Fallo arbitral por dominio “automatictrader.cl”
HUGO ANDRES ARANEDA CORDIER
_V_

BRENTO CORP.

Juez Arbitro
Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 18 de Mayo de 2010
VISTO

PRIMERO: Que por oficio 0F09234, de 1 de Agosto de 2008,
el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de
su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por la
inscripcion del nombre de dominio “automatictrader.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto HUGO ANDRES ARANEDA
CORDIER, RUT N° 12.021.283-4, domiciliado en Hernando
de Magallanes N°1.677, Depto., 1009, Comuna de Las Condes,
Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre
de dominio “automatictrader.cl”, el cual pidio a su favor el dia
10 de abril de 2008, a las 17:43:10 horas GMT y BRENTO
CORP., RUT N° 87.010.500-2, representada por CAREY y CIA
LIMITADA, domiciliada, para estos efectos en Miraflores 222,
Piso 24, Comuna de Santiago, Santiago, quien tiene la calidad
de segundo solicitante del mismo nombre de dominio

“automatictrader.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 07 de Mayo
de 2008, alas 15:00:25, horas GMT.



TERCERO: Que por resolucion de fecha 4 de Agosto de 2008,
la cual rola a fojas 5, de autos, el suscrito acepto el cargo y jurd
desempeiiarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando
acto seguido una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 11 de Agosto de 2008, a las 9.30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y citacion referidas
precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las
partes, segiin consta de los comprobantes de envio que rolan a
fojas 4 de autos.

QUINTO: Que el dia 11 de Agosto de 2008, a las 9,30 horas,
tuvo lugar el comparendo decretado con asistencia de don
BRENT ANDREW ALTOMARE, en representacion del segundo
solicitante  BRENTO CORP., en virtud del patrocinio y
delegacion de poder que el tribunal tuvo presente y por
acompanados los documentos respectivos y en rebeldia del
primer solicitante HUGO ANDRES ARANEDA CORDIER. El
arbitro procedid a comprobar que se habia hecho por el segundo
solicitante la consignacion de fondos decretada, estimandola
suficiente. Atendida la circunstancia de que no comparecio a la
audiencia el primer solicitante, el tribunal procedio a establecer
las reglas de procedimiento a las que se sujetarda el presente
arbitraje, todo ello segun consta del acta levantada al efecto y
que rola a fojas 13 de autos.

SEXTO: : Con fecha 22 de marzo de 2010, el arbitro fundando
en el hecho de que, por circunstancias absolutamente ajenas a
su voluntad, el expediente que contiene el presente arbitraje se
extravio por largo espacio de tiempo, siendo recuperado después



del terremoto del 27 de febrero del afio en curso, desde una
oficina ubicada en Concepcion en un edificio colapsado por
dicho suceso, lo que impidid a las partes hacer presentaciones
y al tribunal dar curso progresivo a los autos, resolvio reiniciar
la tramitacién de la causa en el estado en que se encontraba,
vigente el plazo de 10 dias, contado desde la notificacion por
correo electronico de dicha resolucidn, para presentar demanda
por asignacion del dominio en disputa. La resolucion aludida
precedentemente se notifico a las partes por correo electronico
con fecha 24 de marzo de 2010. Asi consta a fojas 16, 17 y 18, de
autos.

SEPTIMO: Dentro del plazo previsto, con fecha 1 de abril de
2010, don GUILLERMO CAREY CLARO, del estudio juridico
CAREY Y CIA LTDA, en la representacion que inviste de
BRENTO CORP., presenta demanda por asignacion del nombre
de dominio en litigio sefialando, entre otros argumentos, que su
representada es una prestigiosa sociedad radicada en San Diego,
California, Estados Unidos de Norteamérica, que constituye un
actora relevante en el mercado de las revistas y paginas on line
de avisos clasificados, especialmente relacionado al rubro
automotriz. Agrega que con el fin de proteger su prestigio e
imagen, como asimismo los productos y servicios ofrecidos en
distintas partes del mundo, su representada ha inscrito con
anterioridad a la solicitud del dominio por parte del demandado,
marcas y nombres de dominio en Chile y en el extranjero bajo
la denominacion AUTOTRADER, la cual corresponde al nombre
de las publicaciones que comercializa y a los servicios que
provee en Internet. Indica que la expresion AUTOTRADER es



determinadamente similar al dominio
AUTOMATICTRADER.CL, materia del arbitraje. Sefiala
también que la doctrina extranjera y nacional ha establecido la
estrecha relacion existente entre las marcas comerciales y los
nombres de dominio, por lo que la resolucion de los conflictos
que entre ellos se producen, se hace adoptando, entre otros
criterios, el de la vinculacion entre las marcas comerciales
registradas por las partes y los dominios disputados. Indica que
su representada tiene en su favor los siguientes registros
marcarios:

1.- Chile: Registro N° 814342, marca AUTOTRADER,
concedida con fecha 18 de abril de 2008;

2.- Argentina, actas N° 27729678/9/70 y N° 20119317, de la
marca AUTOTRADER;

3.- Bolivia: acta N° 16198, de la marca AUTOTRADER,
concedida con fecha 4 de Agosto de 2008;

4.- Ecuador: acta N° 191728, marca AUTOTRADER, concedida
el 5 de junio de 2008;

6.- Paraguay: acta N° 37405, marca AUTOTRADER,
concedida;

7.- Colombia: Registro N° 07117449, marca AUTOTRADER,
concedida el 27 de junio de 2008; y

8.- Uruguay: Acta N° 385997, marca AUTOTRADER, a nombre
de su mandante. Agrega también que tiene los siguientes
nombres de dominio asignados a BRENTO CORP, su
representada: Chile,www.autotrader.cl; concedido el 2 de
noviembre de 2007; Argentina, www.autotrader.com.arg; 14
diciembre de 2007;

Bolivia, www.autotrader.com.bo; 1 de diciembre de 2007;



http://www.autotrader.cl
http://www.autotrader.cl
http://www.autotrader.com.arg
http://www.autotrader.com.arg
http://www.autotrader.com.bo
http://www.autotrader.com.bo

Ecuador: www.autotrader.com.ec, 2 de noviembre de 2007;:
Uruguay: www.autotrader.com-uy, 5 de noviembre de 2007;
Venezuela: www.autotrader.com.ve, 1 de noviembre de 2007.
Invoca asimismo la aplicacion del articulo 14 del Reglamento
de Mediacion y Arbitraje de NIC Chile, que hace responsable
al solicitante de la infraccion a las normas sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de ética
mercantil, como asimismo, los derechos de terceros validamente
adquiridos. Concluye reiterando su interés legitimo, su buena fe y
solicitando la aplicacion del criterio del mejor derecho al dominio
en conflicto y no la nocion del “First come, First served”.
Atendidos los hechos de la causa relacionados y el derecho
invocado,solicita se asigne el nombre de dominio a su
representada.

OCTAVO: Por resolucion de fecha 5 de abril de 2010, el tribunal
arbitral confiri6 traslado de la demanda al primer solicitante y
tuvo por acompaiados los documentos, teniendo presente
asimismo, el patrocinio y poder y ordeno notificar a las partes,
lo que hizo con fecha 7 de abril de 2010. El primer solicitante lo
contestd la demanda dentro del plazo fijado al efecto.

NOVENO: El 5 de abril del afio en curso, la segunda solicitante
presentd documentos que el tribunal tuvo por acompafiados con
citacion de la contraria y se notifico a las partes por correo
electronico con fecha 7 del mismo mes y afio.

DECIMO: Con fecha 14 de abril de 2010, se recibié la causa
a prueba y se fijaron los hechos sustanciales, pertinentes y
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controvertidos, sobre los cuales ella ha de recaer y se notifico a
las partes por correo electronico, en ese mismo dia.

UNDECIMO: El segundo solicitante BRENTO CORP., reiter6
los documentos que habia presentado en parte de prueba, con
citacion, conjuntamente con su demanda. El tribunal tuvo por
reiterados los documentos en la forma solicitada y dicha
resolucidon se notifico a las partes por correo electronico con
fecha 7 de Abril del afio en curso.

DUODECIMO: Expirado el término probatorio se fijo, con
fecha 4 de Mayo en curso, el plazo para hacer observaciones
a la prueba rendida y al proceso en general, notificandose esta
resolucidn a las partes con esa misma fecha.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su
demanda, en el sentido de que posee y es titular de las marcas
comerciales destinadas a proteger sus inversiones, que estan
registradas en el INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, (INAPI) dentro de las cuales se encuentran una
familia de registros marcarios que se estructuran sobre la base
de la expresion “AUTOTRADER”, Entre dichas marcas
registradas, en Chile y en el exterior, destacan las indicadas en el
numero Séptimo de la parte expositiva del presente fallo, razéon
por la cual no las repetimos en este considerando. Que, ademas,
que tiene registrados los nombres de dominio que se sefialan en
el mismo apartado expositivo de esta sentencia



SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede
considerarse que el primer solicitante, don HUGO ANDRES
ARANEDA CORDIER, con domicilio en Hernando de
Magallanes 1677 Depto., 1009, Las Condes, Santiago, tiene la
calidad de particular, puesto que ello no ha sido controvertido ni
probado lo contrario en autos.

TERCERO: Que recibida la causa a prueba, el primer
solicitante no rindi6 probanzas adicionales sobre sus derechos
marcarios ni sobre sus intereses relativos al nombre
“automatictrader.cl”. Por el contrario, la segunda solicitante
BRENTO CORP., representada por CAREY CIA LTDA.,
presentd documentos, que se consideran abundantes y
calificados que prueban la utilizacion efectiva que ha hecho del
mismo, documentos que no fueron objetados dentro de plazo de
citacion.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede
considerarse que el primer solicitante don: HUGO ANDRES

ARANEDA CORDIER, no ha acreditado tener mejor derecho a
su favor sobre el nombre “automatictrader.cl”.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar
s1 los derechos marcarios esgrimidos por la segunda solicitante,
esto es, BRENTO CORP., estructuradas sobre la expresion
“AUTOTRADER” constituyen por si mismos un mejor derecho
al nombre de dominio “automatictrader.cl”.

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio ““first come,



first served”, el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos
tratandose de causas tramitadas sin oposicion de la parte
contraria, como es en este caso. Como aquel principio, hemos
sostenido, no importa una regla absoluta, tiene su excepcion
en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien
le corresponde la probanza del mismo en contra del principio
antes sefalado. El valor absoluto del este principio se verifica
en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes
rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracion, de modo tal que el inico modo
romper dicha igualdad de derechos es con la aplicacion no de una
regla de derecho sino de un principio, esto es; “first come, first
served”’. En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrid, toda
vez que solo una de las partes, BRENTO CORP., representada
por Carey y Cia Ltda., presentd prueba de su mejor derecho
como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestion.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba
esencial a este sentenciador que la primera solicitante acreditara
su mejor derecho por los medios de prueba pertinentes, lo que en
el hecho no ocurrio.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de
dominio ‘“automatictrader.cl” por parte del primer solicitante
constituye, por lo expuesto, una amenaza a los derechos de la
segunda solicitante sobre dicho nombre de dominio.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del

anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de NIC
Chile,



RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“automatictrader.cl” a la segunda solicitante, esto es, BRENTO
CORP., RUT N°87.010.500-2, ya individualizada en la parte
expositiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al demandado, por
haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria
de NIC Chile, en la forma correspondiente; firmese la presente
resolucion por el Arbitro y dos testigos.

Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de
eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbitro



Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro
Puentes

R.U.T. 4.831.827-4 R.U.T.
7.189.578-5

Testigo



