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MAT: Revocacién de nombre de dominio “wwwgoogle.cl”

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil diez.

VISTOS:

1.- Que por oficio N° OF11098 de fecha 20 de Julio de 2009, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la revocacion del nombre de dominio
“wwwgoogle.cl”, solicitada por la parte de Google, Inc., representada por
Sargent & Krahn, en contra del actual titular del nombre de dominio,
dona Sylvia Solange Burgos Morales;

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 segun aparece de los antecedentes acompanados a este
Arbitro por NIC Chile en el oficio referido, inicialmente se planteé ante
este Ultimo organismo la solicitud de revocacion del referido nombre de
dominio, sin que el proceso de mediacion que contempla el Reglamento
haya surtido efecto, porlo que no se llegd a acuerdo entre las partes;

4.- De alli que concordante con lo expuesto, este Arbitro en
conocimiento del referido oficio de NIC, por resolucion de fecha 27 de
Julio de 2009 aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, juré desempefarlo
fielmente y citdé a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento del arbitraje para el dia 10 de Agosto de 2009 a las 11:00
horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucién se notificé a las partes por

carta certificada, y via correo electronico a los domicilios y direcciones
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registrados en NIC Chile;

S5.- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacidon de normas de procedimiento se llevd a cabo el
dia 10 de Agosto de 2009, con la asistencia de don José Ignacio Suarez,
por la parte de Google, Inc., y en ausencia de la segunda solicitante
dona Sylvia Solange Burgos Morales;

6.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de
Google, Inc. presentd su demanda de revocacion del nombre de

dominio “wwwgoogle.cl” en confra de dona Sylvia Solange Burgos
Morales, para lo cual sostuvo y demostro lo siguiente: a) Que Google, Inc.,
tiene sus origenes en el ano 1995, a partir de la revolucionaria idea de dos
jovenes estudiantes, Larry Page y Sergey Brin, de 24 y 23 anos
respectivamente; en que ambos crearon el buscador de Internet mas
famoso y utilizado actualmente en el mundo, el buscador “Google”,
expresion cuya fama y notoriedad es un hecho publico y notorio. Expresa
también que a solo 10 anos de su creacion Google, Inc. es una de las
empresas mds grandes del mundo, la cual se encuentra conformada por
aproximadamente 20 mil trabajadores, generando ingresos cercanos a
los USD $ 18 mil millones anuales. Lo anterior, no es sino la consecuencia
del posicionamiento de la marca “Google” para distinguir e identificar
una serie de productos y servicios, cuyo principal producto es el motor de
busqueda de Internet del mismo nombre. De esta manera Google goza
del prestigio internacional de ser el buscador mds importante del mundo:
un servicio gratuito, facil de utilizar, que permite encontrar en una
fraccion de segundo resultados de una informacién requerida; b) Que,
Google, Inc., acredité que se encuentra amparada en Chile por los
registros marcarios que se detallan a continuacion:

o Registro N° 751.896, “"GOOGLE”, denominativa, para distinguir

servicios de la clase 35.
o Registro N° 781.358, “"GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
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servicios de la clase 36.

J Registro N° 781.359, “"GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
servicios de la clase 38.

J Registro N° 630.388, “GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
servicios de la clase 38.

J Registro N° 630.389, “GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
servicios de la clase 42.

J Registro N° 630.391, “"GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
servicios de la clase 9.

J Registro N° 751.856, “"GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
servicios de la clase 16y 25.

J Registro N° 765.172, “GOOGLE", mixta, para distinguir servicios de la
Clase 9.

J Registro N° 765.173, “"GOOGLE", denominativa, para distinguir
servicios de la clase 42.

c) Que adicionalmente, es fitular de una serie de registros marcarios y

solicitudes en el extranjero para la expresion “Google”, entre las cuales se

destacan las siguientes:

o Registro N° 3570103, “GOOGLE", mixta, para distinguir servicios en la
clase 36 en los Estados Unidos de América.

o Registro N° 3140793, “"GOOGLE", mixta, para distinguir productos en
las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25y 28 y servicios en las clases 35, 38, y
42 en los Estados Unidos de América.

J Registro N° 2954071, “GOOGLE", denominativa, para distinguir
productos en las clases 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25 y 28 y servicios en la
clase 35 en los Estados Unidos de América.

o Registro N° 005263868, “GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
servicios en la clase 36 en la Comunidad Europea.

o Registro N° 004316642, “GOOGLE", denominativa, para distinguir

productos en las clases 16, 25y 35 en la Comunidad Europea.
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o Registro N° 006263958, “GOOGLE"”, denominativa, para distinguir
productos en la clase 9 y servicios en las clases 38 y 42 en la
Comunidad Europea.

d) Que, los referidos registros y solicitudes son una muestra de que

Google, Inc., es la legitima creadora de la expresion “Google” para

distinguir e identificar sus servicios de busqueda de informacion en

Internet, hecho notorio y puUblicamente conocido nacional e

internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los

usuarios de Internet, asi como el publico en general identifiquen a

Google, Inc., a fravés de la expresion “Google”. Asi también, la

incorporacion de las siglas “www” en caso alguno podria considerarse

como un elemento distintivo del nombre de dominio “wwwgoogle.cl” ,

toda vez que dicha expresidon corresponde Unicamente a la abreviacion

de WORLD WIDE WEB.

e) Igualmente, la parte de Google, Inc. acreditd que es titular, entre ofros,

de los siguientes nombres de dominio:

J GOOGLE.CL

J GOOGLE.COM

J GOOGLE.ES

J GOOGLE.PE

J GOOGLE.BE

J GOOGLE.FR

J GOOGLE.IT

J GOOGLE.NL

. GOOGLE.PT

J GOOGLE.TT

J GOOGLE.RU

J GOOGLE.RO

Que los nombres de dominio recién citados corresponden exactamente

al nombre de dominio cuya revocacion se solicita, toda vez que
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corresponden a la expresion Google seguida de la extension local para el
pais de que se trate. Por lo anterior, Google, Inc., observa que dona Sylvia
Solange Burgos Morales se limitdé Unica y exclusivamente a copiar vy
plagiar el nombre de dominio de Google, Inc., lo cual demuestra
evidentemente la mala fe con la cual ha actuado;

f) Google, Inc., ademds tiene la particularidad que existe plena
coincidencia entre la razdn social y el nombre de dominio que se intenta
revocar. Asi, sin perjuicio de la claridad entre el legitimo dueno y creador
de la expresion “"Google”, es importante resaltar que Google, Inc. utiliza
esta expresion no solo en Internet, sino que también en el mercado real,
segun lo acreditan diversas ilustraciones acompanadas en la demanda
de revocacion de nombre de dominio;

g) Google, Inc. hace alusion a la identidad evidente de los nombres de
dominio inscritos, su nombre y su razon social, en relacidon con el nombre

de dominio que se intenta revocar, como se aprecia de su comparacion:

J GOOGLE (marca registrada por Google, Inc.)

o WWWGOOGLE.CL (nombre de dominio en revocacion)
J GOOGLE.CL (hombre de dominio de Google, Inc.)
J GOOGLE, INC. (razén social)

Que segun se observa, el nombre de dominio del que se solicita su
revocacion contiene integramente y se estructura sobre la expresion
Google, con la que se distingue a Google, Inc., ademds de ser idéntico all
nombre de dominio de que Google, Inc. es titular en Chile, a saber,
google.cl, lo que pone de manifiesto la circunstancia de que la titularidad
del nombre de dominio “wwwgoogle.cl” por parte de la contraria
generard toda clase de errores y confusiones enfre los usuarios de
Internet. Es por lo anterior que los usuarios de Internet y publico
consumidor en general al enfrentarse al nombre de dominio
“wwwgoogle.cl”, asumirdn con toda ldgica que se trata de un nombre de

dominio relacionado a Google, Inc., debido a que la expresion “Google”
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se encuentra nacional e internacionalmente asociada al producto y
demds servicios ofrecidos por Google, Inc.;

Q) Que dona Sylvia Solange Burgos Morales se ha limitado a tomar la
expresion mundialmente reconocida para distinguir el servicio de
buUsqueda de Google, Inc., y agregar la sigla “www”, lo cual no constituye
un diferenciador suficiente y adecuado. Que de esta manera, Sylvia
Solange Burgos Morales procedid a registrar wwwgoogle.cl con la
finalidad de inducir a error y enganar a los usuarios de Internet, quienes
enfrentados a este nombre de dominio légica y racionalmente deducirdn
que se tfrata de un nombre de dominio de titularidad de Google, Inc.;

h) Que dona Sylvia Burgos Morales se limitd Unica y exclusivamente a
omitir el *."” (punto) que para efectos de separacion se debe digitar entre
la sigla “www” vy “google”, lo que fiene por objeto beneficiarse de los
errores que cometan los usuarios de Internet cuando intentan acceder al
buscador de Internet de Google, Inc. La conducta resenada no es nueva
en el sistema de asignacion de nombres de dominio chileno. Asi, en la
base de datos de NIC Chile es posible observar casos como el de
“wwwparis.cl”, “wwwpresto.cl”, “wwwyoutube.cl” vy “wwwfacebook.cl”,
todos los cuales han sido asignados a sus legitimos duenos.;

i) Asi también la inclusion de la sigla “www”, en caso alguno podria
estimarse como un elemento suficiente para distinguir el nombre de
dominio en revocacion con los privilegios industriales e intelectuales sobre
los cuales Google, Inc., tiene legitimos intereses y derechos adquiridos. En
este sentfido el caso del nombre de dominio “wwwpairis.cl”, que si bien se
tratdé de una demanda de oposicion, el criterio aplicable es el mismo, se
dispuse que: “en la especie, segun se ha indicado mas arriba, el Primer
Solicitante carece-conforme al mérito de autos- de fodo derecho
pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de

dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del

dominio en andlisis, los elementos adicionales al vocablo “paris” permiten
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o0 no romper el riesgo de asociacion y potencial confusion aludidos. La
respuesta es negativa. En efecto, el agregado “www”, lejos de diferenciar
semdnticamente el dominio en disputa de la marca PARIS, por el
contrario, aumenta la referida asociacion y al mismo tiempo cataliza el
riesgo de la confusion. En este sentido, nadie desconoce que el signo
“www' corresponde a la sigla para “World Wide Web" (telarana mundial),
expresion con la cual se designa a la red Internet. De esta manera, al
agregar a la marca PARIS la referida sigla “www”, lo que hace en
definitiva es reforzar la necesaria asociacion que cualquier usuario de la
Red en nuestro medio hard entre dicho nombre de dominio y la marca
del segundo solicitante.” Como consecuencia de lo expuesto, se
concluye entonces que la solicitud de registro de nombre de dominio
litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica
los derechos vdlidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su
marca comercial PARIS, como igualmente sobre su nombre societario
“Almacenes Paris Comercial S.A.”;

) Que parece claro, segun lo expuesto, que dona Sylvia Solange
Burgos Morales no tiene interés legitimo sobre el nombre de dominio en
conflicto, lo que deja en evidencia que el principal interés es perjudicar a
Google, Inc., aprovechdndose de la fama y notoriedad de sus marcas y
productos y de la presencia y reconocimiento que éste tiene en Internet.
A mayor abundamiento, esta misma parte expresa que solo basta
ingresar al famoso buscador www.google.cl, y realizar una bUsqueda de

la expresion *wwwgoogle.cl”, para encontrar que todos los resultados son
positivos y aluden directamente a Google, Inc.;

k) Que igualmente se hace alusion a la mala fe de dona Sylvia
Solange Burgos Morales, toda vez que esta queda en evidencia al haber
registrado como nombre de dominio la internacionalmente reconocida
expresion que distingue las marcas, nombres de dominio, razén social y

servicios de Google, Inc., agregando solamente la expresion “www”,
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eliminando un (pbunto) y redireccionando este nombre de dominio
mundialmente asociado a Google, Inc., a un sitio web propio;

1) Que cabe tener presente el Reglamento de NIC Chile, el cual segin
lo expuesto en su arficulo 14 establece expresamente que ‘“serd de

responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las

normas_vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la

competencia leal y de lag ética mercantil, como asimismo, derechos

vdlidamente adquiridos por terceros.”. Asi, se entiende que deben

configurarse copulativamente los siguientes requisitos para que se

configure una inscripcion que contfrarie derechos vdlidamente
adquiridos por terceros”

o Que el titular de la inscripcidon de un determinado nombre de
dominio, en este caso dona Sylvia Solange Burgos Morales, carezca de
derecho o interés legitimo sobre el dominio de que se frate.

o Que el afectado, en este caso Google, Inc., sea fitular de algun
derecho vdlidamente adquirido en relacion con el nombre de dominio
impugnado. En este orden de cosas, sélo basta senalar que el nombre de
dominio "wwwgoogle.cl” es idéntico, una copia, a los nombres de
dominio extension “.cl”, “.com” y demds extensiones locales que
identifican el famoso buscador de pdginas web de que es fitular.
Ademds, contiene la expresion distintiva de la razon social de Google,
Inc., y de las marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial asi como en el extranjero. En sintesis, al momento de registrarse
el dominio “"wwwgoogle.cl” fueron claramente vulnerados derechos
vdlidamente adquiridos por un tercero, en este caso, los del creador del
servicio de busqueda en Internet, titulares de marcas registradas en Chile
y el mundo, Google, Inc. ;

m)  Asimismo, Google, Inc. hace referencia a la inscripcion abusiva o de
mala fe del nombre de dominio wwwgoogle.cl, en concordancia con lo

senalado en el articulo 22 de la Reglamentacion para el funcionamiento
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del Registro de Nombres de Dominio .CL: “serd causal de revocacion de
un nombre de dominio el que su inscripcidon sea abusiva o que haya sido
realizada de mala fe”. Dicho articulo agrega lo siguiente:

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 enganosamente similar a
una marca de producto o servicio sobre la que tiene derecho el
reclamante, o 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 al nombre de dominio, y,

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.”

En este sentido, se puede senalar que la inscripcidon de nombre de
dominio “wwwgoogle.cl” cumple con estas fres condiciones, toda vez
que:

“wwwgoogle.cl” es idéntico a los nombres de dominio de Google, Inc.,
como lo son los nombres “google.cl” y “google.com” (entre muchos otros)
ademds de ser idéntico a las marcas registradas por Google, Inc., en
Chile y en el extranjero, como lo es la marca “Google”. En este sentido, no
hay lugar a dudas que el dominio impugnado es idéntico, tal como lo
exige la norma, al nombre por el cual Google, Inc., es reconocido tanto
en el mercado nacional como internacional.

n) Asimismo, y segun se senald anteriormente, el demandado de autos
carece de derechos o intereses legitimos en relacion con el nombre de
dominio impugnado;

n) Por su parte, el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile dispone que
la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias, sin que la
enumeracion sea taxativa, servird para demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado;

a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre

de dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra
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forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o
a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos
relativos a su inscripcion del nombre de dominio del reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos
a su inscripci’on, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio.

b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir
al titular de la marca del 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.

c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante
de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya
infentado 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.

De esta manera, el nombre de dominio cuya revocacion se pretende
claramente se solicitd y registrd con la infencion de confundir a los
usuarios de Internet y asi obtener un lucro y beneficio econdmico ilegitimo
e improcedente a costa de Google, Inc. A mayor abundamiento, dona
Sylvia Solange Burgos Morales buscd un beneficio a partir del error en que
incurren los usuarios de Internet a partir de la confusion creada entre los
mismos cuando intentan acceder al buscador de Internet de Google, Inc.
Beneficio que consiste en el hecho que el nombre de dominio
“wwwgoogle.cl” se encuentra redirigido a un sitio web de propiedad de
dona Sylvia Solange Burgos Morales, a saber, “lupa.cl”. A juicio de
Google, Inc., es claro que la inscripcion de dominio de autos demuestra
la mala fe de dona Sylvia Solange Burgos Morales quien intenta

aprovecharse del su buen nombre, sus marcas comerciales y nombres de

10
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dominio relacionados.

0) Asimismo, la Ley N° 20.169 sobre Competencia Desleal enumera en
su articulo 4 aguellos actos que son considerados como de competencia
desleal, en este sentido, la lefra a) de dicho articulo senala expresamente
que se considera un acto de competencia desleal: “Toda conducta que
aproveche indebidamente la reputacion ajena, induciendo a confundir
los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o
establecimientos con los de un tercero”. En el caso de autos, resulta
evidente que la conducta del demandado se enmarca dentro de una
conducta tendiente a aprovecharse indebidamente y sin autorizacion de
la reputacion y prestigio de Google, Inc. Dicha conducta causa un grave
perjuicio a Google, Inc., el cual sélo es reparable con la revocacion del
nombre de dominio impugnado;

P) Que asi también y como consecuencia del rapido aumento de las
actividades intangibles y basadas en la informaciéon, el nimero de
usuarios de Internet ha crecido a niveles insospechados, por consiguiente
el mundo del Derecho ha debido legislar sobre estas materias. Debido a
lo anterior cada dia se da mds importancia al uso, fama, notoriedad vy
prestigio del signo pedido para asignar un nombre de dominio en base a
los siguientes criterios que detalla en su presentacion:

° Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion con

los nombres de dominio;

o Criterio de la creacién intelectual del signo pedido;

o Criterio de la notoriedad del signo pedido.

o Criterio de la Identidad.

o Criterio del Mejor Derecho por el uso empresarial legitimo.

Cita a su favor también el Convenio de Paris, en cuanto dispone en su
arficulo 8 que: “El nombre comercial serd protegido en todos los paises de
la Unidn sin la obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de

una marca de fdbrica o comercio”. Asi, como ya se ha senalado el

11
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elemento principal 'y mds destacado del dominio impugnado

“wwwgoogle.cl” coincide plenamente con el nombre comercial de
Google, Inc., por lo que en caso de autos se verifican todos y cada uno
de los requisitos establecidos en la norma en comento. Por su parte el
articulo é bis del Convenio de Paris establece expresamente que “los
paises de la Unidon se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del
pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fdabrica o de comercio que
constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
Registro o del Uso estimare alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y
utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la
parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal marca
notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con esta.” Lo anterior implica que las marcas famosas y notorias, como es
el caso de Google, han de protegerse especialmente por los paises
miembros de la Union, toda vez que de su explotacion no autorizada se
deriva, por un lado, la dilucidon del poder distintivo intrinseco de dichas
marcas y por el ofro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena
para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la
creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello
acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Finalmente, el articulo 10
bis sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:

Senala que todas estas normas son plenamente aplicables al caso de
autos ya que la conducta de dona Sylvia Solange Burgos Morales al
inscribir  un nombre de dominio directamente relacionado vy
correspondiente a un producto de Google, Inc., induce en forma
evidente a error o confusion a los usuarios de Internet, acto del todo

contrario a los usos honestos del comercio.

12
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/.-

La parte de Google, Inc., acompand junto con la demanda de

revocacion los siguientes documentos para acreditar sus pretensiones:

Copia de los certificados de registros marcarios singularizados en la
demanda de Revocacion.

Copia de los certificados de los nombres de dominio
individualizados en el N° 4 de lo principal de esta presentacion.
Copia del certificado del nombre de dominio lupa.cl de titularidad
de dona Sylvia Solange Burgos Morales, sitio web al cual se
encuentra redirigido el nombre de dominio “wwwgoogle.cl” e
impresion de dicho sitio web.

Impresion de historia del buscador “Google” asi como Google, Inc.,
obtenida de sitio web www.wikipedia.org, que da cuenta de la
fama que goza Google, Inc. a nivel mundial.

Impresion con informacién sobre los fundadores de Google, Inc.,
obtenida de sitio web www.cad.com.

Impresion de publicacion de articulo “Como funciona Google”
obtenida de sitio web www.hellogoogle.com en donde se le
reconoce como el mejor buscador de Internet del mundo.
Impresion de articulo “EI mayor buscador de Internet Google
celebra su 10 cumpleanos”, obtenido del sitio  web
www.refugeenet.org.

Impresion de articulo “El buscador de Internet Google, premio
Principe de Asturias de Comunicaciéon”, obtenido de sitio web
www.nofticiasdealava.com, donde se reconoce como el buscador
de Internet mds usado en el mundo.

Impresion de articulo “Google, el buscador de Internet mas famoso
del mundo cumple 8 anos’, obtenido del sitio web
www.iblnews.com.

Impresion de articulo “Top 100 global brands by value 2009",

obtenido del sitio web www.marketingmagazine.co.uk.

13
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J Copia de la busqueda de la expresion “wwwgoogle” en el
buscador www.google.cl.

o Copia de la sentencia recaida sobre el nombre de dominio
“vinasdelmaipo.cl” con fecha 21 de mayo de 2006.

J Copia de sentencia recaida sobre el nombre de dominio
facebook.cl de fecha 14 de enero de 2009.

J Copia de la sentencia recaida sobre el nombre de dominio
wwwoparis.cl de fecha 9 de julio de 2007.

8.- Por resolucion de fecha 10 de septiembre de 2009, en aplicacion

de las normas de procedimiento convenidas, se dio traslado de la

demanda de revocacion a la contraparte, y tuvo por acompanados los

documentos;

9.- La parte de Google, Inc., por presentacion aparte, hizo valer una

serie de consideraciones, reiterando los argumentos de su demanda, vy

sosteniendo la falta de interés del primer solicitante, su legitimo interés

sobre el nombre de dominio, acompanando también jurisprudencia en

respaldo de su pretension;

10.- La parte de dona Sylvia Solange Burgos Morales no contestd la

demanda de revocacién, ni tampoco hizo valer sus pretensiones en esta

instancia, ni en las posteriores diligencias ante este Tribunal Arbitral, y en

consideracion a las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud

las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o

medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitid recibir la

causa a prueba, y resolvid derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

11- Que de acuerdo al Reglamento, para que se acceda a la

revocacion de un nombre de dominio, su registro debe haber sido

abusivo o de mala fe;

12- Que asimismo, se considera que el registro de un nombre de

dominio es abusivo o de mala, cuando se cumplen copulativamente Ias
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siguientes condiciones:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o enganosamente similar a
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o 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

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

13- A su vez, el Reglamento senala que la mala fe del asignatario del
dominio objetado, se evidencia o demuestra a través de las siguientes
circunstancias:

a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre
de dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra
forma de transferir la inscripcion del nombre de dominio 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;

b) 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;

c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante
de perturbar o afectar los negocios de la competencia;

d) 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.

14- Que de acuerdo a lo expuesto, corresponde entonces a este
Arbitro determinar si el registro de los hombres de dominio en diputa,

obtenidos por su actual fitular, infringe las disposiciones antes citadas en
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especial, aquellas establecidas en el Art.° 22 del Reglamento, para lo cual
se analizaran en detalle las mismas:

Q) En cuanto a “Que el nombre de dominio sea idéntlico o
enganosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la
que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido”

No cabe duda que ello se cumple cabalmente en este caso, no sélo por
que el nombre de dominio, razén social y marca comercial del
demandante, de suyo conocida, famosa y notoria, se encuentra
integramente contenida en el nombre de dominio en disputa, sino que
también el hecho de que este Ultimo sélo contenga como rasgo
diferenciador el agregado “www"”, signo genérico y de uso comun,
representativo de la “World Wide Web”, que no permite en ningun caso
otorgarle una distincion seria, manifiesta y creible. Esta Ultima, sélo permite
ahondar la similitud entre los signos, aumentando su relacion;

b) En cuanto a “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga
derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio”

Esto, a juicio de esta Arbitro ha quedado claramente demostrado, no sélo
por que el nombre que detenta el actual titular no tiene relacion alguna
con el nombre de dominio en revocacion, sino por que amén de la
identidad con el nombre del demandante, era muy relevante que el
actual titular acreditara derechos o argumentos vdlidos por medios de
pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su
solicitud, todo para desvirtuar lo sostenido por la conftraria, lo que de
hecho no ocurrié. Ello, queda confirmado por las propias normas del

Reglamento, en cuanto los nombres de dominio “.cl” no deben afectar
derechos de terceros, lo que es también coincidente con lo expuesto en
nuestra legislacion y las normas internacionales sobre la materia;

c) Respecto al requerimiento de “Que el nombre de dominio haya sido

inscrito y se utilice de mala fe”.
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Que sobre este requerimiento, es el mismo Reglamento en su Art. © 22 el
gue senala que basta la concurrencia de alguna de las circunstancias alli
indicadas, para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio
objetado ha actuado de mala fe. Sirva como demostracion de ello las
propias disposiciones del referido articulo, en cuanto fluye de los
antecedentes acompanados en estos autos por el Demandante, y no
objetados por el actual asignatario, que este Ultimo estaba
efectivamente usando el nombre de dominio en conflicto como un motor
de busqueda, precisamente el principal servicio que presta el
demandante a través de su sitio web "google.com”, siendo la actividad
gue le ha dado fama y notoriedad a través del mundo. Lo anterior ya que
una vez que se ingresa a la pdgina “wwwgoogle.cl” esta misma
direcciona a ofra pagina denominada ‘“lupa.cl”, que ofrece
principalmente el servicio de buscador de informacion de Internet. Por
consiguiente, este sentenciador no puede mds que concluir que el

nombre del dominio “wwwgoogle.cl” cuya revocacion se solicita, no es el
producto del ingenio ni obra de la casualidad. Que, por consiguiente, la
mala fe es evidente en este caso, y la inscripcion del dominio

“wwwgoogle.cl” va en confra del espiritu de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, ya que este
sentenciador ha llegado al convencimiento de que el dominio

“wwwgoogle.cl” de autos fue inscrito por dona Sylvia Solange Burgos
Morales con la Unica finalidad de inducir a los usuarios de Internet y al
publico consumidor en general a error y/o engano;

15.- Que conforme a lo expuesto, y los argumentos esgrimidos vy
contundentes antecedentes acompanados por la parte de Google, Inc.,
existe conviccién absoluta y total para este Arbitro que dofia Sylvia
Solange Burgos Morales inscribié el nombre de dominio “www.google.cl”,
en forma abusiva y de mala fe, careciendo de un interés valido y legitimo

para ello;
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16.- Que la conducta expuesta en el nUmero anterior, no sélo repugna
las normas minimas de buenas costumbres y ética mercantil, sino que
atenta ademds contra los propios principios establecidos en el
Reglamento que rigen la asignacion de los nombres de dominio. La
prdctica llevada a cabo por dona Sylvia Solange Burgos Morales, es un
claro ejemplo de una inscripcion abusiva y de mala fe, que corresponde
en opinidn de este Arbitro sea erradicada;

17-  Que también este Arbitro conforme las facultades que le han sido
conferidas en el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de
“Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la
equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se
rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que
este Arbitro ha valorado la prueba acompafada por la demandante
para respaldar sus pretension, credndose la conviccion absoluta de que a
esta Ultima corresponde la titularidad del nombre de dominio
“wwwgoogle.cl”;

18.- Que en vista de lo expuesto en los nUmeros anteriores y lo expuesto
en el Reglamento en cuanto los nombres de dominio “.cl” no deben
afectar derecho de terceros, existen para este Juez Arbitro argumentos
de peso para sostener que el presente caso es un claro intento de
apropiacion indebida de un nombre ajeno, reprochable desde todo
punto de vista;

Y visto ademds, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL vy los articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil,
particularmente en cuanto debe resolver en el sentido 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 arficulos 222 y siguientes del Codigo
Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:
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1.- Acoger la demanda de revocacion presentada por Google, Inc.,
asignando a este Ultimo el nombre de dominio “wwwgoogle.cl”;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, y por
haber sido totalmente vencido el demandado respecto de la pretension
del demandante, se condena en costas a dona Sylvia Solange Burgos
Morales, resolviendose que ésta debe asumir todos los costos procesales y
personales de la presente causa;

3.- Nofifiguese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su noftificacidn 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, firman la presente sentencia en autorizacion de la misma los testigos

que mas abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Carmen Gloria Garcia Maranao Hans Weber Orellana
C.I.N° 11.308.049-8 C.I.N° 15 .373.659-6
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