Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “paradygma.cl”
Santiago, 26 de agosto de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 14164 de fecha 25 de abril 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 designacién como Arbitro en el conflicto
trabado por oposicion al nombre de dominio “paradygma.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: Carlos Javier Mac-Mahon Castex, con domicilio en Nueva
Hannover # 570, Nufioa, Santiago , quien inscribié el nombre de dominio paradygma.cl
con fecha 07 de enero de 2011, a las 14:41:52 GMT, y Angela Maria Ossa Mora,
representada por Sargent & Krahn, en la persona de Paula Benavides, con domicilio en
Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribié el nombre de
dominio paradygma.cl con fecha 26 de enero de 2011 a las 21:58:21 GMT.

TERCEROQ: Que por resolucién de fecha 25 de abril de 2011, la cual rola a fojas 5 de
autos, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio
“paradygma.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 2 de mayo de 2011, a las 12:00 horas.

CUARTO: Que la resolucién vy la citacion referidas precedentemente fueron notificadas
a NIC Chile por correo electrdnico con firma digital con fecha 25 de abril de 2011 y a las
partes por correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 27 de
abril de 2011, segun consta en comprobantes que rolan a fojas 9 y 10 de autos.
QUINTO: Que el dia 02 de mayo de 2011, a las 12:00 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de don José Ignacio Juarez, por la oponente y en rebeldia
de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 24 de autos.

SEXTO: Que por correo electrénico de fecha 3 de mayo de 2011 se notificé a las partes
lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 24, segun consta a fojas 26
de autos.

SEPTIMO: Que por correo electrénico de fecha 9 de mayo de 2011, rolante a fojas 27
de autos, la parte de Carlos Mac-Mahon presentd sus argumentos de mejor derecho al
nombre de dominio paradygma.cl, en los términos siguientes: que sus argumentos se
sustentan, en realidad, sélo en ser el primero en inscribir el nombre de dominio y en
haber realizado una consciente consulta de que no existiera otra empresa con ese
nombre o que se dedicara al rubro al que queria acceder, y asi no apropiarse del
nombre que otra empresa o persona hubiera elegido; que a la fecha no existe ninguna
empresa que se llame paradigma o paradygma que tenga actividades en el rubro
capacitaciones. Que si bien después en la audiencia de mediacidn se enterd que existia
una marca registrada como paradigma en el rubro seminarios y congresos, no existe
actividad en relacidn a esa empresa, pues no tiene registro de movimiento, razén por
la cual no puede encontrarse en el mercado. Que existe una empresa con dominio
www.paradigma.cl que no tiene relacidon con su rubro, y otra que se llama paradigma
creativo que se dedica al rubro disefio. Que la intencién de poner por nombre al
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dominio paradygma, se basa en su actividad como Coach Ontoldgico, que le hace
trabajar con personas e instituciones que intentan cambiar sus paradigmas aprendidos
creando nuevos que les abran nuevas posibilidades de accién. Que estd abierto, como
se lo manifesté en un correo a ellos del cual nunca recibié respuesta, de conversar una
forma de solucionarlo. Que al asistir a una reunion a Nic Chile, el mediador los invitd a
conversar y buscar una salida, pero no tuvo con quien hablar pues la persona que
asistié no tenia ninguna informacién ni poder para llegar a un acuerdo, y la segunda
persona con la que le derivaron nunca contesto sus correos. Que asi es como se
encuentra en este escenario a la espera de poder seguir con su proyecto de tener una
empresa de capacitacién. Que después de averiguar todo lo antes expuesto, decidié
mandar a disefar su logotipo y su pagina web; que ambos estdn cancelados y aun no
sabe si podra ocuparlos. Que se siente perjudicado pues creyd haber realizado todas
las acciones que consideré adecuadas para no pasar a llevar a nadie, y se encuentra sin
poder ocupar el dominio, y habiendo invertido recursos en esto.

OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2011, rolante a fojas 28 de
autos, la parte de Angela Maria Ossa Mora expuso sus argumentos de mejor derecho
al nombre de dominio “paradygma.cl” en los términos siguientes: Que dofia ANGELA
MARIA OSSA MORA es la formadora y presidenta en Chile de la prestigiosa y
reconocida empresa TARGET—DDI, fundada en el afio 1989. Que dicha empresa se
encuentra dedicada al drea de la consultoria integral, especializandose en seleccionar
talentos laborales en Chile, Pert y Argentina. Que desde sus inicios, la empresa de la
parte se caracterizd por entregar servicios de gran calidad, destacandose en el
mercado por su eficiencia a la hora de seleccionar profesionales capacitados para cada
una de las areas en las que se desempefian sus clientes. Que es asi como rapidamente
adquieren gran notoriedad y relevancia, en gran parte gracias a la alianza estratégica
que firmd en el afio 1995 con Development Dimensions International (DDI), compaiiia
N° 1 en Estados Unidos en desarrollo organizacional con 75 oficinas en 27 paises, de la
gue son representantes en Chile. Que la empresa de la parte ha desarrollado servicios
y sistemas de gestidon en base a competencias en 500 empresas en Chile, Peru vy
Argentina, cumpliendo cabalmente con altos estdandares de rendimiento y calidad.
Que, en este sentido, TARGET-DDI se ha consolidado como una de las empresas mas
destacadas en el rubro de la consultoria y el desarrollo organizacional de clientes de
diversos rubros, amparados en sus programas de seleccién y evaluacidn de personal
(Assessment Center) y de entrenamiento y certificacion (Training for Trainers). Que es
precisamente en este contexto que la parte ha desarrollado la marca comercial
PARADIGMA, a fin de distinguir los servicios que ofrece en el mercado, principalmente
aquellos relacionados con la organizacion de seminarios, conferencias y foros de
capacitacién. Que es asi como dicho signo es reconocido en el mercado y se ha
posicionado como una de las marcas mas importantes para la empresa de la parte,
pues es precisamente a través de él que se distingue una parte importante de los
servicios que ofrece a los usuarios y consumidores. Que la parte cuenta con una serie
de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del
mercado y proteger sus inversiones. Que dichas marcas se encuentran debidamente
registradas ante el instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que entre ellas
se encuentra la marca "PARADIGMA", virtualmente idéntica al nombre de dominio
disputado, Registro N° 719.662, "PARADIGMA", denominativa para distinguir servicios
de "Organizacién de seminarios, conferencias y foros", en clase 41. Que este registro
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es una muestra del mejor derecho de la parte respecto del nombre de dominio en
disputa, "PARADYGMA.CL", toda vez que éste es virtualmente idéntico a su marca
comercial. Que los servicios de la parte se reconocen y distinguen en el mercado con la
expresion "PARADIGMA". Que estos servicios son efectivamente comercializados por
la empresa de la parte y son ampliamente reconocidos por dicho signo, tanto en el
mercado real como en Internet. Que el demandado de autos procedié a solicitar el
dominio “PARADYGMA.CL”, (virtualmente idéntico a la marca PARADIGMA de la parte)
cambiando solamente la letra "I" por una "Y", cuestion qué no tiene mérito creativo
alguno ni puede ser considerado bajo ningun punto de vista como un elemento
diferenciador. Que, por el contrario, con ello solo se aumenta el riesgo de confusidon
para cualquier usuario de Internet que, enfrentado al nombre de dominio
"PARADYGMA.CL", podra légicamente inferir, o incluso por error creer, que se trata de
un sitio perteneciente a la parte en el cual podrd encontrar informacién para acceder a
los servicios que se distinguen en el mercado bajo el signo "PARADIGMA”. Que la
modificacidon de una letra “I" por una "Y" no contribuye en nada a distinguir el nombre
de dominio en disputa de las marcas y servicios de la parte, maxime considerando la
identidad fonética. Que por ello es que, en manos de un tercero, provocara grave
confusién en el publico usuario y consumidor que al tipear por error una "Y" derive en
el dominio de un tercero a pesar de haber querido entrar a una pagina web de la parte
(Typosquatting). Que, en sintesis, la expresién "PARADIGMA corresponde a un nombre
y marca comercial creada, difundida y utilizada profusamente por la parte a nivel
nacional, que es virtualmente idéntica al nombre de dominio disputado, por lo que su
uso por parte de un tercero le causaré un grave perjuicio. Que la parte no ha hecho
mas que legitimamente solicitar como nombre de dominio una expresion con la cual se
idéntifica en el mercado y respecto de la cual tiene derechos previos e intereses
legitimos. Que sus servicios cuentan con una real presencia en el mercado nacional.
Invoca el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, invoca jurisprudencia. Alega el
criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los nombres de
dominio, normativa de Icann, Ompi, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile,
criterio de la notoriedad del signo pedido, criterio de la creacién intelectual del signo
pedido, criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, criterio de la
identidad, articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris, para solicitar le sea asignado el
dominio en definitiva, con costas.

NOVENO: Que por resolucién de fecha 11 de Mayo de 2011, rolante a fojas 75 de
autos, se confirid traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron
evacuados en rebeldia.

DECIMO: Que por resoluciéon de fecha 02 de junio de 2011, rolante a fojas 77, se
recibid la causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion "paradygma". 2.-
Utilizacién efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizardn en
el futuro, de la expresion "paradygma".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de Angela Maria Ossa Mora, la documental conformada por: 1) Copia simple
de certificado de registro marcario para la marca “Paradigma” (fs. 35); 2) Impresién del
sitio web www.target-ddi.cl (fs. 36 a fs. 41); 3) Impresién de articulo promocional
Técnicas de busqueda efectiva de trabajo (fs. 42 y 43); 4) Impresion del sitio web
www.amchamchile.cl (fs. 44); 5) Impresidon del sitio web www.target-ddi.cl (fs. 45 a
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57); 6) Copia sentencia arbitral nombre de dominio promain.cl (fs. 58 a 67) y 7) Copia
sentencia arbitral nombre de dominio www.vifiasdelmaipo.cl (fs. 68 a 74).

La parte de Carlos Javier Mac-Mahon Castex no rindié pruebas.

DUODECIMO: Que por resolucién de fecha 30 de junio de 2011, rolante a fojas 81, se
citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
undécimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida
y 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 posicién de los litigantes de este juicio, en relacidn con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Carlos Javier Mac-Mahon Castex,
justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncidon de mejor derecho y buena fe
en su inscripcién que se expresa en el principio "First come, first served", presuncién
gue no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en
contrario. Que, en forma adicional a dicha presuncion, alegd haber registrado el
nombre de dominio para emplearlo en su proyecto de empresa de capacitaciones; sin
embargo, no acompano pruebas en abono de este aserto.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Angela Maria Ossa Mora, acreditd con el
documento de fojas 46 ser la presidenta de la empresa Target-DDI, del rubro de
capacitacién. Acredité también, con el documento de fojas 35, ser la titular del registro
marcario “Paradigma” de fecha 9 de marzo de 2005, para la clase 41, que incluye la
organizacién de seminarios, conferencias y foros. Acreditdé también, con la documental
restante, de fojas 36 a 57, dedicarse la firma Target — DDI en forma intensa al rubro de
capacitacién en recursos humanos tanto en Chile como en otros paises, como por
ejemplo Peru (docto. de fojas 46). No obstante lo anterior, no fue posible desprender
de la documental acompafiiada la utilizacién de la expresién “Paradigma” como consta
en los argumentos de la parte.

QUINTO: Que existe una evidente similitud grafica y fonética entre las expresiones
“Paradygma” y “paradigma”.

SEXTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar las posiciones de las partes, preferira la de la
oponente, no obstante no haber acreditado la utilizaciéon efectiva de la expresién
“Paradigma”, por las siguientes razones: (1) Por cuanto cuenta con un registro
marcario para esa expresion que data del mes de marzo del afio 2005, y es por ende
muy anterior a la solicitud de registro de nombre de dominio del primer solicitante; (2)
Por cuanto emana de los mismos dichos del primer solicitante el que éste registré el
dominio para emplearlo en actividades de capacitacidon en recursos humanos, que es el
mismo rubro que desarrolla la oponente en forma notoria, y (3) Que de los dichos del
primer solicitante emana también el haber solicitado el nombre de dominio en
reconocimiento de que podia haber titulares de derechos anteriores o mejores al
dominio de los que él tenia, y que sélo solicitd el registro cuando se hubo cerciorado
conscientemente de que no era asi. Ademas, en conocimiento de la disputa en la
instancia de mediacién ante Nic Chile buscé llegar a un acuerdo sobre el dominio, el
gue necesariamente debia pasar por la cesiéon de todo o parte de sus derechos al
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mismo. Ello contrasta con la necesidad de que exista un verdadero “animo” de sefior o
duefio que exige el articulo 700 del Cddigo Civil para que exista posesion, y con la
buena fe inicial que exige el articulo 702 inciso segundo del mismo Cédigo para que
exista posesion regular. Con lo anterior, se tiene que el primer solicitante no estuvo ni
antes, ni al solicitar el dominio, ni después, convencido de su mejor derecho al mismo,
en términos tales que, confrontada su posicion con la existencia de un registro
marcario anterior y vigente para analoga expresién, cabe presumir de su parte, con
fundamento en sus propios dichos, el reconocimiento de dominio ajeno a favor de la
oponente.

SEPTIMO: Que, con lo antes considerado, se estimara que la oponente ha demostrado
mejor derecho al nombre de dominio en controversia, razén por la cual se acogera su
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 Mediacién y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Angela Maria Ossa Mora en contra
de Carlos Javier Mac-Mahon Castex, y se asigna el nombre de dominio paradygma.cl a
favor de Angela Maria Ossa Mora, sin costas.

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

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

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