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

Santiago, viernes trece de enero de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 23 de mayo de 2011, don Juan Agustin Alcalde Furber,
domiciliado en El Estero 488 comuna y ciudad de Temuco, solicitd la inscripcion
del nombre de dominio “delano.cl”.

Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2011, la sociedad Casas Délano
Promocién Y Ventas Ltda., representada por Johansson & Langlois, ambos
domiciliados en San Pio X N ¢ 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago,
solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “delano.cl”, dando
lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién 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° 14898 de 8 de septiembre de 2011 se
designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre
el referido nombre de dominio.

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

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

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefalado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, y 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 Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
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A fs. 9, consta Acta de comparendo donde se fijo el procedimiento y se
otorgd a las partes el plazo de 10 dias comunes para presentar sus respectivas
alegaciones o defensas de sus derechos.

A fs. 12 y 24 respectivamente, las partes presentaron sus respectivas
alegaciones o defensas.

A fs. 32, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
descargos, el cual no fue evacuado por las partes.

A fs. 39, sélo el segundo solicitante evacud dicho traslado.

A fs. 32, se recibié 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 delano.cl”.

A fojas 46, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 23 de mayo de 2011, don Juan Agustin Alcalde
Furber, solicité la inscripcidn del nombre de dominio “delano.cl”. Que

posteriormente, con fecha 15 de junio de 2011, la sociedad Casas Délano
Promocion Y Ventas Ltda., solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre de
dominio “delano.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio senalado al
presentar 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, concurri6é sélo el segundo solicitante a la
audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento ambas partes, por lo
gue no se produjo avenimiento segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N2 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y
Arbitraje de la Reglamentacién 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, en la etapa de discusion
el primer solicitante esgrime que desde el afio 2010 habria comenzado a trabajar
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junto con Jorge Andrés Délano Rodriguez, en el desarrollo de una genealogia
completa de los descendientes de Paul Délano Tripp, el primer Délano llegado a
Chile y fundador de la familia en este pais. Que Jorge Délano habria trabajado en
su biografia durante 10 afos, y que él habria estudiado su genealogia por los
ultimos 20 anos, sefalando que su padre es Andrés Alcalde Délano.

Que en el aino 2010, la obra “Paul Délano Tripp: Un marino norteamericano en la
Independencia de Chile” de Jorge Délano, habria ganado el Concurso de Historia
Naval Bicentenario. Que la idea seria promover el libro y entregarlo, de forma
gratuita, entre los descendientes de Paul Délano Tripp y aquellos interesados.
Senala ademas, que como una forma de informar a los descendientes y publico en
general sobre el libro, y también con la idea de contactar y reunir a los familiares,
habria decidido junto a Jorge Délano registrar el dominio delano.cl que se
encontraba disponible, que comenzé el desarrollo de un sitio web simple y que
aun hoy sigue en desarrollo.

Que posteriormente, habria recibido una llamada de un Estudio de Abogados, que
decia representar a Casas Délano, pidiéndole explicaciones del por qué habia
registrado ese dominio y que le habria explicado que se trataba de un sitio de
genealogia y punto de reunion de la familia Délano, incluyendo a los Délano Abbot
que serian los propietarios de Casas Délano, sin ningun fin comercial y que le
habrian dicho que entonces no habria problema.

Agrega que solicité la inscripcion del dominio “delano.cl” ante NIC Chile como
primer solicitante con fecha 23 de Mayo de 2011 y que ni el Estudio de Johansson
y Langlois, ni su representada lo habrian contactado personalmente y mostrado
algun interés en resolver esta disputa, o para ofrecer alternativas de solucién.

Que el segundo solicitante tiene su pagina funcionando en
http://www.casasdelano.cl y que el dominio delano.cl no es necesario para su
funcionamiento.

Que “Délano” seria un apellido que reune a mas de 4.000 personas en Chile,
todas vinculadas a los descendientes identificados en la genealogia disponible en
www.delano.cl. La informacion genealdgica debiera ser de utilidad e interés para
todas estas personas que desean buscar sus raices.

Que el proyecto a desarrollar en www.delano.cl, no perseguiria un fin comercial y
no genera, ni generara lucro. Es simplemente un servicio gratuito para toda la

comunidad.
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Agrega, que el sitio www.delano.cl, no afecta a Casas Délano, ni genera

ambigtedad ni confusion en sus clientes al tratar de imitar www.casasdelano.cl y

que el registro del dominio Delano.cl, no se habria realizado de mala fe, ni con la
intencién de vender dicho dominio a terceros.

Afirma que si el segundo solicitante, pretendiera basarse en el registro de marcas
comerciales, el nombre Délano tiene diversos registros y no sélo como Casas
Délano, sino que también Délano Thayer y otros registros y que incluso los
registros de Délano sin otras palabras, se encontrarian caducados segun consta
en el Instituto de Propiedad Industrial (www.inapi.cl) y originalmente concedidos a
Distribuidora Délano S.A. empresa distinta de Casas Délano Promocion y Ventas
Ltda.

TERCERO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusion
el segundo solicitante evacud el traslado conferido y al efecto expresa que
presentd su solicitud competitiva del mismo nombre de dominio “DELANO.CL” en
atenciéon a sus derechos previamente adquiridos que se sefalaran, como
asimismo porque corresponderia al elemento mas destacado de su nombre o
razén social.

Agrega, que su solicitud se fundaria en el evidente e indiscutible hecho de que
seria titular de las marcas “Casas Delano” y “Delano”, las cuales se encontrarian
registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para distinguir
diversos productos y servicios. Ademas, senala que seria un hecho publico y
notorio, la fama y notoriedad en el mercado de la marca Delano o Casas Delano,
respecto de los servicios de construccion de inmuebles.

Expresa que Casas Delano seria una compafia que fue fundada hace mas de 60
anos, con tres generaciones a cargo, permanentemente desarrollando y
modernizando las técnicas constructivas y que habria construido mas de 15.000
casas desde Arica a Puerto Williams, incluso desarrollando modelos que han sido
exportados a distintos paises, tales como, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia,
Guatemala y Barbados. Que lo anterior, haria que su marca, Delano o Casas
Delano, cuente con un innegable y reconocido prestigio, fama y notoriedad en el
mercado respectivo, o que ameritaria contar con una adecuada proteccién de su
nombre, tanto como marca, asi como también en el ambito de los nombres de
dominio.

Afirma, que en consecuencia, resultaria innegable que de ser asignado el nombre
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de dominio “delano.cl” al primer solicitante, los consumidores se veran inducidos a
toda clase de errores, ya que tendria un derecho de propiedad sobre la expresion
“Delano” y que el publico creera que se trata de un sitio web asociado a sus
servicios ofrecidos relacionados con las marcas de su propiedad.

Arguye ademads, que se debe considerar que “nombres de dominio”, aunque
tengan una naturaleza juridica diversa a una marca comercial, poseerian una gran
importancia en la realidad practica y concreta, cual seria 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 presentacion es lograr
evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas reconocidas,
ademas, de permitir que el publico consumidor pueda identificarlo en Internet.
Luego se refiere a sus derechos de propiedad industrial y menciona las siguientes
marcas que estarian registradas a su nombre correspondientes a sus marcas
“Delano”: “Casas Delano”, de 18-2-2003, de la clase 19. También “Casas Delano”,
para distinguir un Establecimiento Industrial de la clases 19, de 18-2-2003.
“Casas Delano”, Establecimiento Comercial para la venta de casas prefabricadas,
de la clase 19, registro de fecha 18 de febrero de 2003. “Casas Delano”, servicios
de la clases 37 y 42, registro de fecha 18 de febrero de 2003.

Cita a continuacién el Art. 10, 14 y 20 y siguientes de la Reglamentacion de Nic
Chile el articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica de la Republica, el articulo 2°
primera parte de la Ley N° 19.039.

Agrega que seria distintiva la expresion Delano toda vez que Casa seria una
expresion genérica, por lo que tendria una exclusividad sobre ella para que los
consumidores la identifiquen con claridad, situaciéon que desde luego no escapa ni
deberia escapar a un “espacio virtual”, con el creciente y sostenido uso que habria
experimentado la Internet.

Sefnala también que la solicitud del nombre de dominio “Delano.cl.” por parte del
Sr. Juan Alcalde Furber, vulneraria abiertamente sus intereses y derechos y que
vulneraria un derecho primordial, cual es el de propiedad al ser muy semejante a
la marca “Casas Delano” y expresa que cualquier consumidor que ingrese a la
direccion www.delano.cl, tendra la mas plena conviccion que los servicios de
construccidon de casas prefabricadas alli ofrecidos provienen de mis mandantes,
nada de lo cual seria efectivo.

Afirma ademas, que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al
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primer solicitante, se producira una dilucién de sus marcas y que evidentemente
se inducira a error a los consumidores, quienes incluso podrian asociar su marca
con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerd productos o servicios
que no contaran con el prestigio de mi cliente y que no cabria duda alguna que el
primer solicitante, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio
“delano.cl”, estaba en pleno conocimiento de su existencia y de sus marcas
“Casas Delano” por su innegable fama y notoriedad.

Que por lo expuesto agrega que de asignarse el nombre de dominio al primer
solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia sus derechos adquiridos
y que en segundo lugar, seria inductivo a error y confusién entre los consumidores
respecto a la procedencia, cualidad y género de sus productos y servicios que a
través del eventual sitio web www.delano.cl fueran promocionados y solicita se le
asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa, con costas.

CUARTO: Que el segundo solicitante, acompandé como medio de prueba, en la
etapa de discusidn y que reitero posteriormente en la etapa de prueba, los
siguientes documentos: Sirvase tener por acompanado los siguientes
documentos, con citacién: 1) Diversos impresos obtenidos desde Internet respecto
de los productos y servicios de “Casas Delano”. 2) Copia certificado de registro
marca “Casas Delano”, clase 19, registro 658.147, de fecha 18-2-2003. 3) Copia
certificado de registro marca “Casas Delano”, para establecimiento industrial de
fabricacion de casas prefabricadas, clase 19, registro 658.146, de fecha 18-2-
2003. 4) Copia certificado de registro marca “Casas Delano”, para establecimiento
comercial para la venta y comercializacibn de casas prefabricadas, clase 19,
registro 658.145, de fecha 18-2-2003. 5) Copia certificado de registro marca
“Casas Delano”, clases 37 y 42, reqistro 658.144, de fecha 18-2-2003 y 6) Copia
del Acta de Directorio de la sociedad Distribuidora Délano S.A.

QUINTO: De lo anterior se colige que el segundo solicitante tiene registradas
como marcas comerciales en Chile “Casas Delano”, con anterioridad a la
respectiva solicitud en Chile del primer solicitante. Ademas, la palabra “Delano”,
forma parte de su razén social y asi es justamente como se le conoce y con dicho
nombre da a conocer sus productos y servicios.

SEXTO: Que la denominacion “Delano” de acuerdo a la documentaciéon acompanada,
forma parte de su razén social y es asociada con el nombre de los productos,

servicios y establecimientos de la empresa de la parte del segundo solicitante y asi es
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justamente como se le conoce y ademas 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 los argumentos vertidos por el primer solicitante, referidos a que
no habria confusion con el giro del segundo, ya que el nombre de dominio en
disputa, habria sido solicitado para el desarrollo de una genealogia completa de
los descendientes de don Paul Délano Tripa, no fue probado en autos, ya que no
rindié prueba alguna, por lo que dichos argumentos seran desechados.

OCTAVO: 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 “delano.cl”.

NOVENO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo
solicitante, mala fe del primer solicitante y no es suficiente para configurarla, el
solo hecho de solicitar un nombre de dominio similar a una marca registrada. Por
lo mismo, no habra condena en costas.

DECIMO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que existe
por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “delano.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por dicho solicitante,
afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos y acreditan un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacién y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cdédigo de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Codigo
Orgénico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “delano.cl” al segundo solicitante esto es a

la sociedad Casas Délano Promocién Y Ventas Ltda.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “delano.cl” del primer
solicitante don Juan Agustin Alcalde Furber.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

IV.- Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su
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oportunidad, por correo electrénico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la

Computacion de la Universidad de Chile, y remitasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA
ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 47 — 2011.



