que desarrolla la oponente, sera determinante para
dirimir [a controversia la prueba rendida por las partes al tenor del auto de
fojas 52. Sobre este punto, este juzgador no estima bastante la presuncién
de mejor derecho aducida por el primer solicitante, ni la aseveracién, no
controvertida, de que las expresiones que constituyen el dominio en
controversia tienen caracter genérico y existen en variadas formas en la red
internet. En efecto, la misidn de este arbitro consiste en resolver un conflicto
concreto sobre un nombre de dominio concreto, en este caso “miexperto.cl”
y asignarlo a aquella de las partes que demuestre un mejor derecho a el.
SEXTO: Que, en relacion con lo recién considerado, sdlo la oponente
concurrid a los dos puntos de prueba del auto de fojas 52, comprobando
derechos anteriores y utilizacion efectiva sobre las expresiones “xperto” y
“experto”, que constituyen las determinantes del dominio en disputa. Ello se
afade a la notoriedad del juego de azar “Xperto” de la oponente, y al riesgo
de confusidn en el publico usuario de la red internet, como motivos para
acoger la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de
la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:
Que se acoge la demanda deducida por la parte de Polla Chilena de

Beneficencia S.A. en contra de Christian Andrés Cori Valenzuela, y se asigna el
nombre de dominio miexperto.cl a favor de Polla Chilena de Beneficencia
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S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con
firma digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion por el
Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado
para estos efectos, o por dos testigos de actuacién; comuniquese a las partes
y a Nic Chile por correo electrdnico para fines informativos y remitase el
expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castelldn Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y
dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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