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

Santiago, viernes dieciséis de diciembre de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 30 de marzo de 2011, don Adoni Elias Poblete Burboa,
domiciliado en calle Merced N® 691 departamento 907, comuna y ciudad de
Santiago, solicito la inscripcion del nombre de dominio “elderbi.cl”.

Posteriormente, con fecha 25 de abril de 2011, la sociedad Automotores
Gildemeister S. A., domiciliada en Avenida Américo Vespucio 570, Pudahuel,
Santiago, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa
2035, Providencia, Santiago, solicité igualmente la inscripcién del mismo nombre
de dominio “elderbi.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la
“Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL".

Mediante oficio de Nic Chile N? 14553 de 4 de julio de 2011 se designé 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 cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion 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
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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 a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento senalada, sélo el segundo solicitante, por lo que no
se produjo avenimiento, 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.

A fs. 18 y 51, los solicitantes hicieron valer sus respectivas alegaciones y
defensas, solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 58, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual sélo evacué el segundo solicitante a fs. 59.

A fs. 60, se recibidé la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho
que se reclama sobre el nombre de dominio elderbi.cl”.

A fojas 64, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 30 de marzo de 2011, don Adoni Elias Poblete
Burboa, solicitd la inscripcion del nombre de dominio “elderbi.cl”. Que
posteriormente, con fecha 25 de abril de 2011, la sociedad Automotores
Gildemeister S. A., representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, solicitd
igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “elderbi.cl”, dando lugar al
proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién vy

Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento
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del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado 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 a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacién del procedimiento sefalada, sélo el segundo solicitante, por lo que no
se produjo avenimiento, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo
dispuesto en el N8 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: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer
solicitante en el periodo de discusién, hizo valer sus derechos y al respecto
expresa que su solicitud por el dominio en disputa “elderbi.cl” fue inscrito el dia
2011/03/30, comprobado en registros de NIC CHILE y para fines de sitio web
dedicado al clasico espanol, y crear comunidad de debate e informacion de los
partidos entre los clubes Real Madrid y Barcelona de Espafa. Que esto seria a
raiz del interés que habria originado los partidos entre estos equipos en
campeonatos como la Copa del Rey, la Liga BBVA y la Champions Ligue en un
mismo periodo.

Agrega que el sitio aun no estaria construido debido a razones que escapan al
interés inicial y debido a que por el momento no se ha contado con los tiempos y
la logistica necesaria que originé tal inscripcidén y que el sitio indicado, habria sido
dirigido por un periodo de 10 dias a peticion personal de la empresa de publicidad
MEDIA CONTACTS CHILE S. A. a DNS, proporcionados por ellos para uso de
publicidad temporal para la empresa DIRECTV cuya ultima modificacion fue
realizada el dia Miércoles 13 de Abril de 2011 y que debe constar en registros de
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NIC CHILE.

Expresa ademas, que el nombre de dominio solicitado, no seria idéntico o
enganosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tenga
derechos alguna empresa o marca nacional, o a un nombre reconocido e
igualmente declara que el nombre de dominio en disputa, no fue inscrito y que se
haya utilizado de mala fe alguna en el periodo vigente.

Senala también, que no existiria marca registrada, ni empresa, cuyo nombre sea
similar al dominio elderbi.cl, por lo cual el principal motivo no habria sido para fines
dolosos, ni con el interés de venderlo, arrendarlo o usarlo para dafnar, perturbar o
afectar a otros.

TERCERO: Que en la etapa de discusion, el segundo solicitante hizo valer sus
alegaciones y defensas y al respecto expresa que corresponderia a una empresa
que prestaria sus servicios en el mercado formal, dedicada a la importaciéon a
nuestro pais de repuestos para las mas importantes marcas de vehiculos,
camiones y motocicletas, a través de sus locales de venta al detalle y una
capacitada fuerza de ventas que visita a sus clientes en terreno. Que formaria
parte del Grupo Gildemeister, que corresponderia a uno de los agentes de mayor
relevancia en el mercado nacional automotriz. Que siendo una empresa fundada
en el ano 1986, iniciaria en ese mismo afo la distribucién oficial de automdéviles
Hyundai Motor Company en Chile, pasando rapidamente a ser el segundo mayor
importador de vehiculos motorizados. Agrega que dentro de sus multiples
empresas pertenecientes a este grupo, entre otras nombra a Gildemeister Motos
(www.gildemeistermotos.cl), la cual se dedicaria a la comercializacion de
reconocidas marcas de motocicletas en nuestro pais, entre las que menciona
APRILIA, MOTO GUZZI, VESPA, GILERA y PIAGGIO.

Expresa que quiere demostrar con esto que desde hace mas de dos décadas que

seria un agente de famoso y notoriamente conocido en el mercado de los
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vehiculos motorizados en Chile, y desde hace siete afnos lo seria también en Per,
contando con una extensa red de concesionarios para la venta de sus vehiculos
motorizados, llamese automoviles, jeeps, camionetas, camiones y motocicletas,
junto con la prestacion de servicio técnico autorizado y venta de repuestos para
todos ellos.

Agrega que contaria ademas con diversas marcas comerciales registradas y
numerosos dominios web, los que formarian parte de su patrimonio y en las cuales
invertiria constantemente parte de su capital a fin mantenerlos vigentes, y
menciona el nombre de dominio www.derbi.cl, el cual se encontraria debidamente
registrado ante Nic Chile a su nombre desde el 23 de Julio del afio 2007.

Agrega que la razon por la cual habria solicitado el registro de este dominio web
elderbi.cl, radicaria en que a través de GILDEMEISTER MOTQOS importaria y
comercializaria en nuestro pais diversas y reconocidas marcas de motocicletas,
entre otras, sefiala Piaggio, y que este ultimo Grupo Piaggio, fabricante de
motocicletas, habria comprado en el afio 2001 a la empresa espanola fabricante
de motocicletas DERBI, pasando a formar parte del mismo junto a Aprilia, Gilera,
Moto Guzzi, Piaggio y Vespa, y que todas estas marcas de motocicletas que
conforman este grupo las comercializaria en nuestro pais, lo que justificaria la
solicitud del registro ante Nic Chile para el dominio web derbi.cl.

Que en defensa de sus derechos cita el dictamen N® 1127, de la Comision
Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del afio 2000, considerando 7.8. y agrega
que por dichas consideraciones, la Reglamentacion de las Normas para la
asignacion de los nombres de dominio .CL, habria sefialado en su articulo 14 que
es responsabilidad de todo solicitante que la inscripcién del nombre de dominio no
contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de
competencia leal y ética mercantil, asi como derechos vélidamente adquiridos por

terceros.
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Argumenta que segun lo expresado, los motivos por los cuales la solicitud del
primer solicitante contraria dichos principios y cita al efecto las normas vigentes
sobre abusos de publicidad y Ley de proteccion al consumidor y que efectuado el
cotejo de su nombre de dominio inscrito a su nombre “derbi.cl” y el disputado en
autos, se podria apreciar en general, que ambas expresiones guardarian
similitudes gréaficas y fonéticas que serian determinantes, las que podrian inducir a
error o engafo al publico consumidor respecto del verdadero origen empresarial
de los productos o servicios que pretendan ser ofrecidos por la contraria, por su
asociacién logica con el Grupo Gildemeister en Chile y con las motocicletas que
comercializaria en nuestro pais.

A continuacién se refiere también a los principios de competencia leal y de ética
mercantil y cita al efecto el Convenio de Paris.

Ademas se refiere a derechos validamente adquiridos y expresa que seria titular
de un nombre de dominio previamente registrado, el cual deberia ser respetado,
ya que la concesion del nombre de dominio a otra persona, afectaria su patrimonio
y agrega, a modo de conclusién, que se le debe asignar el nombre de dominio en
disputa, y agrega, como titular de un signo casi idéntico registrado previamente
ante nic chile y por ultimo cita fallos sobre conflictos de nombres de dominio.
CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado conferido respecto de
lo expresado por el primer solicitante, sefiala que si bien puede el primer
solicitante registrar nombres de dominio para propdésitos como los expresados, sin
embargo el tema pasaria por el respeto al instituto y principios establecidos en el
Art. 14 de la Reglamentacion de Nic Chile, ya que habria acreditado un derecho
superior en torno a la expresiéon “Derbi” y que la concesién del nombre de dominio
al primer solicitante vulneraria la hipétesis antes aludida, ademas capitulos tales
como la competencia leal, los derechos que ha adquirido sobre la expresion
“Derbi”, asi como los principios informadores de la publicidad y cita lo dicho por los
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organos de la competencia sobre los nombres de dominio.

Finaliza expresando que seria un hecho evidente que podria verse claramente
afectada, con la concesion del nombre de dominio al primer solicitante.

QUINTO: Que en el término probatorio, sélo el segundo solicitante rindié prueba y
al efecto acompafno los siguientes documentos: 1) Impresion de la base de datos
de la pagina web de Nic Chile www.nic.cl del nombre de dominio derbi.cl
previamente registrado a nombre del segundo solicitante. 2) Impresiones de la
pagina web de Automotores Gildemeister S.A. 3) Impresiones de la pagina web
Gildemeister Motos www.qgildemeistermotos.cl. 4) Articulo publicado en la pagina

web Gildemeister Motos www.gildemeistermotos.cl titulado “Gilera, dos anillos en
la historia del motociclismo” en la cual se senala que en el afno 2001 el Grupo
PIAGGIO adquirié la empresa fabricante de motocicletas Derbi. 5) Impresiones de
la pagina web del fabricante de motocicletas DERBI www.derbi.com. 6)

Impresiones de la pagina web del Grupo Piaggio www.piaggiogroup.com. 7)

Copias de fallos dictados en los conflictos por la asignacion de los nombres de
dominio carmeister.cl, gildemaister.cl y servimaster.cl.

SEXTO: Que segun consta en autos es primer solicitante don Adoni Elias Poblete
Burboa, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le
corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho
sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEPTIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompanoé a los autos entre otros documentos, impresién de la base de datos de
la pagina web de Nic Chile www.nic.cl, del nombre de dominio derbi.cl
previamente registrado a su nombre.

OCTAVO: Que el sélo hecho que el segundo solicitante tenga registrado el
nombre de dominio “derbi”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que

destruya la prioridad del primer solicitante, mas aun si del resto de la prueba, no
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consta que utilice la expresion “elderbi”. Ademas, sélo comercializa motos Derbi,
las que no son de su propiedad. Por otra parte, el primer solicitante lo solicité para
un sitio web dedicado al clasico espanol de equipos de futbol, Real Madrid y
Barcelona de Espafa, y crear comunidad de debate e informacion de dichos
partidos, por lo que los rubros de unos y otros son diferentes.

NOVENO: Que se desprende del registro del nombre de dominio derbi.cl de
propiedad del segundo solicitante, que su derecho se encuentra suficientemente
resguardado y que ese es el nombre que le interesa e identifica el producto que
comercializa y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado
en su oportunidad a su nombre “elderbi”.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre dicho dominio, no
le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha
palabra, por lo que no puede impedir que otros solicitantes puedan registrar algun
otro nombre de dominio que la contenga.

DECIMO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los nombres de
dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas
sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre libre competencia,
ni de competencia desleal.

DECIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el
segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DECIMOSEGUNDO: Que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro
derecho, las sentencias sélo producen efecto respecto de las causas en que se
dicten.

DECIMOTERCERO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “elderbi.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera
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solicitud de autos, ni 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 Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:
I.- Que se asigna el nombre de dominio “elderbi.cl” al primer solicitante esto es a
don Adoni Elias Poblete Burboa.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “elderbi.cl” del segundo
solicitante, la sociedad Automotores Gildemeister S. A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, por

correo electrénico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —

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

Rol 32 - 2011.
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