Santiago, 7 de enero de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
revocacion de la inscripcion del nombre de dominio “wpt.cl’, siendo partes el actual
asignatario don Alejandro Barnett Tapia, domiciliado en Huérfanos 779, oficina 1003, Santiago
y el solicitante de la revocacion WPT Enterprises Inc. domiciliado en Huérfanos 835, oficina
1903, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacién, en calle
Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliacion, lo que se

notifico a las partes y a NIC Chile seglin consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistio solo el solicitante de la

revocacion representado por dofia Paulina Andrade Palma.

CUARTO: Que, constando en autos que el solicitante de la revocacion ha cumplido las cargas
procesales impuestas, este Tribunal ordend a ambas partes que en un plazo fatal de 8 dias
formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio cuya

revocacion se discute en autos.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el solicitante de la revocacion demanda la revocacion del

nombre de dominio de autos, sefialando en lo principal de su presentacion lo siguiente:



Su representada WPT Entreprises, INC. es una compariia dedicada a los medios de
comunicacion y a la entretencion comprometida con el desarrollo, produccion y
promocion de programas de television tematicos sobre juegos, el licenciamiento y

venta de productos de consumo de marca, y la venta de patrocinios corporativos.

Su representada fue fundada en febrero del afio 2002, y se organiza en tres divisiones:
Estudios WPT, Productos de consumo WPT, y alianzas de WPT Corporativo.

WPT Enterprises, Inc. son creadores y producen el programa de television World
Poker Tour (WPT), transmitido en todo el mundo por la television por cable y que
consiste en diecisiete torneos de poker filmados en famosas locaciones en todo el
mundo.

Su mandante es titular de los siguientes nombres de dominio: worldpokertour.cl,

worldpokertour.com y wptonline.com.

Su representada ha sido la creadora y la primera en utilizar, explotar y prestigiar la
expresion WORLD POKER TOUR, cuya abreviacion es WPT, la cual precisamente
identifica los productos y servicios promocionados, licenciados y proporcionados por
su mandante.

Que, no obstante de tratarse de &mbitos distintos, sin duda la apreciacion de los
antecedentes marcarios que el caso pueda comprender constituye un elemento
fundamental. Sobre el particular, llama la atencion respecto de la politica de proteccion

observada por su mandante sobre sus marcas comerciales, y entre ellas, el signo WPT.



9)

Que, los nombres de dominio cumplen una funcion muy similar a las marcas
comerciales, esto es, identifican determinados productos y servicios asociados a ciertas
caracteristicas y cualidades. De esta manera, los consumidores asocian
automéaticamente un producto con un signo, resultando, en consecuencia,
imprescindible el que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de

dominio.

Su representada es duefia de los siguientes registros marcarios en Chile, a saber:

a. Registro N° 716. 110 de la marca WPT de la clase 41.
b. Registro N° 721.503 de la marca World Poker Tour, de la clase 41.

Resulta evidente que una importante cantidad de los productos comercializados por
WPT Enterprises, Inc. son y han sido siempre conocidos en el mercado con el nombre
WPT.

Que, el titular del dominio Alejandro Barnett Tapia, carece de derechos e intereses
legitimos sobre la expresion creada, desarrollada y posicionada a nivel mundial por
WPT Enterprises, Inc. El actual titular del dominio no solamente carece de todo
derecho e interés legitimo sobre el dominio, sino que como han sefialado, tiene pleno
conocimiento de los derechos que asisten a su mandante sobre el dominio en conflicto,
ya que conoce con exactitud el origen y propiedad de los productos WPT y World
Poker Tour.

Que, Alejandro Barnett Tapia ha registrado el dominio con la expresa prohibicién de
su mandante, en comunicacion via e-mail enviada por su representada al demandado
con fecha 24 de junio de 2005.



)

Que, el demandado transfiri6 el dominio worldpokertour.cl a su representada, sin
embargo, posteriormente, decidio lucrar con el dominio wpt.cl ofreciendo a su

representada vender ese nombre de dominio por la suma de US$14.000.

m) Que, se debe concluir que en la inscripcion del nombre de dominio wpt.cl hubo mala

fe por parte del demandado, quien inscribio el dominio bajo expresa prohibicion de su
mandante y con el objetivo de beneficiarse de la fama de la que gozan la marca y

productos de su representada.

Que, de mantenerse la inscripcion impugnada, se permitird que un tercero se apropie
indebida y gratuitamente de una creacion que no le pertenece y del prestigio logrado
frente al consumidor mediante el esfuerzo y trabajo ajeno, en este caso, el de su
representada, y lo que resulta ain mas grave, impedira al legitimo creador y duefio usar

su propia marca en el ambito virtual.

Que, WPT Enterprises Inc. es la legitima creadora de la expresion WPT, distinguiendo

productos que produce y servicios que comercializa en practicamente todo el mundo.

Que, resulta evidente que el pablico consumidor de los productos WPT sera inducido
a confusion y error en el caso que el dominio wpt.cl se mantenga bajo la titularidad del
demandado, ya que al ingresar al sitio de Internet no encontrard informacion

autorizada relativa a los productos WPT.

El solicitante de revocacion acompafo los siguientes documentos:

e Certificado de registro N° 716.110 de la marca WPT en Chile,



e Copias de certificados de registro de la marca WPT y World Poker
Tour en Argentina, Colombia, Costa Rica, Comunidad Europea, Korea,
Meéxico, Per(, Puerto Rico y Estados Unidos

e Copia de comunicaciones via e-mail entre su representada y el
demandado, debidamente autorizadas ante Notario y ante el Consulado
de Chile en Los Angeles, Estados Unidos.

e Copia de comunicacion via e-mail del demandado a la mandataria,
debidamente certificado ante el Notario Publico de Santiago, Humberto
Quezada.

e Copia de comunicacion via e-mail entre el demandado y su
representada.

e Documentos publicitarios de la marca WPT,

e Impresiones del sitio Web worldpokertour.com con informacion y
productos comercializados por su mandante,

e Dos ejemplares de revistas originales WPT,

e Dos CD relativos al tour World Poker Tour.

SEXTO: Que, el actual asignatario adjunté informacion y antecedentes en relacion al conflicto

de autos, siendo sus principales argumentos los siguientes:

a)

Que, el dominio fue asignado por el tribunal arbitral, siendo juez don Marcos Morales,
en el afo 2005, a nombre de Alejandro Barnett Tapia, en el cual fue segundo solicitante

World Poker Tour Enterprises, Inc.

Que, la expresion WPT es una expresion abreviada que identifica una gran cantidad de
actividades, ejemplo de esto son los numerosos dominios con diversas actividades
inscritos en la red internet bajo esta misma denominacion. De los cuales ninguno

pertenece a World Poker Tour, como ejemplo detalla:



c)

Wpt.com, de Water & Power Technologies Inc.

(S

Wpt.com.mx, de Cartoon Networks.

o

Wpt.com.br, de WPT Tecnologias.

o

Wopt.org, de Winsconsin Public Television,
Wpt.com.ar, sitio en venta,
f.  Wpt.net, sitio de publicidad.

Que, en ningln pais de Latinoamerica la expresion www.wpt.* pertenece a la compariia
World Poker Tour.

Que, declara el actual titular que el dominio www.wpt.cl no sera ocupado en ninguna

relacion con la clase 41 del Departamento de Propiedad Intelectual.

Que, cabe destacar que parte de las actividades declaradas en la clase 41, en registro de
la expresion wpt por parte de World Poker Tour Enterprises Inc., esta regulada por la
nueva Superintendencia de Casinos que prohibe cualquier clase de produccion y
conduccion de eventos de poker o juegos de azar en internet, los Gnicos autorizados en
Chile para la ejecucion de juegos de azar son los casinos establecidos y las entidades

como la Polla Chilena de Beneficencia y la Loteria de Concepcion.

Que, por esto no es posible utilizar la plataforma de internet para la realizacion de
juegos online de poker o la produccién de eventos de poker por lo que la expresion
www.wpt.cl no podré ser jaméas ocupada en dicha actividad.

Que, esta desarrollando un negocio dedicado a la exportacion de vino para el mercado
de USA, el cual ocupara el sitio bajo la denominacion “Wine Products & Appeal

Trade” para lo cual se ocupara el dominio indicado.



h) Que, considerando que el dominio sera utilizado en un campo operativo diferente del
oponente, es perfectamente posible una coexistencia pacifica en el mercado, sin que se

produzcan errores o confusiones con la actividad de World Poker Tour Enterprises.

i) Que, asimismo ha expresado la intencion de vender el dominio debidamente registrado
asignado y cancelado oportunamente a World Poker Tour Enterprises, propuesta que
ha sido rechazada por ellos.

j) Que, Alejandro Barnett Tapia traspasd sin costo alguno a la misma compafiia
demandante el dominio worldpokertour.cl, aunque dicha compafiia se comprometié al
reembolso de los $20.000 pesos que este sitio costo, ese dinero jamas fue reembolsado
por ellos.

k) Acompaiia los siguientes documentos:

a. Copia del correo electronico de aceptacion de cargo del arbitro sefior Marcos
Morales.

b. Sentencia de asignacion del nombre de dominio wpt.cl de 9 de septiembre de
2005.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda arbitral por revocacion de
nombre de dominio y concedi6 traslado al titular actual y tuvo presente la informacién y
antecedentes que el actual asignatario adjunta, dando traslado por 5 dias habiles a ambas
partes.

OCTAVO: Que, el solicitante de revocacion evacua el traslado conferido — acompafiando

documentos- siendo sus principales argumentaciones las siguientes:



a)

d)

La asignacion del nombre de dominio www.wpt.cl al demandado con fecha 9 de
septiembre de 2005, por el juez arbitro Marcos Morales, fue producto de la inasistencia
y no comparecencia de su representada en el juicio promovido por el demandado, ya
que precisamente el demandado manifestd su compromiso de ceder el dominio en

conflicto a su mandante.

Que, al no presentarse argumentos de parte de la oponente, el sefior juez no tuvo otra

opcion que asignar el dominio al primer solicitante, sin resolver el fondo del asunto.

Que, asimismo, el demandado sefiala que su mandante nunca cancel6 los recursos
invertidos por el registro del dominio www.wpt.cl, los cuales ascenderian a US$36, sin
embargo, el demandado ofrecié a WPTE transferir sin costo alguno, tal como consta
en la comunicacion e-mail de fecha 30 de junio de 2005, enviada por Alejandro Barnett
a su representada.

Que, finalmente, y en relacién al ofrecimiento de su mandante relativo al pago de
US$1.000 por la transferencia del dominio www.wpt.cl, ello fue producto
exclusivamente de la presion ejercida por Alejandro Barnett Tapia al informar a su
representada que venderia este nombre de dominio en la suma de US$ 14.000. a un

tercero.

e) Acompafia en la forma legal los siguientes documentos:

a. Comunicaciones mantenidas entre su representada y el demandado, en los

meses de junio y agosto de 2005.



NOVENO: Que, el actual asignatario evacuo el traslado conferido en autos en los siguientes

términos:

World Poker Tour Enterprises no registra el uso de la expresion “WPT” en Chile en

otras clases como son la 28, 38 y 35.

Cabe destacar que, contrariamente a lo que indica el demandante, la compafiia no ha
invertido desde su registro y su traspaso en el afio 2005 ningin esfuerzo en el

desarrollo del sitio www.worldpokertour.cl que se encuentra desactivado, por lo que la

informacion de que la compariia ha invertido importantes recursos en la creacion y

mantenimiento de las paginas de Internet www.worldpokertpur.cl es una afirmacion

falsa, prueba de esto es que el sitio estd desactivado y no presenta hosting o

informacion alguna asociada desde el afio de su registro y traspaso.
Que, desde el afio 2005 no existié ningn requerimiento legal de anulacion sobre el
sitio www.wtp.cl , incluso se pagaron los gastos de renovacion dentro del plazo legal

permitido, siendo el duefio y propietario desde el afio 2005 a la fecha.

Que, al transferir el nombre de dominio www.worldpokertour.cl lo tnico solicitado a la

compaiiia fue el pago o reembolso del costo US$ 36, que habia tenido como costo el

registro de dicho dominio.

Que, estos fondos nunca se giraron a su favor, demostrando la mala fe con que actla
esta compafiia, al no cumplir acuerdos que quedaron consignados en comunicacion via

e-mail la cual se adjunta como referencia.

Que, queda demostrado que siempre ha actuado de buena fe, al no infringir los

principios de competencia desleal y de la ética mercantil.



g) Que, la compafila World Poker Tour Enterprises reconoce el legitimo dominio y
propiedad del sefior Alejandro Barnett Tapia sobre el sitio web al ofrecer un monto de
dinero en base a una negociacion directa con ellos.

h) Que, el actual asignatario acompafia los siguientes documentos:

a. Copia de comunicaciones email del demandante al demandado las cuales

demuestran su buena relacion y buena fe a favor de dicha compafiia.

b. Copia de emails de oferta de compra de US$10.000 dolares por parte de World
Poker Tour por el dominio.

DECIMO: Que, este Tribunal recibi6 la causa a prueba fijando como hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos:

1.- Identificacién y/o uso efectivo de la expresion “wpt” por parte de ambos solicitantes en el
desarrollo de sus actividades y comercializacion de productos y servicios.

2.- Interés de ambos solicitantes en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO PRIMERO: Que, el solicitante de revocacion reitera presentacion de documentos

probatorios y acompafia nuevos documentos, los cuales individualiza de la siguiente forma:

a) Copias obtenidas de internet de la pagina worldpokertour.com en la que consta la
identificacién del demandante con la expresion WPT; y,

b) Copias obtenidas de Internet de diferentes paginas de juego en las que consta la
identificacién del demandante con la expresion WPT.



DECIMO SEGUNDO: Que, atendido el mérito de autos se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

DECIMO TERCERO: Que, el solicitante de la revocacion cumplié con todas las cargas

ordenadas por el Tribunal y practico las presentaciones dentro del plazo estipulado,
demandando la revocacion del nombre de dominio “wpt.cl”, argumentando en lo medular y
sustancial que en el caso de autos se cumplen todas y cada una de las tres condiciones
establecidas en el articulo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, para considerar abusiva la inscripcion del nombre de dominio www.wtp.cl
por parte del Sr. Alejandro Barnett Tapia, quién lo inscribi6 de mala fe, lo que puede inducir a
toda suerte de errores y confusiones y demuestra el interés de la peticionario de lucrar con el

nombre de dominio.

DECIMO CUARTO: Que, el actual asignatario por su parte sefiala que su intencion al

registrar el sitio www.wtp.cl es utilizar dicho dominio de Internet para la promocién de
productos totalmente distintos a los que ofrece WPT Enterprises, Inc. como son los vinos y
accesorios relacionados con este producto, por lo que es perfectamente posible una
coexistencia pacifica en el mercado, sin que se produzcan errores o confusiones con la

actividad del solicitante de la revocacion.

DECIMO QUINTO: Que, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie

se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el titulo "De las revocaciones de
dominio", articulos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del Registro de

Nombres de Dominio CL, tenga lugar la revocacion del nombre de dominio “wpt.cl”, lo cual,



en la especie, debera ser establecido por este arbitro a través de los dichos y pruebas aportadas

por el solicitante de la revocacion y el actual asignatario.

DECIMO SEXTO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya individualizadas, para que un
nombre de dominio sea revocado, deben existir evidencias que demuestren que la inscripcion
del respectivo nombre de dominio es abusiva o se realizd de mala fe, estableciéndose que la
inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, 0 a un nombre
por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga
derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y ¢) Que el nombre de
dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestion
establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion
sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio
objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio
con el propésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del
nombre de dominio al reclamante 0 a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion
de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de
dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del
nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio
con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, 0 4.- Que
usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a
usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la
marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias,
sin que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar que el asignatario del

dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que



lo estd utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencién auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de dominio sea
comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa
denominacion, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del
dominio ("fair use™), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir

a los consumidores.

DECIMO SEPTIMO: Que, del estudio de los antecedentes aportados, este sentenciador

estima que puede considerarse como abusiva la inscripcién del nombre de dominio “wpt.cl”

por parte del actual asignatario, ya que:

a) El nombre de dominio “wpt.cl” resulta idéntico y engafiosamente similar a las marcas de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, las cuales individualiza a fojas

40 de autos, especificamente su marca “wpt”.

b) EI nombre de dominio “wpt.cl” resulta identico o engafiosamente similar al nombre por el
cual el reclamante es reconocido en el mercado, es decir “wpt” y sus derivaciones, todo lo cual
consta de los documentos rolantes a fojas 40 a 86 y 103 a 132 de autos. Dichos documentos
forman la conviccion de este sentenciador que el solicitante de la revocacion es conocido en el
mercado bajo el nombre wpt, el cual no s6lo coincide con el segmento distintivo de su razén
social “WPT Enterprises Inc.”, sino que ademas consiste en la abreviacion de World Poker

Tour, actividad relacionada a su giro y actividad.

¢) El actual asignatario del nombre de dominio, a juicio de este sentenciador, no ha acreditado
derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio sobre cuya revocacion se
discute. Al efecto el actual asignatario sélo se limita a sefialar que esté desarrollando un negocio
dedicado a la exportacion de vino para el mercado de USA, el cual ocupara el sitio bajo la

denominacion “Wine Products & Appeal Trade”, no acreditando actividad alguna asociada a



dicho proyecto o aportando elementos de prueba que permitan formar el convencimiento de
este sentenciador respecto de un interés legitimo que de cuenta de una actividad comercial real,

seria, concreta y relevante.

d) A mayor abundamiento, el nombre ha sido inscrito y utilizado de mala fe, ya que a juicio de
este sentenciador, como constan en diversas comunicaciones electronicas sostenidas entre el
actual asignatario y personal asociado al solicitante de la revocacion rolantes a fojas 87 a 102,
existen circunstancias que indican que se ha inscrito el nombre de dominio con el proposito
principal de venderlo al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio. Lo anterior se ve reforzado por los correos electronicos a los que
se ha hecho referencia y al hecho de que el actual asignatario no ha presentado antecedente
alguno que sostenga la presuncion de buena fe que inicialmente lo favorece, la cual se ha visto
desvirtuada por los antecedentes que obran en autos y su incapacidad de acreditar un derecho

o interés legitimo con respecto del nombre de dominio sobre cuya revocacion se discute

DECIMO OCTAVO: Atendido lo sefialado en los considerandos precedentes, este

sentenciador estima que concurren los requisitos para que, de conformidad con el titulo "De

las revocaciones de dominio", articulos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento
del registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocacién del nombre de dominio

wpt.cl.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de Procedimiento
Civil y siguientes, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y demas normas legales

pertinentes,



RESUELVO:

Que se acoge la demanda de revocacion deducida por parte de WPT Enterprises Inc. en contra
de don Alejandro Barnett Tapia, y se revoca la actual asignacion del nombre de dominio
“wpt.cl”, asignando dicho nombre de dominio a WPT Enterprises Inc. domiciliado en

Huérfanos 835, oficina 1903, Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento, procediendo a transferir el
dominio a WPT Enterprises Inc., quien debera cumplir con los requisitos exigidos en la
Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL

Notifiquese a las partes por carta certificada y por correo electronico.

Rol N° 44 -2007

Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco

Javier Vergara Diéguez y don Miguel Kutz Fernandez.






