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SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

clubfiatl47concepcion.cl

Santiago, 13 de Marzo de 2012.

VISTOS:

Con fecha 26 de julio de 2011, don RICARDO COELLO ZURITA, domiciliado para
estos efectos en Vicente Huidobro 8471. San Pedro de la Paz, Concepcion, solicita la
asignacién del nombre de dominio clubfiatl47concepcion.cl . Con fecha 24 de agosto de
2011 y encontrandose dentro de plazo, FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE
COMUNICATION S.p.A, con domicilio en Avda. Alonso de Cérdoba 5151, 9no. piso las

condes solicita la inscripcién para si del referido nombre.

Conforme a lo dispuesto en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante “el Reglamento” o
“Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demas normas
aplicables al conflicto, es que mediante Oficio 15325 de 17 Nov. 2011 de Nic Chile se
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designo a la suscrita como arbitro para la resolucion del presente conflicto de asignacién
del nombre de dominio clubfiatl47concepcion.cl,  aceptando dicho encargo segun

consta en autos, jurando desempefiar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo

posible.

En la misma resolucién anterior, se citdé a las partes a una audiencia, la cual fue
celebrada con fecha 01 de diciembre de 2011, concurriendo a ella don Gabriel G. Rozas
Caamafio, abogado, en representacion del segundo solicitante; en rebeldia del primer
solicitante, y del arbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliacion, el Tribunal fij6 en la misma audiencia las bases del
procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte

asistente, por correo electrénico a la rebelde y firmada por los presentes.

De acuerdo a lo dispuesto en el Acta, y segln rola a fojas 15 del expediente, don
Bernardo Serrano Spoerer, abogado, en representacion del segundo_solicitante FIAT
GROUP_MARKETING & CORPORATE COMUNICATION S.p.A., interpone demanda

arbitral de asignaciéon de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y

probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio en disputa. Segin lo

expuesto, se desprende principalmente lo siguiente:

a. En primer lugar, expone que la funcién principal de los nombres de dominio es ser
un signo distintivo. Sin perjuicio de lo que ocurre con las marcas, los nhombres de
dominio son Unicos, y como tales, sélo pueden ser otorgados a un Unico prestador,
mientras que las marcas comerciales pueden ser otorgadas a diversos titulares
siempre que se refieran a distintos productos, servicios y clases del Clasificador de
Niza. Es asi como, conforme a la jurisprudencia y doctrina, existe una estrecha
relacion entre marcas comerciales y dominios, por lo cual la resolucién de este tipo
de conflictos debe ser resuelta, entre otros, atendiendo a criterios de titularidad de
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registros marcarios. Como normas de derecho, cita al efecto el Reglamento de Nic
Chile, la Ley No. 19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de Paris.

b. Como antecedentes de hecho, sefiala que “Fiat 147" corresponde a un automovil
del segmento B producido por la FIAT entre los afios 1976 y 1997. Asimismo,
sefala que su mandante tiene protegido el signo marcario FIAT bajo seis marcas
comerciales que detalla en su libelo, como asimismo sefiala ser titular del nombre

de dominio fiat.cl.

c. Como conclusién, su mandante tiene un mejor derecho sobre el primer solicitante
respecto al nombre de dominio intentado, el cual no posee ninguno. Aduce cumplir
con los requisitos establecidos en las normas UDRP, a saber: Titularidad de
marcas comerciales, titularidad de nombres de dominios, uso del concepto por el
distribuidor y fabricante del vehiculo, y buena fe, por lo cual solicita al Tribunal en
definitiva se declare sobre la base de lo expuesto, que su mandante posee un
mejor derecho y por ende asignar el nombre de dominio intentado, con expresa
condena en costas a la contraria.

d. Como documentos acompafiados a la demanda, no objetados en autos, figuran los

siguientes:
1.- Registros de marcas comerciales mencionados en lo principal.
2.- Inscripcion en Nic Chile del nombre de dominio Fiat 147.

3.- Historia del Fiat 147.

Que con fecha 13 de dic.de 2012, fs 13don Ricardo Coello Zurita, como primer

solicitante y demandado de autos, interpone libelo expresando sus argumentos y
probanzas, con el fin de obtener le sea asignado definitivamente el nombre de dominio en

disputa. En sintesis, expone lo siguiente:

a. “Club Fiat 147 Concepcidon” es una agrupacion con mas de 20 miembros que
comparten el gusto por dicho modelo de automovil, siendo su objetivo compartir
experiencias en torno a éste y brindar apoyo en cuanto a las restauraciones de sus

vehiculos. No tienen intencién de lucrar utilizando a la marca FIAT como nombre,
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sino que por el contrario, considera que al realizar exposiciones de sus vehiculos
ayudan a potenciar la marca y no a desprestigiarla, tanto porque en las
restauraciones de los vehiculos se respeta la originalidad de éstos, como por el
beneficio directo que reportan a la marca siendo importantes consumidores de

repuestos.

b. Como club, han invertido una importante cantidad de dinero en la confeccion de
poleras con logo, distintivos para los vehiculos y la pagina web, por ende seria
perjudicial desde el punto de vista econémico dejar el dominio.

c. Por otra parte, sefiala que existe en el pais, practicamente un club por region
similar al suyo integrando la palabra FIAT en su dominio registrado ante Nic.cl,
desconociendo sin embargo si ellos han tenido que enfrentar este tipo de proceso.
Es por lo anterior, que solicita que se consideren sus planteamientos, debido a que
les afectaria enormemente perder el dominio. Es un club reconocido dentro de la
region, habiendo sido objeto de reportajes de canales de television y participando

activamente en exposiciones automovilisticas en diversas ciudades.

d. El primer solicitante no acompafia al proceso documentos ni probanzas en esta
etapa.

Luego, a fojas 30 del expediente y con fecha 13 de enero de 2012, el Tribunal
recibe la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos

los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio

clubfiatl47concepcion.cl

2.- Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o denominacién

clubfiatl47concepcion.cl
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Por ultimo y atendido el mérito de autos, el Tribunal con fecha 5 de marzo de 2012, cita a

las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar de entre ambas

solicitudes relativas al nombre de dominio clubfiatl47concepcion.cl,  intentadas por

ambas partes en conflicto, cual es la que se entregara por sobre la otra conforme a las
reglas generales establecidas por Nic Chile, determinando cudl de los solicitantes posee
un mejor derecho respecto a dicho dominio. Es asi como ambas partes han aceptado de
manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la
inscripcion del nombre de dominio, segun lo dispuesto en el articulo 6 del Reglamento de
Nic Chile.

SEGUNDO: Que segun lo expresado en autos el segundo solicitante FIAT
GROUP MARKETING & CORPORATE COMUNICATION S.p.A. (en adelante, segundo
solicitante o “FIAT” indistintamente), expone ser el productor de un vehiculo denominado
“Fiat 147", automovil del segmento B fabricado entre los afios 1976 a 1997. Asimismo,
aduce tener protegido el signo marcario FIAT bajo seis marcas comerciales, de las cuales
acompafa los registros correspondientes. Por otra parte, sefiala tener registrado el
nombre de dominio fiat.cl, motivos suficientes para concluir que posee un mejor derecho
respecto al nombre de dominio en disputa, teniendo en consideraciéon que la parte
contraria no posee ninguno. Sefiala entre otros, cumplir con los criterios dispuestos en la
UDRP para este tipo de controversias, entre ellos ser titular tanto de marcas comerciales
como de nombres de dominio, uso del concepto por el distribuidor y fabricante de dicho
vehiculo y buena fe, por lo cual solicita se le asigne en definitiva el nombre pedido, con

expresa condena en costas a la contraria.
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TERCERO: Que el primer solicitante don RICARDO COELLO ZURITA, a efectos
de acreditar su mejor derecho en relacion al nombre de dominio en disputa, sefiala
pertenecer a una agrupacion denominada “Club FIAT 147 Concepcion”, compuesta por
mas de 20 miembros, siendo su objetivo principal compartir apoyo y experiencias en torno
al gusto por dicho modelo de vehiculo. No tienen intencién de lucrar utilizando la marca
FIAT de la contraria, sino que considera que al realizar exposiciones de sus vehiculos
ayudan a potenciar la marca y no a desprestigiarla. Luego, sefialan ser consumidores
importantes de repuestos para sus vehiculos. Acorde con lo expuesto, han realizado
gastos de dinero en la confeccién de poleras con el logo del club, distintivos, y la propia
pagina web, por lo cual se verian afectados desde ese punto de vista. Luego, sefiala
asimismo la coexistencia pacifica de clubes similares al suyo, desconociendo si ellos
también se ven enfrentados a este tipo de conflictos.

CUARTO: Que tal como se sefiald, el elemento central en este conflicto es
determinar quién tiene un mejor derecho respecto al nombre de dominio disputado, motivo
por el cual se deben analizar los requisitos exigidos a todo solicitante al momento de
registrar dicho nombre. Es asi como, entre otras, el Reglamento de Nic Chile dispone en
su articulo 14, “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripciéon 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”. Asi, y examinando el primero de dichos requisitos, esto es, silas
solicitudes de ambas partes han contrariado las “normas vigentes sobre abusos de
publicidad”, nos encontramos que bajo la normativa actual, (Ley No. 19.733, sobre
Libertad de opinién e informacién y ejercicio del periodismo, norma que derogé la anterior
Ley No. 16.643, que versaba sobre Abusos de Publicidad), ésta regula el ejercicio del
periodismo y normas relativas a los medios de comunicacion social, para lo cual
encontramos diversas sanciones que remiten a tipos penales. Tal como se ha sefialado
por esta sentenciadora en reiteradas oportunidades, sélo entendiendo a un sitio web (y
dentro de sus elementos, al nombre de dominio como parte esencial de éste) como un
medio de comunicacion social, podemos tener por aplicable dicha ley. Es asi que

realizando una interpretacion extensiva, y aplicando entonces analdgicamente el articulo
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29 respecto a los delitos sefialados en dicha norma (delitos de injuria y calumnia a través
de medios), no existe evidencia alguna que los solicitantes hayan incurrido en dichas

infracciones, por lo cual no existe infraccidn al particular.

QUINTO: Que a continuacion, refiriéndonos a “los principios de la competencia leal
y de la ética mercantil” es de suyo mencionar que la Ley No. 29.169, que Regula la
competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973 y al Convenio de Paris para la proteccién de
la propiedad industrial, resultan aplicables a la especie. Es asi entonces que la mera
actividad de solicitar una inscripcién de nombre de dominio, sin entrar a calificar el fin para
el cual se realiz6 ésta, no permite advertir a priori que dicha conducta sea de mala fe ni
abusiva, sino que estas conductas podran o no aparecer en conjuncién con otros
elementos, que a la sazbén se revisaran oportunamente. Por Ultimo, respecto a la
vulneracion de “derechos validamente adquiridos por terceros”, este Tribunal estima que
el segundo solicitante es efectivamente duefio de numerosas marcas comerciales con la
denominacion FIAT, y asimismo es un hecho evidente la existencia y la propiedad del
modelo de automovil “Fiat 147", vehiculo comercializado ampliamente en el pais y el
mundo. Tampoco ante este Tribunal se ha controvertido ni la titularidad de las marcas
comerciales y nombres de dominio acompafados por el segundo solicitante, por lo cual
tiene a bien esta sentenciadora considerar que éste tiene un legitimo amparo de la
denominacion “FIAT” bajo el alero del derecho de marcas, sin perjuicio de considerar que
es tan solo un antecedente mas a considerar para la resolucién del conflicto de autos,
dejando establecido que ello no es en lo absoluto per se una vulneracion al articulo 14 del

Reglamento de Nic Chile ya analizado.

SEXTO: Que acorde con las normas y preceptos que ilustran a nuestra practica,
cabe sefialar que el primer solicitante se encuentra realizando un uso legitimo o “fair use”,
hipotesis reconocida mundialmente tanto por la jurisprudencia y doctrina, la cual se
justifica en el hecho que el nombre de dominio intentado alberga la pagina web del Club
“Fiat 147" de Concepciéon, entidad que simplemente busca compartir experiencias

relacionadas con dichos vehiculos. No se ha acompafiado al proceso algin antecedente
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que desvirtle este fin pacifico y no lucrativo de dicho club por la contraria, con lo cual
estos argumentos se dan por establecidos en la causa. Dicha utilizacion no es lesiva, si
consideramos que dicho club no tan sélo reconoce la existencia tanto de la marca FIAT
como del modelo de vehiculo de propiedad de la contraparte, sino que ademas le rinden
admiracion, congregandose en un club de seguidores que precisamente buscan compartir
su experiencia satisfactoria respecto al vehiculo desarrollado y comercializado en el

pasado por el segundo solicitante.

SEPTIMO: Que este Tribunal estima en el caso en particular, que debe
considerarse lo sefialado en el Articulo 22 de la Reglamentacién para el Funcionamiento
de Registro de Nombres de Dominio .CL, articulo que si bien esta dispuesto para el caso
de la revocaciéon de un nombre de dominio, se encuentra en concordancia con las demés
disposiciones del Reglamento, y al no existir norma expresa para los conflictos de
asignacion de nombres de dominio, debe aplicarse por analogia al caso en cuestion. Este
articulo dispone que, entre otras, la concurrencia de alguna de las siguientes
circunstancias (...) servir4 para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio
objetado no ha actuado de mala fe: b.- Que el asignatario del hombre de dominio sea
comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada
con esa denominacién, y c.- Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no
comercial del dominio (“fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el
fin de confundir a los consumidores”. En estos autos, es el primer solicitante quien se
encuentra bajo dichas hipétesis, y aun cuando este Tribunal reconoce que si hien el
segundo solicitante encuentra protecciébn a sus argumentaciones desde el ambito
comercial, el primer solicitante se encuentra efectivamente realizando actividades no
lucrativas, y sin animo de confundir a los usuarios de Internet, bajo el nombre de dominio

clubfiatl47concepcion.cl _, conviccién que se sustenta en base a los argumentos hechos

valer por ambas partes en el presente conflicto.

OCTAVO: Que, junto con lo anterior, este Tribunal no discute la existencia — como

ya se ha sefialado — de proteccion legal que beneficia a la segunda solicitante respecto de
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la denominacion FIAT. Sin embargo, no ha acompafiado antecedente alguno que permita
suponer que desarrolla, fomenta, auspicia, financia o se encuentra comprometida en
modo alguno con el primer solicitante, quien representa a un “Club” de personas que gira
en torno al vehiculo “Fiat” modelo “147”, en una localidad especifica, como es la ciudad de
“Concepcién”. Es asi como, de estos cuatro elementos todos integrantes del nombre de

dominio intentado, esto es clubfiatl47concepcion.cl , la parte demandante tan sélo ha

logrado demostrar derechos sobre las denominaciones “FIAT”, la cual es acrénimo de
“Fabbrica Italiana Automobili Torino”, perteneciente al segundo solicitante, y asimismo la
denominacion “Fiat 147", al tratarse de uno de los modelos de automéviles fabricados por
aguélla. Pero no existe vinculacién demostrada, segln lo ya expresado, respecto a la
denominacion “Club”, ni tampoco a la denominacién “Concepcion”. La primera de ellas,
segun lo sefialado por la Real Academia de la Lengua Espafiola, corresponde en su
primera acepcién a “Sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes
y dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, deportivas o
culturales.”. La segunda corresponde al nombre de una de las ciudades mas importantes
de Chile. Ambas y en conjunto con las demas, no hacen sino demostrar la existencia de
un Club de simpatizantes de automoviles Fiat modelo 147, ubicados en la localidad de
Concepcion, Chile, lo cual no representa segin los antecedentes acompafados por
ambos solicitantes, algun tipo de perjuicio al titular de la marca FIAT.

NOVENO: Que este Tribunal no comparte las afirmaciones de la demandante, en
el sentido que el mero hecho que la parte demandada carezca de derecho sobre la
denominacion “FIAT”, sea lesivo a ella ni configure una supuesta mala fe, puesto que la
presuncién vigente en nuestro derecho civil es precisamente la contraria, ya que el
principio de la buena fe es precisamente de aquellos considerados fundantes en nuestra
legislacion civil, y quien alega lo contrario tiene la carga de probar dicho supuesto, lo cual
no se ha producido en la especie. Por otra parte, el segundo solicitante no tiene la
facultad de limitar la libertad de los usuarios de los bienes y servicios que oferta, de
expresar sus opiniones y compartir sus experiencias en este caso respecto a los
vehiculos que son de su propiedad, experiencias que son validas de reproducir y expresar
por medio de asociaciones como un club de adeptos a un vehiculo, bien o servicio en
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particular, como es el caso. No se ha demostrado por ende que exista mala fe, que la
parte contraria vulnere alguno de los requisitos exigidos al solicitar el nombre de dominio,
ni tampoco se ha demostrado algln tipo de perjuicio actual sobre los derechos de la
contraria, por lo cual la solicitud competitiva de esta Ultima debera ser rechazada en todas
sus partes, toda vez considerando que el solicitante Sr. Coello se encuentra amparado
por el principio “first come, first served”, denominado precisamente “principio del primer
solicitante”, el cual nos indica que en este tipo de litigios, y no existiendo razones que
permitan configurar un mejor derecho respecto a alguno de los actores, indefectiblemente
se debe otorgar el nombre de dominio intentado a quien primero concurri6 a su
inscripcién, como lo es el caso del demandado. Es asi como se vislumbra su aplicacién de

“ultima ratio”, tal como lo sefala la doctrina y jurisprudencia.

DECIMO: Que la circunstancia de encontrarse amparado el primer solicitante por
el principio “first come first served” o principio del primer solicitante, se estimara por este
juez arbitro como argumento para desechar la demanda de oposicion, puesto que de su
examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre
de dominio disputado. Prima entonces, por analogia, en opinion de este arbitro el criterio
de uso justo ya mencionado y en ultimo término la proteccién de la buena fe, como
principio rector de nuestro ordenamiento juridico, criterio ademas recogido por la UDRP,
desarrollada por ICANN, politica que reconoce su aplicacion, también recogido por la
OMPI, y la Reglamentacion de NIC Chile.

DECIMO PRIMER: Que para arribar a las conclusiones mencionadas, el Tribunal
ha hecho un acabado analisis no solo de las normas legales ya sefaladas, sino que
también se ha hecho un extenso razonamiento basado entre otros en principios de
equidad vy justicia, los cuales han resultado necesarios para arribar a esta decision, y
concluir por ende que la asignacion de nombre de dominio en disputa a favor del primer
solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Se deja expresa constancia que se
deja a salvo los demas derechos que el segundo solicitante pueda detentar y hacer valer

en las oportunidades pertinentes.
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Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del Codigo
Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, y en el Anexo
1° del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje conte nido en la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los
principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio

clubfiatl47concepcion.cl _ presentada por el sequndo solicitante, Fiat Group Marketing &

Corporate Comunication S.p.A.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de

dominio clubfiatl47concepcion.cl  al primer solicitante, esto es, don Ricardo Coello

Zurita.

3.- Que no ha lugar a la condena en costas solicitada por la vencida en contra de

la vencedora, por haber esta ultima obtenido en juicio.

Notifiquese la presente resolucion a las partes via carta certificada y ademas por
correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

11
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Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro Nic Chile.

Autoriz6 don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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