Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio trendlab.cl
Santiago, 17 de julio de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® 0F07233 de fecha 8 de marzo de 2007, del
Departamento de Ciencias de la Computacion 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
“trendlab.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que
son partes en dicho conflicto Cristian Luis Barker Bucat, con domicilio en Gustavo
Le Paige 109, Villa Auka Huasi, Calama, quien inscribié dicho nombre de dominio
con fecha 10 de noviembre de 2006 a las 14:50:16 GMT, y Trend Micro Kabushiki
Kaisha, representada por estudio Albagli, Zaliasnik & Cia., en la persona de Rafael
Pastor, ambos con domicilio en Miraflores 130, Piso 25, Santiago, quien inscribié
dicho nombre de dominio con fecha 04 de diciembre de 2006, a las 19:32:51 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 09 de marzo de 2007, la cual rola a fojas
4 de autos, el suscrito acepto el cargo para el conflicto por el nombre de dominio
trendlab.cl, y juré desempefiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando
acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia
15 de marzo de 2007, a las 13:0 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital el dia 09 de marzo
de 2007 y a las partes por carta certificada con fecha 09 de marzo de 2007,
respectivamente, segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 6 de autos.
QUINTO: Que el dia 20 de marzo de 2007, a las 9:15 horas, luego de una
suspension de comparendo y fijacion de nueva fecha decretados y notificados con
fecha 14 de marzo de 2007, a fojas 7, tuvo lugar el comparendo decretado a fojas
4, con la asistencia de la don Rafael Pastor Besoain por la segunda solicitante y en
rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 9 de autos.
SEXTO: Que lo obrado en la audiencia de fojas 9 fue notificado a las partes con
fecha 22 de marzo de 2007, segun consta del atestado de fojas 11.

SEPTIMO: Que con fecha 4 de abril de 2007, por escrito rolante a fojas 12, la parte
de Trend Micro Kabushiki Kaiha expuso sus argumentos de mejor derecho en los
términos siguientes: Que funda la demanda en el articulo 10 de la reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, como asimismo
en lo prescrito por el articulo 2 y siguientes del Anexo 1 de la Reglamentacion para
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el Funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, y el articulo 19 numero
25 inciso tercero de la Constitucion Politica del Estado de Chile. Que Trend Micro
Kabushiki Kaisha o Trend Micro Incorporated es un lider global indiscutible en la
generacion de redes de antivirus y de software para el acceso seguro al contenido
de internet. Dicha empresa transnacional fue fundada en 1988 por Steve Chang, y
ha liderado la proteccion contra virus computacionales migratorios, que van desde
los computadores personales a las redes y los servidores mas sofisticados. Que
como consecuencia de lo anterior, la parte ha obtenido amplio prestigio por poseer
una gran vision y gran capacidad para la innovacion tecnoldgica. Que Trend Micro
Kabushiki Kaisha o Trend Micro Incorporated se focaliza en la prevenciéon de
estallidos de virus computacionales, provision de un servicios exhaustivo para sus
clientes, sobre la administracion del brote, vida e impacto de redes de virus y virus
tipo gusano, que son una amenaza para la productividad e informacion de los
mismos a nivel internacional. Que sus oficinas principales se encuentran en Tokio,
Japon, con una fuerza laboral de alrededor de 2.500 empleados, teniendo
presencia en mas de treinta paises. Que las ventas de Trend Micro Kabushiki
Kaisha o Trend Micro Incorporated el aiio 2003 fueron de 48.09 billones de yenes
(US$ 454 millones de délares), y es una empresa que se encuentra actualmente
listada tanto en las bolsas de Tokio, como en la bolsa de Nueva Cork (NASDAQ),
mediante American Depositary Receipts (ADR). Que tal es la relevancia de la
parte, que segun el informe IDC Market Analisis “wordwide Antivirus Software
Forecast and analisis (2003-2007)”, Trend Micro Incorporated posee el mayor
porcentaje de ventas, tanto para el mercado de antivirus de correos electronicos
como para acceso directo a internet, a nivel mundial. Que la marca Trendlabs goza
de fama y notoriedad, los que ofrece acreditar. Que Trendlabs es la marca con la
que la parte distingue una red global de centros de investigacién antivirus y soporte
de productos que proporcionan cobertura las 24 horas al dia a sus clientes
alrededor del mundo. Estos centros son llamados “Centros globales antivirus
eDoctor” en Japdn y otros mercados asiaticos. Que, formado por un equipo de mas
de 250 ingenieros personal de soporte experimentado, los centros de servicio
especializados Trendlabs en Paris, Munich, Manila, Taipei, Tokio, e Irving,
California, aseguran una respuesta rapida a cualquier epidemia de virus o
problema de soporte urgente de un cliente, en cualquier lugar del mundo. Que las
modernas oficinas centrales para Trendlabs se encuentran en Metro Manila,
Filipinas, y fueron premiados en el ano 2000 con la certificacion 1ISO 9002 por la
calidad de sus procesos de administracion, lo que convirtio a Trendlabs en uno de
los primeros centros de investigacion y soporte en ser reconocidos con dicha
distincién de calidad internacional. Que no cabe duda que la parte, mediante sus
servicios y productos Trendlabs, es un lider en servicio y soporte en la industria
antivirus. Que Trendlabs forma la Columna vertebral de la infraestructura de
servicio para los clientes de Trend Micro Kabushiki Kaisha o Trend Micro
Incorporated, que monitorea las potenciales amenazas a la seguridad y conduce
todas las investigaciones relacionadas con virus computacionales. Que, ademas,
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los servicios trendlabs desarrollan los medios para identificar, detectar y eliminar
nuevos virus, como asimismo, mejora la tecnologia, permitiéndole a la parte hacer
mas efectiva la proteccion a los usuarios, al proporcionar nuevos archivos de
patron de virus, parches, y modificaciones al motor de busqueda. Que la répida
expansion de Trendlabs y su creciente e importante rol dentro de la compania de la
parte, refleja un cambio actual en marcha en la industria, en el que proporciona
antivirus como un servicio en vez de sélo un producto. Que posee intereses reales,
efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de
la marca Trendalbs en Chile, bajo el siguiente detalle:1.- Registro 655.317, de
fecha 20 de enero de 2003, que distingue servicios de asesoria relativa a
computadores, software de computadores, redes de computacion y comunicacion,
y seguridad de computadores y redes; consultores en el area de computadores,
sistemas de computadores, software de computadores, redes de computadores y
comunicacion y seguridad de computadores y redes; solucion de problemas de
hardware y software de computadores via telefonica, correo electronico y tableros
de mensajes eléctricos; diseio de software de computadores para venta, servicios
de programacion de computadores; actualizacion de software electronico
suministrado a través de computador y redes de comunicacion; suministro en linea
de bases de datos de computadores en areas de computacion, seguridad de
computadores y manejo de sistemas de computacion, servicio de filtrado para
remover virus. E-mail no solicitado, codigos de programas maliciosos y otros
contenidos no deseados de transmisiones electronicas de la clase 42 y 2.- Registro
650.581, de fecha 29 de noviembre de 2002, que distingue software de
computadores; hardware de computadores; periféricos de computadores; software
antivirus para computadores, software de computadores para filtros de cddigos y
contenido maliciosos; software de funcionamiento de computadores y seguridad;
hardware y software de computadores para monitoreo, filtrado y modificacion de
mensajes, archivos, programas e informacion recibida o recuperada desde
computadores y redes de comunicacion software y hardware de firewall; aparatos
de redes, incluyendo servidores, preconfigurado para portales de empresas,
portales de proveedores de servicios de Internet y portales para el hogar y
empresas; manuales electronicos para usuarios de la clase 09. Que, ademas, es
titular de los siguientes nombres de dominio, a saber: 1.- trendlabs.cl; 2.
trenmicro.cl y 3.- trenmicro.com. Que lo anterior demuestra las reales intenciones
de la parte en proteger nacional e internacionalmente la marca comercial y el
nombre de dominio Trendlabs. Que respecto de las similitudes existentes entre el
dominio pedido y la marca comercial de que es titular, sélo cabe manifestar que
debido a la inmensa campana de publicidad que esta realizando la parte a nivel
internacional, no cabe duda que los usuarios de internet propenderan a creer que
el nombre de dominio trendlab.cl, esta relacionado con la parte, puesto que, al ser
casi idéntico al término de fantasia de trendlabs, deduciran que se trata de uno
mas de los tantos dominios de la parte 0 una extensién de su campafna de
marketing. Que lo anterior es de enorme importancia, por cuanto la parte tiene un
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prestigio que guardar, el que pudiera ser desacreditado por el uso que haga la
contraria del nombre de dominio en disputa, lo que invalida los derechos de la
parte y el de los cibernautas. Que, asimismo, se pasan a llevar los derechos de los
consumidores, que consisten en encontrar en la pagina Web a la que ingresan, los
servicios 0 productos que ellos definitivamente estan buscando. Que, en este
sentido, resulta imposible la coexistencia pacifica entre los dominios trendlab.cl y el
de la parte, como asimismo su marca comercial, sin desviar a los usuarios que
legitimamente quieran ingresar al sitio de la parte. Cita el derecho a su juicio
aplicable y jurisprudencia, los criterios de fama y notoriedad del signo pedido, de
mejor derecho y buena fe o justo motivo, de inaplicabilidad a la especie del
principio doctrinal “first come, first served”, de dafo efectivo causado al oponente y
de inversiones y proyectos desarrollados, para, en definitiva, solicitar la asignacion
del nombre de dominio a su favor, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 13 de abril de 2007, rolante a fojas 113,
notificada con esta misma fecha, el tribunal confirio traslado de la demanda al
primer solicitante, el que fue evacuado en rebeldia.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 17 de mayo de 2007, rolante a fojas 114,
notificada con esa misma fecha, se recibid la causa a prueba, fijandose los
siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e
intereses de las partes en la denominacion trendlab o en sus componentes. 2.-
Utilizacidn efectiva que las partes realizan, han realizado o realizaran, fundada esta
ultima en hechos o proyectos concretos, respecto de la denominacion trendlab o
de sus componentes.

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

La Parte de Trend Micro Kabushiki Kaisha, la documental rolante entre fojas 21 y
111 consistente en: 1. Copia de la pagina web www.trendmicro.com; 2.- Copia del
documento titulado “Corporate Fact Sheet”; 3.- Informe titulado “Enterprise
Protection Strategy Kolodgy de IDC”; 4.- Registros marcarios de la marca trendlabs
en Japdn, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y Chile.

Por la parte de Cristian Luis Barker Bucal no se rindieron pruebas.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 14 de junio de 2007, rolante a fojas 120,
se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la parte
expositiva, acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de
impugnaciones ni observaciones, razén por la cual el Tribunal los tiene por
reconocidos.

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
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nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Cristian Luis
Barker Bucal, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo
cual lo ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcion
que se expresa en el principio "First come, first served", presuncion que no es, sin
embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.
Fuera de dicha presuncion, el primer solicitante no rindié argumentos ni pruebas de
ninguna especie.

En cuanto a la segunda solicitante, Trend Micro Kabushiki Kaisha, demostrd ser
titular de numerosos registros marcarios para “trendlabs.cl’, los que, en chile, datan
de 20 de enero de 2003 y de 29 de noviembre de 2002 (fojas 76 a 79), con los
cuales protege los servicios de asesoria, software y seguridad computacionales, y
bajo cuyo nombre desarrolla una intensa actividad empresarial con los giros
descritos, particularmente la red global de centros de investigacion antivirus y
soporte de productos que proporcionan cobertura 24x7 a clientes Trend Micro
alrededor del mundo (fs. 21). Tales demostraciones, al tenor del auto de prueba de
fojas 114, acreditan un efectivo derecho, interés y utilizaciéon pasada, presente y
presumiblemente futura del nombre “trendlabs”, los cuales sobrepujan a la
presuncion de mejor derecho de que goza la primera solicitante, siendo del caso
destacar que las expresiones “trendlab” y “trendlabs” son similares, con la sola
excepcion de la letra “s” que solo pluraliza la denominacion “trendlab”, del dominio
en disputa, y cuya significacion esta adscrita al nombre y a las actividades de la
demandante, siendo atendibles los riesgos de confusidn y de dilucién marcarios
por ella denunciados.

TERCERO: Que lo considerado precedentemente lleva a este Tribunal de Equidad
a estimar que la demandante y segunda solicitante prob6 los fundamentos de su
accion, razon por la cual dara lugar a su demanda, en los términos que pasan a
expresarse 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 Trend Micro Kabushiki Kaisha,
en contra de Cristian Luis Barker Bucal, y se asigna el nombre de dominio
trendlab.cl a favor de Trend Micro Kabushiki Kaisha, sin costas.

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

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dona
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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