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MAT: Asignacion de nombre de dominio “trucosfacebook.cl”
Santiago, nueve de Abril de dos mil doce.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° 14829 de fecha 4 de Octubre de 2011, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), nofificé al suscrito la designacién como Arbitro
para resolver el conflicto planteado por la inscripcion del nombre de
dominio “trucosfacebook.cl”; entre Fabio Forte Lara y Facebook, Inc.
2.- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a
un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL”, en adelante el "Reglamento”, y cuyo anexo |1
contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo
encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida,
fundado en su calidad de "Arbitro Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 5 de
Octubre de 2011, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador,
jurd desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 19 de
Octubre a las 16:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion se
notificd a las partes por carta certificada, y via correo electronico a
los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevé a
cabo el dia 19 de Octubre con la asistencia de la parte de
Facebook, Inc. y en ausencia del primer solicitante Fabio Forte Lara;
5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Facebook, Inc. hizo valer dentro de plazo ante este Tribunal Arbitral

sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio
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“trucosfacebook.cl”, para lo cual sostuvo y argumentd lo siguiente:
a) Que Facebook es un sitio web de redes sociales, creado
originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero
ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de
correo electréonico; b) Que 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 alemdn, para
impulsar su expansion fuera de Estados Unidos; c) Que este sitio web
tiene actualmente millones de miembros en todo el mundo; d) Que
la empresa Facebook Inc. es creada por Mark Zuckerberg,
estudiante de la Universidad de Harvard, cuya intencion es constituir
una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus
gustos y sentimientos; d) Que actualmente la plataforma Facebook
tiene mds de 1.7 mil millones de fotos de usuario y 160 Terabytes de
almacenaqje; e) Que Facebook Inc. es la legitima creadoraq,
adoptante y wusuaria a nivel internacional de la expresion
“Facebook” por lo tanto es la mds radical fitular de "un mejor
derecho" que es la condicion que el reglamento NIC Chile exige
para detentar derechos sobre un nombre de dominio; f) Que existe
en el actuar de la contfraparte una radical mala fe que se expresa
en el infento de aprovecharse del posicionamiento comercial que su
representada ha construido y que se ha traducido en el surgimiento
de una marca que la doctrina marcaria mundial denomina Marca
Renombrada; g) Que la conducta de la confraparte inducird a
confusion a los consumidores quienes creerdn que la actividad
realizada por el primer solicitante con el nombre de dominio
“tfrucosfacebook.cl” tiene relacion con su representada y al ingresar
se den cuenta del reenvio del cual son objetos a una pdgina que no
dice relaciéon con su representada; h) Que este caso consiste en una

empresa cuya marca goza de prestigio mundial, y un tercero que
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pretende capitalizar dicho trayectoria comercial utilizando la misma
expresion; i) Que esta conducta viola los mds elementales principios
del derecho y concretamente traiciona los valores que inspiraron a
Jon Postel, cuando creo el sistema de administracion de nombres de
dominios, que bdsicamente se traducen en el principio del "fair use";
j) Que cita jurisprudencia que apoya sus argumentos, asi como
también cita a su favor el Art.° 10 Bis del Convenio de Paris y la ley
20.169 sobre Competencia Desleal; k) Describe también las funciones
que cumplen los nombre de dominio dentro del mercado,
destacando no sdlo su cardcter de identificador de un punto IP, sino
qgue también las funciones de cardcter distintivo en el frdfico virtual,
pasando asi a adquirir una existencia complementaria como
identificadores comerciales o personales; |) Que dada la funcidn que
tienen los nombres de dominio y el hecho de tener su representada
una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado mas alld
del principio “First Come, First Served”, y que el presente caso se
analice a la luz del principio del "Mejor Derecho”, ya que de
rechazarse su solicitud, se estaria vulnerando el derecho de
propiedad sobre las cosas incorporales como lo es su marca
comercial; m) Que en definitiva la solicitud de registro del nombre de
dominio *"frucosfacebook.cl” contraria derechos vdlidamente
adquiridos por su parte, por estar su nombre y marca comercial,
reproducido, incluido o aludido en el nombres de dominio
disputado, careciendo la contraparte de derechos o intereses
legitimos sobre la misma; m) Que lo expuesto también produciria una
"dilucion" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en
el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificadora idéntfica a las marcas, dominios y razén social de su
representada, ocurriia que los usuarios de internet identifiquen

servicios que no corresponden a ella, generando un debilitamiento
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del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados
por sui mandante; n) Que por Ultimo, 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;

6.- En respaldo de sus pretensiones, acompand abundante
publicidad y documentacion que acredita la fama y notoriedad de
la marca “Facebook”, en diversos medios de comunicacion.

7.- Por resolucion de fecha 10 de Noviembre de 2011, se tuvo por
presentada la demanda de mejor derecho por parte de Facebook,
Inc. y por acompanados los documentos con citacion. Habiendo
transcurrido el plazo para la presentacion del primer solicitante Fabio
Forte Larg, sin que ello haya ocurrido, se tfuvo por no presentada. De
la presentacion de Facebook, Inc., se dio fraslado por el plazo de
cinco dias para contestar las pretensiones o aseveraciones
efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Tampoco el primer presentd dentro del plazo mencionado en €l
numero anterior, ningun escrito para hacer valer sus pretensiones,
como tampoco acompand pruebas en ese sentido, por lo que se le
tuvo en rebeldia durante todo el tfranscurso del proceso;

9.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la ultima gestion, sin
gue ninguna de las partes haya hecho ofra presentacion, y en
consideracion a las normas del procedimiento acordado, en cuya
virtud las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los
antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones,
conjuntamente con sus reclamaciones, se omitid recibir la causa a
pruebaq, y resolvid derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para
hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha
acompanado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente
a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, o desvirtuar la prueba acompanada por la parte de
Facebook, Inc.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta, menos fratdndose de
causas tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este
caso. Precisamente, la excepcion al principio se ampara entre otros,
en la validacion o acreditacion de un mejor derecho por alguna de
las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el
mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus
pretensiones, o ambas lo hacen enconfrdndose en semejantes
condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrid, desde el
momento que solo la parte de Facebook, Inc. ha demostrado tener
una legitima y valida pretension; y

c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la
expresion “Facebook”, es un signo notorio y conocido no sélo en sus
propias palabras, sino también en el publico en general;

11.- Que acreditado un legitimo interés o derecho del segundo
solicitante sobre la denominacion “facebook”, cabe entonces
preguntarse si la adicion de la expresion “tfrucos”, hacen al nombre
de dominio en disputa una expresion substancialmente diferente en
términos de desvirtuar la validez de la pretension del segundo

solicitante, en términos de impedir su confusion;
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12- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el
considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que
precisamente la adicion de la expresion “frucos”, y el uso que de
esta se hace asocidndolo directamente al sitio web “facebook” del
segundo solicitante, de reconocida fama y notoriedad, permiten
crearse la conviccion de que existe un dnimo o infencidn de
apropiacion y beneficios de la fama y notoriedad de un signo gjeno,
atentando contra normas y principios de buena fe y competencia
leal;

13.- Que asi las cosas, hace fuerza para este Arbitro el argumento
de coincidencia, similitud y asociacion entre las expresiones
“facebook” y “trucosfacebook”, lo que permite también crearse un
juicio de la consistencia de los argumentos de vinculacion desleal y
relacion impropia que alega el segundo solicitante;

14.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que el primer
solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin
respaldar sus pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a
su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, confirman
también un absoluto desinterés de su parte;

15.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un
signo distintivo por sobre otro, este Arbitro se inclina a preferir a quién
efectivamente ha acreditado la fama y notoriedad de su signo, asi
como el legitimo uso de un signo substancialmente similar, por un
asunto de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo
expuesto en nuestra legislacion y los fratados internacionales sobre la
materiq;

16.- Que ademds, este Arbitro conforme las facultades que le han
sido otorgadas por el Reglamento, debe qjustarse en su actuar a la
calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que

la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por
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las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de
estos principios que este Arbitro ha valorado la prueba acompanada
por el segundo solicitante para respaldar su pretension, credndose la
conviccion absoluta de que a este Ultimo corresponde el mejor
derecho sobre el nombre de dominio “trucosfacebook.cl”;

17.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla
en su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un
nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el
solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, el Art,
15 del Reglamento dispone expresamente que “Serd 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 ética mercantil, como
asimismo, derechos vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de
Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el
senfido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto
en los articulos 222 y siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.
RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “trucosfacebook.cl” a la parte
de Facebook, Inc. Rechazase la solicitud presentada por el primer
solicitante, Fabio Forte Lara.

2- Que en uso de las facultades que competen a este Juez
Arbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas

serdn pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el

7




10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

proceso.
3.-  Notifiquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su nofificacion a las mismas y a NIC Chile por correo
electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4- Conforme lo dispone el articulo 640 del Codigo de
Procedimiento Civil, frman la presente sentencia en autorizacion de

la misma los testigos que mds abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Sebastidn Risso Dawidowicz Yohanna Bustillos Espinoza
C.I.N°16.211.735-1 C.ILN° 12.286.487-1




