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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
bardahl.cl

Santiago, jueves cuatro de abril de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha 25 de julio de 2012, don Ernesto Mauricio Montenegro Vargas,
domiciliado en calle José Joaquin Pérez N° 4913, comuna de Quinta Normal,
Santiago, solicito la inscripcion del nombre de dominio “bardahl.cl”.

Posteriormente, con fecha 14 de agosto de 2012, en representacion de
Bardahl Manufacturing Corporation (Johansson Y Langlois Limitada), ambos
domiciliados en Pio X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago, solicitoé igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “bardahl.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 17194 de 28 de noviembre de 2012 se
designo al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre
el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacién del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales

segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
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Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefalada, sélo el segundo solicitante por lo que no se
produjo avenimiento entre las partes, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedio a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 33 solo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre
de dominio en disputa.

A fs. 40 se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el que nadie evacuo.

A fs. 41, se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio bardahl.cl”.

A fojas 46, se cito a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 25 de julio de 2012, don Ernesto Mauricio
Montenegro Vargas, solicito la inscripcion del nombre de dominio “bardahl.cl”. Que
posteriormente, con fecha 14 de agosto de 2012, en representacién de Bardahl
Manufacturing Corporation (Johansson Y Langlois Limitada), solicité igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “bardahl.cl”, dando lugar al proceso de
acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido
en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
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su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sélo el segundo solicitante, por lo que no se produjo
avenimiento entre las partes, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién
y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, se procedio a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de
los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sélo la parte del
segundo solicitante, en la etapa de discusion hizo valer sus derechos y defensas
sefialando que su solicitud se funda en el hecho que corresponde al elemento
central de su nombre o razén social, a saber, Bardahl Manufacturing Corporation y
gue originalmente la compafiia se fundd en el afio 1936 con el nombre de
BARDAHL OIL COMPANY, correspondiendo al nombre de pila de su fundador, el
Sr. Ole Bardahl y que desde sus origenes, ha comercializado y cuenta con
prestigio en productos relacionados con aceites de motor y aditivos, contando
actualmente con una presencia local en mas de 80 paises alrededor del mundo,
proveyendo a toda clase de industrias de lubricantes, aceites y aditivos

Agrega que es titular de la marca comercial “Bardahl”, para proteger productos
relacionadas con aceites de motor, lubricantes, aditivos y servicios asociados y
gue por lo expuesto, resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio
“bardahl.cl” al primer solicitante, idéntico a su marca Bardahl, la que ademas
constituye su nombre corporativo, los consumidores se veran inducidos a toda
clase de errores, y el publico creerd que se trata de un sitio web asociado a los
productos que ofrece.

Afade, que los “nombres de dominio”, aunque tengan una naturaleza juridica
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diversa a una marca comercial, poseen una gran importancia en la realidad
practica y concreta, cual es que hoy en dia la red constituye un fundamental y
popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, razén por la
cual el objetivo de su presentacién es lograr evitar que terceros se apropien de
expresiones similares a marcas reconocidas, ademas de permitir que el publico
consumidor pueda identificar en Internet a mi mandante, con sus marcas
comerciales.

Afirma que en cuanto a su derecho de propiedad, es titular de los siguientes
registros de su marca comercial Bardahl: registro 762.212, clase 12; registro
736.940, clase 4; registro 948.746, clase 1; registro 873.822, clase 35.

Que en cuanto al derecho, cita el inciso primero del articulo 10 del Reglamento de
Nic Chile, y argumenta que su mejor derecho que tiene sobre el nombre de
dominio en cuestion, ya se encuentra suficientemente demostrado con los
derechos de propiedad industrial de los cuales es titular.

Cita ademas, el articulo 14 del mismo Reglamento y al respecto expresa, que
posee respecto de la marca “Bardahl” un derecho de propiedad, el cual se
encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2°de la
Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relaci 6n al articulo 19 N° 25 de la
Constitucion Politica de la Republica, de acuerdo a lo cual tiene una exclusividad
sobre ella para que los consumidores lo identifiquen con claridad en el ambito de
los productos ya singularizados anteriormente, situacion que desde luego no
escapa ni debe escapar a un “espacio virtual”, con el creciente y sostenido uso
gue ha experimentado la Internet.

Cita ademas las normas sobre revocacion de nombres de dominio.

Concluye sefialando que en virtud de los antecedentes expuestos, ha quedado
claro que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiria, un

agravio hacia sus derechos adquiridos como titular legitima de la marca comercial
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antes mencionada, como también a su trayectoria en el mercado asociado a los
aditivos, lubricantes y aceites de motor, siempre identificandose con su nombre
BARDAHL, y en segundo lugar, seria inductivo a error y confusion entre los
consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de sus productos y
servicios, que a través del eventual sitio web www.bardahl.cl fueran
promocionados, por lo que procede la eliminacion de la primera solicitud efectuada
por don Ernesto Mauricio Montenegro Vargas y en definitiva asignarle el nombre
de dominio en disputa.

TERCERO: Que solo el segundo solicitante durante el periodo respectivo rindié
prueba y al efecto acompafio a los autos y sin objecion de contrario, 1.- Copia de
los siguientes registros de marca BARDAHL de su propiedad registro 762.212,
clase 12; registro 736.940, clase 4; registro 948.746, clase 1; registro 873.822,
clase 35. 2.- Impresos obtenidos del sitio web www.bardahl.com que dan cuenta
de su actividad desarrollada a través del nombre BARDAHL, y sus productos y 3.-
Impreso obtenido del sitio web de WIKIPEDIA en torno a la historia relacionada
con la marca BARDAHL.

CUARTO: Que el primer solicitante don Ernesto Mauricio Montenegro Vargas, no
comparecio en estos autos y durante el respectivo periodo de prueba, no rindié
ninguna prueba dirigida acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa.

QUINTO: Que de la prueba rendida por el segundo solicitante, consta que tiene
inscrita a su nombre la marca “Bardahl”, en Chile desde el afio 2005, es decir mas
de siete aflos de antigiiedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. No
consta en autos que el primer solicitante haya solicitado el dominio en disputa de
mala fe.

SEXTO: Que la denominacion solicitada “Bardahl” de acuerdo a la documentacién
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acompafada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa
de la parte del segundo solicitante y de sus productos y servicios y en segundo
lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentacion en Nic Chile
de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.
SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno
de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first
served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa “Bardahl.cl”.

OCTAVO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccidon que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa “Bardahl.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje y articulos 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “Bardahl.cl” a la segunda solicitante

Bardahl Manufacturing Corporation.
Il.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante don Ernesto Mauricio
Montenegro Vargas.

lll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifiqguese la presente sentencia en su oportunidad por correo electronico a Nic
Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, y
devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. —
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 53 - 2012.



