Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

nofacebook.cl

En Santiago a 13 de Diciembre de 2011, Gabriela Paiva Hantke, juez &rbitro arbitrador, designada
para resolver la disputa respecto del dominio nofacebook.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin
de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de
NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos JOHN NEVILLE FLEMING BAEZA Primer Solicitante, domiciliado en Los
Abedules N° 1670, Concén, Chile; y por la otra Facebook, Inc. Rep. por Silva & Cia. (SILVA & COMPANIA
PATENTES Y MARCAS LIMITADA), Segundo Solicitante, representado por la abogado Maria José Arancibia,
para estos efectos ambos con domicilio en Hendaya N° 60, Piso 4, comuna de Las Condes, Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 6 de Octubre del 2011, se recibid en mi oficina Oficio N° 15021 materia solicita arbitraje
dominio nofacebook.cl en el cual se me propuso como juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 13 de Octubre del 2011 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile este arbitro arbitrador declar6 aceptar el cargo y notificé a las partes en conflicto por medio de
carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del procedimiento
para el dia 21 de Octubre del 2011, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 21 de Octubre del 2011, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la
asistencia de Facebook, Inc, Segundo Solicitante Representado por la abogado Maria José Arancibia y
con la inasistencia del Primer Solicitante JOHN NEVILLE FLEMING BAEZA. Al contarse con la sola
presencia de una de las partes llamadas a conciliacion, esta no se produjo, por lo que se procedio a fijar
las normas del procedimiento.



Que con fecha 11 de Noviembre y dentro del plazo de 15 dias del término fijado para presentacion de

argumentos y pruebas, se presentaron argumentos de mejor derecho de parte del Primer Solicitante
JOHN NEVILLE FLEMING BAEZA.

5. Que con fecha 15 de Noviembre de 2011 se presentd demanda de mejor derecho y se acompafiaron
documentos de prueba por parte del Segundo Solicitante.

6. Segun lo estipulado en el punto nimero tres, de las normas de procedimiento fijadas, se dio inicio a un
plazo de 10 dias habiles para realizar observaciones reciprocas a los escritos y pruebas presentados.

7. Que durante el periodo citado no se recibieron observaciones de ninguna de las partes por lo cual
vencido dicho plazo, con fecha 30 de Noviembre de 2011, se cit6 a las partes a oir sentencia.

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

9. Que

La inscripcion de www.nofacebook.cl en CIB, obedece a un proyecto personal que no utiliza la
marca Facebook como nombre ni como imagen corporativa.

No Face Book (Libro sin cara) es el titulo de mi proyecto (en inglés), el cual no se relaciona en
forma alguna a la marca Facebook. Se trata de 3 palabras separadas, que al formar una direccién
Web elimina espacios quedando el nombre del URL como “nofacebook”.

Existe jurisprudencia internacional al respecto. las paginas nofacebook.com y nofacebook.net
actualmente existen y no tienen relacién alguna con la marca Facebook, no utilizan logos y se
encuentran plenamente vigentes.

por parte del Segundo Solicitante se recibid argumentos para su mejor derecho.

Como sefiala Wikipedia “Facebook es un sitio web de redes sociales. Fue creado originalmente
para estudiantes de la universidad de Harvard, pero ha sido abierto a cualquier persona que tenga
una cuenta de correo electrénico.

En Febrero de 2008 el sitio ha lanzado su version en castellano, la primera en habla no inglesa, y
ha anunciado el lanzamiento de versiones en francés y aleméan, para impulsar su expansion fuera
de Estados Unidos.

La firma que represento es la legitima creadora, adoptante y usuaria a nivel internacional de la
expresion FACEBOOK y por lo tanto es la mas radical titular de “un mejor derecho” que es la



VI.

VII.

VIII.

condicion que el Reglamento NIC CHILE exige para detentar derechos sobre un nombre de
dominio.

Esta accion tiene también su fundamento en el ingente dafio que la solicitud del nombre de
dominio NOFACEBOOK.CL causara al negocio de mi representada, ya que en este caso la
contraparte busca causar confusion y apropiarse de la identidad de mi mandante, si no que dicho
Primer Solicitante busca aprovecharse de la fama y prestigio de FACEBOOK INC.

De esta forma al anteponer el adverbio NO, a la marca registrada de mi representante, esta
expresando una negacion del mismo. Aun cuando el primer solicitante tenga algin proyecto en
relacion al nombre de dominio, no se le puede permitir que utilice una marca famosa y notoria,
mundialmente registrada.

En otras palabras, existe en el actuar de la contraparte una radical mala fe que se expresa en el
intento de aprovecharse del posicionamiento comercial que mi representada ha construido y que
se ha traducido en el surgimiento de una marca que la doctrina Marcaria mundial denomina marca
renombrada.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundamentalmente que el improbable otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestion generaria todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el
Primer Solicitante con el concepto NOFACEBOOK.CL dado que los consumidores la identificaran,
casi de manera automatica con mi mandante FACEBOOK INC.

Que en adicion argumenta el Segundo Solicitante se produce en este caso una vulneracion a las
normas de competencia desleal contenidas en la Ley 20.169.

Sirvase tener UD. tener por acompafiados, con citacion,

1. Los documentos que dan cuenta de mi personeria para actuar en autos y de mi calidad de

abogado habilitado para el ejercicio de la profesion.

Impresion del Homepage de mi representada FACEBOOK.COM.

Impresion de la historia de FACEBOOK INC, en WIKIPEDIA.

Impresion de la pagina Web www.NOFACEBOOK:CL.

Impresion de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca,

aparecida en The New York Time.

6. Impresion de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca,
aparecida en elfinancierocr.com.

7. Impresion de la noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca
aparecida en el Diario El Pais de Espafia.

8. Impresion de noticia sobre FACEBOOK INC, que acredita la fama y notoriedad de la marca,
aparecida en El Mercurio.

ak~own



VISTOS:

9. Copia del fallo recaido sobre el nombre de dominio feishook.cl en el cual se reconoce el
mejor derecho al Segundo Solicitante.

10. Copia del fallo recaido sobre el nombre de dominio facebook.cl en el cual se reconoce el
mejor derecho al Segundo Solicitante.

Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que serd responsabilidad
exclusiva de cada solicitante el que su inscripcidn cumpla con las normas legales vigentes en el
territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros.

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

Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado sus derechos sobre la marca
Facebook, marca respecto de la cual ha acreditado también su fama y notoriedad, concepto que
internacionalmente corresponde a la categoria de una marca renombrada, y que tales derechos
ya le han sido expresamente reconocidos en Chile a través de dos sentencias arbitrales
anteriores acompafiadas en autos, concretamente aquella sobre el dominio feisbook.cl y
facebook.cl

Que en adicion, el Segundo Solicitante ha acompafiado en autos abundante material probatorio
que acredita el uso y mejor derecho sobre la marca Facebook, segin se detalla en parrafos
anteriores de esta misma sentencia.

Que la silaba NO que se agrega por parte del Primer Solicitante, no es en absoluto suficiente
para proporcionar una identidad propia al dominio solicitado nofacebook.cl, el cual contiene en
forma exacta la marca Facebook, renombrada y famosa del Segundo Solicitante.

Que en virtud de lo expresado en los considerandos anteriores, en autos es el Segundo
Solicitante quien ha acreditado un mejor derecho sobre la marca Facebook, lo cual hace
imposible que pueda coexistir con una expresion como nofacebook que integramente contiene su
marca, y que mas aun pretende tener como ambito de accidn la Internet, mismo rubro en el cual
se utiliza la renombrada marca Facebook del Segundo Solicitante, por lo cual,



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio nofacebook.cl a Facebook, Inc. Rep por Silva & Cia. (SILVA Y COMPANIA
PATENTES Y MARCAS LIMITADA), Sequndo Solicitante en autos.

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

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos. B . &

MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.251.225-9



