Fallo Revocacion de dominio "astonmartin.cl"

Arbitraje por la revocacion del nombre de dominio astonmartin.cl
Oficio NIC 6224-2007

Santiago,15 de Junio de 2007.

VISTOS, Y CONSIDERANDO

1. Que, con fecha 7 de mayo de 2005, Gonzalo Antonio Roa Pérez de Arce
solicita la inscripcion del nombre de dominio astonmartin.cl

2. Que, al no interponerse solicitud competitiva alguna, fue asignado el nombre
de dominio astonmartin.cl al Unico solicitante, don Gonzalo Roa Pérez de Arce,
actual asignatario.

3. Que, con fecha 21 de Marzo de 2006, don Rafael Covarrubias Porzio, en
representacion de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, solicita ante NIC Chile la
revocacion del nombre de dominio astonmartin.cl.

4. Que, mediante Oficio OF06224-206, NIC Chile designa al infrascrito como
arbitro para la resolucion del conflicto sobre la revocacion del referido dominio.

5. Que, con fecha 2 de Junio de 2006, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro, mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 13
de Junio de 2006 a las 9.30 horas en Malaga 232 E, Las Condes, siendo dicha
aceptacion notificada a las partes por correo electronico y por carta certificada.

6. Que, con fecha 13 de Junio de 2006, don Rafael Covarrubias Porzio en
representacion de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED alega entorpecimiento,
solicitando se efectue una nueva audiencia de fijacion de procedimiento.

7. Que con fecha 14 de Junio de 2006, se le da traslado por cinco dias a don
Gonzalo Roa Pérez de Arce de la presentacion efectuada por ASTON MARTIN
LAGINDA LIMITED y se le notifica por correo electronico.

8. Que, con fecha 21 de Junio de 2006, se resuelve en rebeldia el traslado, se
acoge el entorpecimiento y se cita a una nueva audiencia para fijacion de



procedimiento para dia 28 de Junio de 2006 a las 9.30 horas. Esta resolucion es
notificada a las partes por correo electrénico.

9. Que, con fecha 28 de Junio de 2006 se efectla el comparendo fijado para ese
dia, compareciendo so6lo dofia Pilar Estay Fernandez, quien exhibe poder para
representar al Reclamante, ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, acreditando la
consignacion de los honorarios provisionales correspondientes;

10.  Que, en la audiencia referida, no pudo haber acuerdo pues sélo asistié una
de las partes, por lo que se fija el procedimiento arbitral, el que es notificado a
ambas partes por correo electrdnico.

1. Que, con fecha 11 de Julio de 2006, el Reclamante acredita la consignacion
del remanente de los honorarios arbitrales correspondientes.

12. Que, con la misma fecha 11 de Julio de 200, don Rafael Covarrubias Porzio,
en representacién del Reclamante, ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED,
solicita la revocacion del nombre de domino astonmartin.cl. Fundamenta su
solicitud en las normas contenidas en la Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro del Dominio CL, en particular lo dispuesto en los articulos 14 y 22
de dicha Reglamentacidn. En resumen en su presentacion sefiala:

) Que, ASTON MARTIN es una marca de un auto inglés
extremadamente lujosos y que ha sido usado por personajes
iconos de la historia como es el famosos agente secreto JAMES
BOND.

i) Que, Aston Martin es una prestigiosa marca de automoviles
deportivos de lujo ingleses, es una compafiia que en la actualidad
es de propiedad de los sefiores FORD MOTOR COMPANY,
quienes adquirieron el afio 1987 el 75% de dicah empresa, para
luego en el afio 1994, adquirir en 25% restante, siendo los Unicos
duefios de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED.

i)  Que, ASTON MARTIN Lagonda Limited nacié en el afio 1913 y es
una compafiia que desde siempre se ha dedicado a la fabricacion
de autos deportivos, exclusivos y lujosos. Se fundador Lionel
Martin, en aquella época gané la carrera de autos denominada
“‘Aston Clinton” con una auto motor Coventry-Climax y un chasis
Issota-Fraschini. De ahi nacid6 ASTON MARTIN.



Vi)

vii)

Vil

Xi)

Xii)
Xiii)

Xiv)

Que, Lionel Martin se asocio con Richard Bradford y juntos
reunieron los fndos necesarios para iniciar la empresa la cual se
abrié en un pequefio taller de Cjelsea, al oeste de Londres, lugar
donde se fabrica el primer ASTON-MARTIN, en marzo de 1915.
Que, la década de los 30 significo el apogeo de la marca inglesa.
Con modelos como el Internacional, Le Mans o el Atom, Aston
Martin ingres6 a la fama al empezar a ganar sus primeras
carreras, lo que fue ademas de un enorme golpe publicitario, una
forma de ir ganado prestigio y reconocimiento de la marca.

Que, concluida la guerra, la familia Benson no pudo seguir
manteniendo la empresa a flote, por lo que es David Brown quien
la salvara de la desaparicion. Brown fue un personaje muy
relevante en la historia de ASTON MARTIN, dejando sus iniciales
DB en los modelos mas famosos y prestigiosos de la compaiiia.
Que, a pesar de la gran fama y prestigio que adquirieron los autos
ASTON MARTIN Ila compafiia tuvo recurrente problemas
financieros. En 1972, David Brown vendi6 la compafia a la
empresa Company Developments.

Que, en 1987, FORD MOTOR COMPANY adquiere el 75% de las
acciones de la compafia sacando en el afio 1988 el modelo V8 e
introduce el modelo Virage.

Que, el afio 2003 fue sigificativo para Aston Martin, pues en la
NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW, en Detroit
Michigan, lanza su nuevo modelo AM V8 Vantage.

Que, todos los autos deportivos de la compafia son hechos a
mano usando procedimientos de alta tecnologia desarrollados en
un ambiente de modernidad.

Que, es una cultura muy especial la que hace que ASTON
AMRTIN sea una marca Unica, que conjuga la tensidn entre la
creatividad, el entusiasmo, la exclusividad, el refinamiento, la
elegancia, un muy disciplinado método de fabricacion y una vision
técnica.

Que, ASTON MARTIN son dos palabras poderosas y evocativas
que son expresion de verdadero prestigio.

Que, para ASTON MARTIN, cada auto es una empresa, cada auto
representa sus valores como compafiia.

Que, tan famoso y atractivo es para sus seguidores el ASTON
MARTIN, icono de la elegancia y destreza que tal como es
mundialmente conocido y se sefiala en un articulo publicado en el
Diario EI Mercurio con fecha 11 de Febrero del afio 2006, este
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auto es el que utilizara el agente JAMES BOND el proximo
episodio de la saga que lleva por nombre Casino Royale. El auto
elegido es el nuevo Aston Martin DBS, vehiculo inspirado en el
clasica modelo DB5 que condujo Sean Connery en otro episodio
de James Bond “Goldfinger” en el afio 1964.

Que, de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED Es la creadora,
legitimos duefios y usuarios de la marca comercial ASTON
MARTIN, la cual es mundialmente famosa, habiendo adquirido a
través de los afios tal notoriedad que hoy trasciende el &mbito de
proteccion para el cual fue concebida en sus origenes.

Que, los sefiores de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED, son
titulares de numerosos registros de marca ASTON MARTIN a
nivel mundial.

Que, es importante destacar que la totalidad de los registros de
marca para ASTON MARTIN fueron solicitados y concebidos con
anterioridad al dia 7 de Mayo de 2005, fecha en que fue solicitado
el nombre de dominio en cuestion por el sefior Gonzalo Roa.

Que, ademas de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED es titular
de los siguientes nombres de dominio: astonmartin.com,
astonmartin.net, astonmartin.biz, astonmartin.info, astonmartin.us,
astonmartin.co.uk

Que, de lo anteriormente expuesto se desprende que la marca
STON MARTIN corresponde a una creacion original de de ASTON
MARTIN LAGONDA LIMITED, ampliamente famosa y reconocida
en el mundo entero, incluido Chile. La palabra ASTON MARTIN
es sindnimo de la calidad indiscutible otorgada por los sefiores
ASON MARTIN LAGONDA LIMITED y no por otras personas o
empresas, por lo que dificilmente se puede suponer que el
demandado haya imaginado el nombre de dominio ignorando la
existencia de la marca ASTON MARTIN, teniendo en
consideracion que cualquier persona que sabe algo de autos, no
puede desconocer la existencia de una marca famosa e icono en
este mercado como lo es ASTON MARTIN.

Que, en consecuencia podemos afirmar categoricamente que la
demandante es titular de legitimos derechos sobre la expresion
ASTON MARTIN que justifican sus derechos sobre el nombre de
dominio astonmartin.cl.

Que, la circunstancia que el sefior Roa Perez de Arce sea titular
del nombre de dominio astonmartin.cl provoca grave dafio para los
intereses de de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED toda vez



que el publico consumidor asociara directamente el nombre de
dominio con la marca y nombre del demandante.

xxii)  Que, el nombre de dominio astonmartin.cl pertenezca a un tercero
ajeno a la demandante, no sélo constituye un riesgo para de
ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED sino que evidentemente, un
gran beneficio para el sefior ROA, ya que se esta beneficiando de
la fama de la demandante.

xxiii) Que, por los hechos antes expuestos, el demandado carece de
cualquier legitimo derecho respecto del nombre de dominio
astonmartin.cl.

xxiv) Que, como fundamento de derecho se citan los articulo14, 20 y 22
del Reglamento para la asignacion de nombres de dominio de NIC
Chile. Asimismo se cita el articulo 6 bis del Convenio de Paris.

xxv) Que, en un otrosi, acompafian copias de certificados de
inscripcion de la marca comercial Aston Martin en: Australia,
Austria, Baharain, Benelux, Brasil, Brunei, Canada, Chile, China,
Colombia, Rep. Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Hong Kong, Hungria, Indonesia, Irén, Irlanda, Italia, Japon,
Jordania, Corea, Kuwait, México, Mdnaco, Nueva Zelandia,
Noruega, Oman, Polonia, Portugal, Qatar, Arabia Saudita,
Singapur, Rep. Eslovaca, Sudafrica, Espafia, Suecia, Suiza,
Tailandia, Emiratos Arabes, Taiwan, Reino Unido, Estados Unidos
y Rep. de Yemen.; de fallos arbitrales de revocacion y copias de
distintos elementos extraidos de Internet relacionados con la
demandante.

13. Que, con fecha 13 de Julio de 2006, se provee y se notifica a ambas partes, la
presentacion de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED vy se da traslado a la otra
parte para que haga sus descargos. Don Gonzalo Roa Pérez de Arce no hizo
presentacion alguna.

14.Que, con fecha 11 de Abril de 2007, se recibe la causa a prueba fijandose los
hechos substanciales, pertinentes y controvertidos. Dicha resolucion fue
notificada a las partes tanto por correo electrdnico como por fax.



15.Que con fecha 20 de Abril de 2007, don Rafael Covarrubias Porzio en
representacion de ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED acompafia dentro del
termino de prueba los siguientes documentos: a) Copias de los certificados de
marcas oficiales de los siguientes paises Australia (clases 12 y 37), Austria
(clases 12y 37), Baharain (clases 12y 37), Benelux (12, 24 y 25), Brasil ( clases
12, 6, 11, 17 y 20), Brunei (clase 12), Canada (clase 12), Chile (clases 12, 7, 25,
39, 36, 37 y 39 y para distinguir un establecimiento comercial para la venta de
toda clase de productos en todas las regiones del pais), China (clase 12),
Colombia (clase 12), Rep. Checa (clase 12), Dinamarca (clase 12), Finlandia
(clase 14), Francia (clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 33 y 34) Alemania (clases 12,
24 y 37), Hong Kong (clase 12), Hungria (clase 12), Indonesia (clase 12), Irén
(clases 12 y 37), Irlanda (clases 24, 25 y 37), ltalia (clase 12 y 37), Jap6n (16,
17, 21, 22, 23, 25 y 12), Jordania (clase 12), Corea (clase 11, 12 y 45),
Kuwait(clase 12), México (12 y 37), Mdnaco(clase 12), Nueva Zelandia (clase
12), Noruega (14, 17 y 12), Oman (clase 12), Polonia (clase 12), Portugal (clase
12 y 37), Qatar (clase 12), Arabia Saudita (clase 12), Singapur (clase 12), Rep.
Eslovaca (clase 12), Sudafrica (clase 12 y 37), Espanfa (clases 12, 25, 24 y 37),
Suecia (clase 12), Suiza (clases 12 y 14), Tailandia (clase 12), Emiratos Arabes
(clase 12), Taiwan (clases 12 y 09), Reino Unido (clases 37, 3, 24, 18, 14,12y
09), Estados Unidos (9, 12, 19, 37) y Rep. de Yemen (clases 12y 37)

16. Que con fecha 20 de Abril de 2007, se tuvo por acompafados los documentos
bajo apercibimiento legal y se notifica dicha resolucion por correo electrénico a
ambas partes.

17.Que con fecha 11 de Junio de 2007, se cita a las partes a oir sentencia y se
notifica dicha resolucidn por correo electronico a ambas partes

Y CONSIDERANDO:

1. Que, el articulo 6 de la Reglamentacién para el funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL dispone que "por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] libera de cualquier responsabilidad a la
Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias de la Computacién, a



NIC Chile y a sus funcionarios y asesores, por las obligaciones,
responsabilidades y otros actos o hechos que le generen obligaciones al
solicitante, renunciando expresa y anticipadamente a las acciones
legales”;

Que, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile
sefiala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como
asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que, s6lo ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED ha invocado y
acreditado en este juicio arbitral los que estima son sus legitimos
derechos sobre el nombre de dominio cuya revocacion se pretende, sin
que el Actual Asignatario haya demostrado interés alguno en defender el
dominio objeto de este arbitraje;

Que, palabra "ASTON MARTIN" corresponde al nombre del
demandante, implementado por el fundador de la compafia Lionel

Martin, quien gand la carrera de autos denominada “Aston Clinton” De
ahi naci6 ASTON MARTIN y que perdura hasta la fecha.

Que, entonces la expresion responde a una palabra arbitraria, a la que el
demandado no puede arrogarse su creacion;

Que, esta expresion se encuentra registrada en nuestro pais a lo menos
desde 2000, es decir 6 afios antes de la traba de la litis;



10.

M.

12.

Que, asimismo, ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED ha demostrado
que la marca comercial aston martin se encuentra masivamente inscrita a
su nombre casi la totalidad de paises del mundo destacando EEUU,
Alemania, Japon, Reino Unido, Espafia y Chile.

Que, es de conocimiento personal de arbitro la existencia de un
producto, mas especificamente, de los famosos automoviles ASTON
MARTIN, cuya procedencia comercial y fama es de ASTON MARTIN
LAGONDA LIMITED;

Que, el hecho que el reclamante haya acreditado la existencia de
multiples registros necesariamente no hace famosa a una expresion, mas
la existencia de los registros invocados por el reclamente unido al
conocimiento personal que éste arbitro tiene del producto
ASTONMARTIN, permiten sefialar que se trata de una marca que goza
de fama y notoriedad.

Que, en complementacion de lo anterior, el Actual Asignatario no objeté
ninguna de las pruebas rendidas por ASTON MARTIN LAGONDA
LIMITED ;

Que, el Actual Asignatario inscribi6 como nombre de dominio la
expresion ASTONMARTIN.CL el dia 7 de MAYO de 2005, esto es, 4
afios después del primer registro marcario en Chile a nombre de ASTON
MARTIN LAGONDA LIMITED ;

Que, en cuanto a la mala fe del Actual Asigntario, es necesario hacer las
siguientes consideraciones:



a) Que el nombre de dominio cuya revocaciéon se solicita corresponde en
forma exacta a la marca comercial "aston martin" registrada por el
Reclamante ante el Departamento de Propiedad Industrial, bajo el
N°561.334 de fecha 11 de Febrero de 2000

b)  Que el Actual Asignatario no ha acreditado tener derecho o interés legitimo
alguno con respecto al nombre de dominio en conflicto;

C) Que, a juicio de este arbitro, el Reclamante ha aportado documentos y
evidencia que permita inferir que don Gonzalo Antonio Roa Pérez de Arce
conocia la marca comercial ASTON MARTIN, pues tratandose de una
marca famosa, es evidente que su inscripcion fue movida por la posibilidad
de obtener una ventaja econdmica, lo que permite inferir que existen a lo
menos circunstancias que evidencien o demuestran la mala fe.

13.  Que, teniendo presente los legitimos derechos e intereses hechos valer
por ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED , y atendida la sana razén y
justa prudencia que debe observar este arbitro,

SE RESUELVE:

Acdjase la demanda de revocacion planteada por ASTON MARTIN LAGONDA
LIMITED. Asignese el nombre de dominio astonmartin.cl al Reclamante, esto es
ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED.

Las costas de este arbitraje seran soportadas unicamente por el Reclamante.
Notifiquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Patricio de la Barra Gili.



