Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
ebyte.cl

En Santiago a 21 de Julio de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para
resolver la disputa respecto del dominio ebyte.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner
término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC Chile,
he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante Departamento Desarrollo (EBYTE SERVICIOS
INFORMATICOS LIMITADA), domiciliado en Pedro Barrios Barbaste N° 535, Santa Barbara, Ovalle, Ovalle; y
por la otra, Segundo Solicitante Representando a BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E TECNOLOGIA
LTDA. (LUIS IGNACIO OLMEDO BUSTOS), domiciliado Avenida Paulista N° 287,16. Andar, Bela Vista, Sao
Paulo — SP CEP 01311-100, Brasil, Bela Vista, Sao Paulo.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 17 de Abril de 2014, se recibid en mi oficina Oficio N° 19980, materia solicita arbitraje
dominio ebyte.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 21 de Abril de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de
normas del procedimiento para el dia 06 de Mayo de 2014, a las 13:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 06 de Mayo de 2014, siendo las 13:10 horas se llevé a efecto comparendo decretado
en autos, con la asistencia del Primer Solicitante Departamento Desarrollo (EBYTE SERVICIOS
INFORMATICOS LIMITADA), representada por don Oscar Monardez, quien comparecio via telefonica
y con la asistencia del Segundo Solicitante Representando a BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E
TECNOLOGIA LTDA. (LUIS IGNACIO OLMEDO BUSTOS), quienes conceden patrocinio y poder a
dofia Paola Andrea Gonzélez Torres, abogado; y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez
arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacion que ponga término al
presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentacion NIC.
Llamas las partes a conciliacién, esta no se produce, por lo que se procede a fijar las normas de
procedimiento.

4. Que con fecha 04 de Junio de 2014, se recibe Argumentos de Mejor Derecho del Primer Solicitante.
5. Que con fecha 04 de Junio de 2014, se recibe Demanda Arbitral del Segundo Solicitante.

6. Que con fecha 09 de Junio de 2014, se resuelve: A presentacion del Primer Solicitante, Téngase
presente argumentos de mejor derecho. A presentacion del Segundo Solicitante, se resuelve, En lo
principal: Por presentada; Primer Otrosi: Por acompafiados documentos con citacién; Segundo Otrosi:
Téngase Presente; Tercer Otrosi: Téngase Presente. Que segun N° 3 Fijado en las normas de
Procedimiento, se da inicio a un plazo comdn de 10 dias habiles para observaciones y comentarios a
los escritos y pruebas presentados.

7. Que con fecha 24 de Junio de 2014, se resuelve: Que segln punto N° 4 Fijado en las Normas de
Procedimiento “Vencido el plazo indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se resolvera
la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado”. Se cita a las partes a oir
sentencia.



8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

“ebyte.cl” y que esta relacionado con mi empresa de servicios de informatica llamada “Ebyte
Servicios Informaticos Ltda.”, creada en Noviembre del 2013.

Luego de una exhaustiva busqueda del nombre para mi empresa finalmente en Noviembre del
2013 se nos ocurrid llamarla ebyte Ltda, ¢porque ebyte? Esta es una palabra compuesta por
la letra “e” relacionada con internet-tecnologia y la palabra “byte” que es una palabra técnica
que se refiere a un conjunto de 16 bit y un bit es la unidad minima de almacenamiento en
informatica.

Luego de tener el nombre seleccionado buscamos en internet si esa palabra estaba ya
ocupada como dominio en Nic Chile, arrojando disponibilidad de esta palabra. Buscamos
también en Google si habia una empresa que tuviera el mismo nombre en chile y tampoco nos
aparecio nada, por lo que procedimos a crear la empresa “ebyte Servicio Informaticos Ltda”" y el
dominio “ebyte.cl".

El giro de la empresa es Servicios Informaticos como Disefio de Software a Medida, Disefio de
paginas y aplicaciones Web, Aplicaciones moviles, control de proceso productivos informaticos,
en ninguna caso comercio electronico.

La empresa esta ubicada en la ciudad de Ovalle, region de Coquimbo y esta orientada a tener
clientes en primera instancia en esta zona y luego proyectarse a otras regiones.

Finalmente quiero manifestar que por ningin motivo el dominio fue creado para especular ni
venderlo, ni tampoco para aprovecharse de alguna imagen corporativa de otra empresa.

9. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

Con fecha 30 de Octubre del de 2013 el primer solicitante, Departamento Desarrollo (EBYTE
SERVICIOS INFORMATICOS LIMITADA), representada por el Sr. Oscar Monardez Saguas,
solicit6 para si la asignacion del nombre de dominio ‘ebyte.cl’ de autos.

Al detectar la existencia de dicha solicitud, BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E
TECNOLOGIA LTDA. —empresa de renombre y gran trayectoria en Brasil y en nuestro pais-
procedid a solicitar para si la asignacion del mismo nombre de dominio con fecha 27 de
Noviembre del 2013, atendido a que es posible advertir que el dominio ‘ebyte.cl’ hace directa
alusion a marcas comerciales y dominios que constituyen propiedad de mi mandante.

En efecto, EBIT INFORMACAO LTDA., que segun se acreditara, constituye un integrante del
mismo Grupo Comercial de mi mandante, es titular del registro No. 830.853 de la marca
comercial EBIT, concedida con fecha 22 de Octubre del 2008, para la clase 35.

Asimismo, la empresa E-Commerce Media Group Informacao e Tecnologia Ltda., que
igualmente forma parte del grupo comercial de mi mandante BUSCAPE COMPANY
INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA., es titular en Chile del nombre de dominio ebit.cl,
signo que presente categdricas semejanzas graficas y fonéticas en relacion con el nombre de
dominio materia de autos ebyte.cl, y que constituye un importante sitio web para compras en
linea se toda clase de productos, conforme se pude apreciar mediante una simple visita al
sefialado sitio web.

En cuanto al pais de origen de mi mandante, Brasil, BUSCAPE COMPANY es ftitular del
nombre de dominio ebit.com.br, hecho que puede ser facilmente comprobado visitando el
correspondiente sitio web (www.ebit.com.br). Asimismo, E-COMMERCE MEDIA GROUP
INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA., empresa gque segun se expuso, pertenece al mismo
Grupo Comercial de mi mandante, es titular de la marca comercial E-BIT, para distinguir
servicios de la Clase 35 (Numero de Proceso 822033186).

De esta manera, BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA., dadas las
referidas modificaciones contractuales precedentemente descritas y cuyos documentos se
acompafian en el primer otrosi de esta presentacion, resulta ser titular en Brasil y en Chile, de
la marca comercial EBIT (registro marcario 830.853), del nombre de dominio WWW.EBIT.CL
en Chile, asi como del nombre de dominio EBIT.COM.BR y marca comercial E-BIT en Brasil.

Dicho lo anterior, los derechos preferentes de propiedad industrial y de nombre de dominio
resultan evidentes, si consideramos las categoricas semejanzas y/o igualdades entre el



nombre de dominio materia de autos www.ebyte.cl, y las marcas EBIT y dominio www.ebit.cl,
de propiedad de BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA.

En este sentido y tal como se puede apreciar, el dominio pedido de autos presenta un vinculo
franco y directo con la marca y nombre de dominio EBIT de mi mandante. En efecto, los
mismos se diferencian por la mera sustitucion de la letra “" por la letra “y" y por la
incorporacion de la letra “e” final en la expresion EBIT previamente registrada, lo que sin duda
resulta insuficiente toda vez que fonética y conceptualmente las expresiones son
practicamente idénticas. Asi, puede anticiparse que la asignacion y el uso del nombre del
dominio pedido por el primer solicitante busca inducir a error a los usuarios de los servicios
que deriven de uno y otro sitio web, probablemente apostando a errores de digitacion al
momento de intentar acceder a la pagina. Ello es particularmente evidente si se tiene en
consideracion que el nombre EBIT es objeto de uso por mi mandante y, a medida que pasa el
tiempo, consolida de manera progresiva su notoriedad y posicionamiento en el mercado
nacional como internacional.

VI. A mayor abundamiento, la estructura del dominio ‘EBYTE.CL en cuestion, tanto gréfica,

fonética y conceptualmente, sugiere claramente la intencion de querer aprovechar el esfuerzo
llevado a cabo por mi representada, porque es obvio que tras este dominio se busca
comercializar productos mediante un sitio web, actividad que precisamente despliega mi
representada en su pagina www.ebit.cl. A su vez, el primer solicitante tampoco es
representante oficial de esta marca y/o dominio por lo que no se encuentra en posicion de
asegurar la calidad ni contar con la garantia que los productos y/o servicios asociados a la
marca EBIT o dominio www.ebit.cl cuentan en nuestro medio a través de mi mandante. Ello
claramente atenta contra los derechos de mi representada, quien por afos se ha esforzado en
posicionar la marca en cuestion, ofreciendo productos de calidad a través de su sitio web
www.ebit.cl y marca para distinguir servicios de la clase 35, EBIT. La operacion de un sitio
web como www.ebyte.cl a través de un tercero no sélo supone aprovecharse, entonces, del
esfuerzo desplegado por mi mandante a través de afios, sino también pone en cuestion o
hace peligrar su reputacion, en cuanto podrian ofrecerse, por ejemplo, productos usados,
alternativos, etc.
Dado lo anterior y segun queda acreditado con la abundante documentacién que se
acompafia en el primer otrosi de este escrito, es a mi mandante a quien debe atribuirse la
fama y posicionamiento de la marca y dominio EBIT en Chile y que, considerando sus
evidentes semejanzas e igualdades con el signo solicitado, ebyte.cl, procede que en definitiva
se asigne a BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA. el nombre de
dominio materia del presente proceso arbitral. Por todo ello solicitan se les reconozca su mejor
derecho y se les asigne el nombre de dominio ‘ebyte.c a BUSCAPE COMPANY
INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA.

10. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafiados los siguientes documentos:

1.- Acta que acredita que empresa E-BIT INFORMACAO LTDA., fue incorporada por la empresa BUSCAPE
INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA en Brasil.

2.- Acta que acredita que BUSCAPE INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA. fue adquirida por la empresa E-
COMMERCE MEDIA GROUP INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA., conforma a acta de fecha 30 de
Noviembre del 2008.

3.- Acta que acredita que E-COMMERCE MEDIA GROUP INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA, se fusiond
con la empresa WCW PARTICIPACOES LTDA., mediante escritura de fecha 30 de Marzo del 2013.

4.- Acta que acredita que WCW PARTICIPACOES LTDA. fue a su vez adquirida por la empresa
QUEBARATO PROPAGANDA E PUBLICIDADE PELA INTERNET LTDA., conforme a acta de fecha 30 de
Marzo de 2013.

5.- Acta que acredita que QUEBARATO PROPAGANDA E PUBLICIDAD PELA INTERNET LTDA., cambi6 su
nombre por el de BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA., mandante de autos,
mediante escritura de fecha 30 de marzo del 2013.

6.- Protocolo de “Incorporacao de Ebit Informacao Ltda”; por parte de la empresa “Buscape Informacao y
Tecnologia SA”.

7.- Documento de incorporacion de “E-Commerce Media Group Informacao e Tecnologia por parte de WCW
Particopacoes Ltda.

8.- Documentos que acreditan que BUSCAPE COMPANY INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA. es titular
del dominio www.ebit.com.br, en Brasil, asi como que la empresa E-COMMERCE MEDIA GROUP



INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA,, es ftitular de la marca comercial E-BIT EN dicho pais (Acta
822033186).

9.- Impresion de sitio web www.ebit.cl, de propiedad de mi mandante, mediante la cual comercializa diversos
productos mediante internet.

10.- Documento que acredita que E-BIT INFORMACAO LTDA., empresa de propiedad de mi mandante,
conforme fuese explicado, es titular en Chile de la marca EBIT, para distinguir servicios de la clase 35
(registro 830.853), marca que presenta evidentes semejanzas y/o igualdades en relacion con el dominio
materia de autos, www.ebyte.cl.

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de cada
solicitante el que su inscripcién cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que
no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo
Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuél de las partes posee
un mejor derecho sobre el dominio solicitado ebyte.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas
presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante es titular de la marca EBIT para distinguir servicios de la clase
35 en Chile y del sitio web www.ebit.cl.

3. Que en adicion el Segundo Solicitante es también titular de la marca y dominio en Brasil, pais de origen de
este solicitante.

4. Que ambos solicitantes se encuentran en categorias servicios analogos relativos a la Internet, informatica y
similares.

5.Que en este caso se trata entonces de rubros y servicios similares en los cuales el Segundo Solicitante ya
se ha identificado como EBIT y en consecuencia no es aceptable sin que se produzca confusién entre los
usuarios de la Internet, el que existieran dos empresas con nombres de dominio similares ofreciendo los
mismos 0 analogos servicios. En este sentido cabe sefialar que las semejanzas entre el nombre de dominio y
marca registrada EBIT del Segundo Solicitante es confusamente similar al nombre de dominio en disputa
ebyte, por lo cual no es factible que pueda coexistir a nombre de un titular distinto de aquel que posee el
registro de la marca EBIT sin confusion, por lo cual es necesario que dicho solicitante identifique sus servicios
de una manera y con un nombre que no cause esta confusion y que pueda efectivamente individualizarlo
adecuadamente, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio ebyte.cl al Sequndo Solicitante Representando a BUSCAPE COMPANY
INFORMACAQ E TECNOLOGIA LTDA. (LUIS IGNACIO OLMEDO BUSTOS)

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Isabel Paiva Hantke, Rut:
7.287.246-0 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 7.287.246-0 RUT: 16.278.653-9



