FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO YOTUBE.CL

Santiago, 15 de enero de 2014.

VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 4 de octubre de 2013, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio YOTUBE.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 4 de octubre de 2013, en el
que se adjunia oficio N°18829.

3. El oficio OF18829 fecha 4 de octubre de 2013, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Flex Media Inc., (Eliana del Carmen Chanqueo Chanqueo) como primer
solicitante y como segundo solicitante Google Inc., que rola a fojas 3 del expediente.

4, La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucién de fojas 6 de fecha 14 de octubre de 2013, donde el suscrito acepta la designacion
de arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envid con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 de autos en
los cuales consta que la notificacién del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 17 de
octubre de 2013, por correo certificado.

7. Correo electrénico que rola a fojas 9 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 17 de octubre de 2013, de la aceptacion del suscrito
como arbifro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 10 de fecha 13 de noviembre de 2013, en la
que constan las firmas de don Leonardo Gerbaud Kern en representacion de Google Inc., como segundo
solicitante; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electronico, tal como
consta a fojas 11 del expediente.



9. Escrito que rola a fojas 12 y siguientes presentados con fecha 13 de noviembre de 2013 por dofia
Marja Luisa Valdés Steeves en representacion de Google Inc., como segundo solicitante, con el que
presenta patrocinio y poder, delega poder para actuar en autos a don Leonardo Gerbaud Kern y
acompafia documentos,

10.  Escrito que rola a fojas 30 y siguientes, presentado con fecha 10 de julio de 2013 por dofia Marfa
Luisa Valdés Steeves en representaciéon de Google Inc., como segundo solicitante, con el que presenta
demanda arbitral por asignacién de nombre de dominio, acompafia documentos con citacion y delega
poder.

Y TENIENDO PRESENTE:

L. Que el procedimiento de mediacién y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacién; y que este juez drbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segtn lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacién NIC CHILE vy los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

11 Que a la audiencia del dia 13 de noviembre de 2013 a las 16:30 hrs., fijada en la resolucién que
rola a fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente
arbitraje, asistié don Leonardo Gerbaud Kern en representacion de Google Inc., segundo solicitante.

HI. Que dofia Maria Luisa Valdes Steeves, abogado, en representacion de Google INC., presentd
escrito en el que argumenta que Google INC. (en adelante, indistintamente, “GOOGLE”™) tiene sus
origenes en 1995, a partir de una revolucionaria idea de dos jovenes estudiantes, Larry Page y Sergey
Brin, de 24 y 23 afios respectivamente, quienes en esa época se encontraban realizando un doctorado en
Ciencias de la Computacion impartido por la Universidad de Stanford, Estados Unidos de América,
creando el motor de bisqueda en Internet mas famoso y utilizado en el mundo; el buscador “GOOGLE”,
expresion cuya fama y reconocimiento es un hecho publico y notorio. Que a 10 afios de su creacion,
GOOGLE INC. es una de las empresas mas grandes del mundo con aproximadamente 20 mil
trabajadores, generando ingresos cercanos a los USD $ 18 mil millones anuales. Que es importante
sefialar que la marca GOOGLE de su mandante ha sido reconocida y premiada como la “Mejor Marca
Mundial” (Global Brand Value), superando su valor estimado los USD 100 billones, muy por sobre
otras marcas de renombre mundial como lo son Coca-Cola y Microsoft. Que lo anterior, no es sino la
consecuencia del posicionamiento de la marca “GOOGLE” para distinguir e identificar una serie de
productos y servicios, principalmente el motor de biisqueda de Internet del mismo nombre. Que
actualmente, GOOGLE goza del prestigio internacional de ser el buscador mas importante del mundo:
un servicio gratuito fAcil de utilizar que permite encontrar en una fraccién de segundo resultados de una
informacion requerida. Que el buscador GOOGLE recibe més de 1000 peticiones de busqueda cada
segundo. Que GOOGLE, no solo designa la herramienta de buscador sino que también comprende otros
importantes productos y servicios que todos los usuarios de internet en el mundo facilmente identifican.
Que estas herramientas comprenden el servicio de correo electrénico GMAIL, el servicio de navegador
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GOOGLE CHROME, el servicio de mapas GOOGLE MAPS, el servicio de publicidad GOOGLE
ADWORDS y su servicio de videos en linea YOUTUBE . Que Youtube es un popular sitio Web de su
mandante en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos de manera online, el que fue creado el
afio 2005 y adquirido por GOOGLE en el 2006. Que Youtube es muy popular gracias a la posibilidad de
alojar videos de manera sencilla y rdpida en la red global Internet. Que este sitio Web de su
representada, estd disponible en més de 54 idiomas, contiene una asombrosa variedad y cantidad de
videos, entre los que se encuentran peliculas, programas de televisién, musicales y deportivos. Que la
mayoria de los videos de YOUTUBE han sido incorporados por usuarios individuales, sin embargo
importantes organizaciones y empresas de medios de comunicaciones incluyendo CBS, BBC, VEVO y
HULU, tienen contenido disponible como parte de programas de asociacién con YOUTUBE. Usuarios
no registrados en el sitioc Web de su mandante pueden mirar los videos alojados sin restriccion alguna,
mientras que los registrados pueden subir al sitio una cantidad ilimitada de videos. Que YOUTUBE ha
tenido un gran impacto en la cultura actual; prueba de ello es haber obtenido el premio al «Invento del
afio», otorgado por larevista Time en noviembre del 2006. Que el sitio web de su mandante se ha
convertido en un medio de difusion sumamente popular de fenémenos tanto de Internet como de la vida
real, transformandose, por lejos, en la pagina Web de videos online més importante del mundo.

IV. Que el abogado representante de Google Inc., menciona en su escrito que su representada cuenta
con una serie de registros de marcas comerciales como parte de la estrategia para proteger sus derechos,
nombre de sus servicios, entre los cuales destaca la famosa plataforma de videos online YOUTUBE.
Que dichas marcas se encuentran debidamente registradas en Chile ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial y se detallan a continuacion: Registro N° 894,779, “YOUTUBE?”, denominativa,
para distinguir servicios en las clases 35 y 42; Registro N° 811.115, “YOUTUBE”, denominativa, para
distinguir servicios en las clases 38 y 41; Registro N° 853.730, “YOUTUBE”, mixta, para distinguir
productos en clase ; Registro N° 853.731, “YOUTUBE”, denominativa, para distinguir productos en
clase 9; Registro N° 962.577, “YOUTUBE”, denominativa, para distinguir productos en clase 25:
Registro N° 1.027.344, “YOUTUBE”, mixta, para distinguir servicios en las clases 35, 38, 41 y 42.
Registro N° 972.899, “YOUTUBE”, mixta, para distinguir productos en clase 25, cuyas copias de
registros rolan a fojas 43 a la 53 de autos. Que su mandante es titular de una serie de marcas en el
extranjero para la expresion “YOUTUBE”, entre los que se destacan los siguientes registros: N°
3525802, “YOUTUBE”, denominativa, para distinguir productos en clase 9 y servicios en las clases 35,
38,41 y 42 en los Estados Unidos de América; Registro N° 3711233, “YOUTUBE”, denominativa, para
distinguir productos en clase 9 y servicios en las clases 35, 38, 41 y 42 en los Estados Unidos de
América; Registro N° 3714120, “YOUTUBE”, mixta, para distinguir productos en clase 9 y servicios en
las clases 35, 38, 41 y 42 en los Estados Unidos de América; Registro N° 005227251, “YOUTUBE”,
mixta, para distinguir servicios en las clases 35, 38, 41 y 42 en la Unién Europea; Registro N°
005226964, “YOUTUBE”, denominativa, para distinguir servicios en las clases 35, 38, 41 y 42 en la
Unidn Europea, cuyos copias de registros rolan a fojas 54 a la 67 del expediente. Que como se aprecia,
su mandante es titular de registros de marcas que corresponden precisamente a la expresién
“YOUTUBE” para distinguir multiples clases de productos y servicios en el pais y el extranjero. Que es
importante sefialar que conforme a los documentos que se acompafiaron a su demanda, el sitio Web de
su mandante y sus servicios se reconocen y distinguen en el mercado nacional e internacional con la
expresion YOUTUBE, signo virtualmente idéntico al dominio en disputa “YOTUBE.CL”, Que bajo este
contexto, resulta claro que los usuarios y consumidores relacionaran el nombre de dominio con su
mandante y no con la demandada de autos pues, al enfrentarse al mismo, l6gicamente pensaran que se
refiere al reconocido sitio Web de videos online YOUTUBE de GOOGLE INC. Que la asociacién en
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Internet de la expresién “YOUTUBE” con su mandante, cuenta con varios nombres de dominio que se
conforman en base a dicha expresion: YOUTUBE.CL; YOUTUBE.COM; YOUTUBEVIDEOS.CL;
YOUTUBE-VIDEOS.CL; YOUTUB.CL; WWW-YOUTUBE.CL; WWWYOUTUBE.CL;
YOUTUBECHILE.CL, copias de sus registros rolan a fojas 65 a la 73 de autos. Que teniendo en cuenta
que los nombres de dominio son la herramienta que permitird continuar con el creciente y explosivo
desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la
asignacion del dominio YOTUBE.CL a la demandada de autos, constituiria una causal de error y
confusion en el publico usuario y consumidor. Que dicho efecto no se condice con el espiritu de la
normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC
Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal
ratificados por Chile. Que las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electronico en
lo sucesivo, obligan a concluir que la asignacién del dominio de autos sea fundamental para los intereses
de su representada.

V. Que la resolucién de primera audiencia que fijé las normas de procedimiento, efectuada con
fecha 13 de noviembre de 2013, sefiala en la parte final de su punto 1°, que “si el primer solicitante no
hace su presentacion dentro del plazo indicado, esto es dentro de 10 dias, se entiende que renuncia a su
peticion a favor del segundo solicitante” y como Flex Media Inc., (Eliana del Carmen Chanqueo
Chanqueo) como primer solicitante, no hizo presentacion alguna ni tampoco asistié a la audiencia en
estos autos, y luego de transcurrido el tiempo establecido, corresponde declarar que ha renunciado en su
peticién a favor del segundo solicitante.

VL. Que las marcas de propiedad del segundo solicitante y los nombres de dominio de los cuales es
duefio, ademds del uso efectivo de esta expresion y la fama y notoriedad con la que cuenta el buscador
mas importante de Internet, demuestra el mejor derecho al dominio YOTUBE.CL por parte del segundo
solicitante Google Inc.

VII.  Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Google Inc., han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio
YOTUBE.CL.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio YOTUBE.CL, pedida por Google Inc.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio YOTUBE.CL, pedida por Flex Media Inc., (Eliana
del Carmen Chanqueo Changueo)



NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electrénico v por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-=Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna

de las Condes.
_Z

arolina Moya Nifiez Herman Soriano Afaﬁcibia
Rut. 12.287.118-5 Rut. 6.925.757-7




