FIIDUNYAL AIRNDILINALR,
sacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Avaitraje: elo.cl
Kot No. 065-2007
G wIC: OF. 07291

I'v: santiago, a 26 de Julio de 2007

(G.e don CLAUDIO ANDRES HIDALGO ROJAS, siendo a la vez contacto
ac..ainistrativo, domiciliado en calle Molina 531 departamento 122, Valparaiso,
s6..citd con fecha 22 de Noviembre de 2006, el nombre del dominio “elo.cl” y los
sei.ores ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD & SOHN GMBH & CO.
K., . REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN PROCURADORES
i~ i1:R NACIONALES DE PATENTS Y MARCAS LTDA.), representados por
(v Matias Somarriva Labra, cuyo contacto administrativo es dofia Sandra Seguel,
a:.iv0s domiciliados en Andrés Bello 2711, Oficina 1701, Las Condes, Santiago,
s...citaron con fecha 20 de Diciembre de 2006, el mismo nombre del dominio
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;> mediante Oficio OF 07291, de NIC Chile, de fecha 16 de Marzo 2007, se
¢ +.¢no a la suscrita como Arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido
1i. nbre del dominio “elo.cl”;

(. habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se
¢ii 4 las partes, mediante resolucion de fecha 21 de Marzo de 2007, a una audiencia
d. conciliacion o de fijacién de procedimiento a celebrarse el dia 02 de Abril de
20,7, a las 09.30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda.
.onio Varas 175, Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificandose dicha
¢.olucion por carta certificada a las partes y a NIC Chile;

.. con fecha 02 de Abril de 2007, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con
ssistencia de don Eduardo Lobos Vajovic, en representacion del segundo
. ..itante ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD & SOHN GMBH &
"+ =G, y en rebeldia del primer solicitante don Claudio Andrés Hidalgo Rojas;

/> en la misma fecha don Matias Somarriva Labra por ELO-STAHLWAREN
“kl. GRUNEWALD & SOHN GMBH & CO.KG, presenta un escrito que en lo
“neipal. asume patrocinio y poder; al Primer Otrosi: delega poder en el egresado
. ..>recho don Eduardo Lobos Vajovic; al Segundo Otrosi: acompafia documentos
.. Tercer Otrosi: pide se tengan presente nuevas direcciones electronicas, a todo lo
cu.: este Tribunal proveyo, a lo Principal, al Primer Otrosi y al Tercer Otrosi:
te:wase presente; y al Segundo Otrosi: por acompafiado los siguientes documentos
¢iv1 citacion: 1) Poder otorgado por ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD
& SOHN GMBH & CO KG. a SARGENT & KRAHN acreditado ante Consul de
(i en Francfort el 02 Abril de 2002; 2) Copia del poder conferido, entre otros, al
ai.cudo Matias Somarriva Labra, por SARGENT & KRAHN segun Repertorio
N'+43-00 por Notario Pablico Ivan Torrealba Acevedo y 3) Fotocopia de Patente
P:.tesional al dia, emitida por la I. M. de Las Condes, correspondiente al abogado
M. ..ias Somarriva Labra;

(J..¢ al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8,
i, iso 4° anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y Arbitraje, este Tribunal
s vl 11j6 el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de
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todo lo cual se levant6é Acta, dandose por notificada personalmente la parte asistente
y notificandose via e-mail a la parte inasistente;

Que con fecha 24 de Abril de 2007, don Matias Somarriva Labra, en representacion
de ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD & SOHN GMBH & CO. KG,
presenta escrito, y en lo principal deduce demanda arbitral por asignacion de nombre
de dominio en favor de su representada, basando su peticion en los siguientes
argumentos:

La empresa ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD & SOHN GMBH &
CO., es popularmente conocida como “ELO”, y uno de los mas destacados e
importantes fabricantes y comercializadores, a nivel mundial, de articulos y
equipamiento de cocina.

“ELO” tuvo su origen en Alemania, hace mas de 70 afios, cuando el sefior Karl
Griinewald, en el pueblo de Spabriicken incursiond en el rubro de “articulos de
cocina” y, dada su altisima calidad y la incorporacion de tecnologia le permitieron
ampliar su rubro y constituirse en una empresa lider y de gran expansion, por cuanto
esta presente no s0lo en Alemania, sino en toda Europa, Asia Central y Oriental,
incursionando también en el mercado latinoamericano, incluso Chile, para lo cual
requirié un registro marcario, del cual su representada es duefia, segiin Registro N°
660.547 “ELO-MIT FREUDE KOCHEN!”, mixta, para distinguir productos en
clase 21.

Dicha marca registrada, expresion alemana que puede ser traducida como
“COCINAR CON ALEGRIA”, evidencia que el elemento distintivo de ella, sirve
efectivamente para distinguir los productos “ELO”, y en consecuencia, la asociacion
légica que haré el publico entre dicha marca y el nombre de dominio en disputa,
seran los productos de la mandante.

El nombre de dominio en disputa, ademas, se relaciona con la razén social, pues la
expresion ELO forma parte esencial de ella a saber, ELO-STAHLWAREN KARL
GRUNEWALD & SOHN GMBH & CO. KG” y por dicha expresion es conocida
en el mundo entero.

De la etiqueta, a la marca registrada bajo nimero de registro N°660.547, también se
puede comprobar que el elemento destacado es la expresion “ELO”, por lo que la
frase “Mit Freude Kochen” resulta complemento adicional, al igual que una frase de
propaganda.

Argumenta el segundo solicitante, que de concederse a la parte contraria el nombre
de dominio en disputa, se permitiria que un tercero haga uso de una marca famosa y
notoria, la cual se encuentra debidamente registrada ante el Departamento de
Propiedad Industrial, y que como ya se anticipo, no sélo sirve para distinguir los
productos fabricados y comercializados de su representada, sino ademas,
directamente asociado a la esencia de su razon social. Por otro lado, el concepto de
nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en
Internet, de forma tal que quien se identifique efectivamente corresponda a dicha
entidad, organizaciéon o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial
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Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, cadtico y
de escaso valor comercial.

Fundamenta su peticion, en los criterios aplicables para conflictos de asignacion de
nombres de dominio, afirmando que el criterio “first come, first served” no es
absoluto y que tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como
de ultima ratio, solo cuando ninguna de las partes demuestra tener mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa y, que de no ser asi, no se entenderia la razon
del articulo 10 del reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio y que
corrobora el articulo 14 del mismo cuerpo reglamentario. En cuanto al criterio de “la
titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de dominio”,
sefiala esta parte que en efecto, los nombres de dominio comparten un sinniimero de
aspectos, caracteristicas y propodsitos con las marcas comerciales, de tal entidad que
permiten sostener que los nombres de dominio, ademds de la funcién técnica que
cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos
bienes o servicios que se ofrecen via Internet.

Hace presente también, organismos como ICANN, OMPI y NIC-CHILE, por cuanto
manifiesta que el 1 de enero de 2000, entré en vigencia la denominada Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy “UDPR”) que reconoce como aspecto fundamental
para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el
signo en cuestion, sefialando que si el nombre de dominio otorgado es idéntico o
confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la
parte demandante tiene derechos, constituyen fundamentos para iniciar un
procedimiento de disputa de dominios. Asimismo, el Informe Final de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) asi como las Opiniones
del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con el UDRP, establecen que
en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio se deben considerar
circunstancias tales como, que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a
una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses
legitimos sobre €l, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Estos criterios
han sido recogidos por los Articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en
particular el articulo 22, primer parrafo letra a) y, en consecuencia, el criterio que
reconoce la relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es
un hecho universalmente aceptado. Agrega esta parte, que el primer solicitante no es
titular de registro alguno y que su mandante si es titular de la marca ELO MIT
FREUDE KOCHEN en Chile y que ésta se encuentra debidamente registrada, lo
cual consta a este Tribunal Arbitral pues dicha marca tiene por Registro el
N°660.547 del 19 de Marzo 2003 y que se inici6 por solicitud de fecha 4 de Octubre
del 2002.

Se cita el Convenio de Paris, y su articulo 6 bis, sefialando que las marcas famosas y
notorias como “ELO MIT FREUDE KOCHEN", ha de protegerse especialmente en
los paises miembros de la Unién, toda vez que la explotacion no autorizada derivaria
por un lado en la dilucién del poder distintivo intrinseco de dichas marcas y-por otro,
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el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios
que no han contribuido a la creacién de dicha notoriedad. Cita también el articulo 8
del mismo Convenio, afirmando que “ELO” constituye el nombre comercial,
imagen corporativa y “goodwill” de ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD
& SOHN GMBH & CO. KG, para lo cual se han invertido cuantiosos recursos
humanos y econémicos, tanto en Chile como en el extranjero, y en consecuencia
debe gozar de proteccion.

Concluye esta parte, que la titularidad de la marca ELO MIT FREUDE KOCHEN,
mas la fama y notoriedad de dicha marca y el nombre comercial de la mandante,
constituyen mejor derecho para obtener la asignacion del nombre de dominio en
disputa y por tanto, solicita que este Tribunal Arbitral acoja a tramitacion la presente
demanda y, en definitiva, resuelva el presente litigio, asignando el nombre de
dominio elo.cl a su mandante, con expresa condenacion en costas de la contraria.

En Otrosi, acompafia, nuevamente con citacion, los mismos documentos ya
individualizados precedentemente, ofrecidos con ocasion de la Audiencia efectuada
el 02 de abril 2007, mas fotocopia simple del Registro N°660.547 de fecha 19 de
Marzo de 2003; a lo que este Tribunal proveyd, a lo Principal téngase por
presentados argumentaciones en conformidad a la Clausula Primera del Acta de
Fijacién de Procedimiento, traslado por el término de 5 dias, y al Otrosi, por
acompafiados documentos, con citacién.

Con fecha 01 de Junio 2007, este Tribunal Arbitral proveyd que visto y teniendo
presente lo dispuesto en la clausula segunda del Acta de Fijacion de Procedimiento
de autos, se recibe la causa a prueba, por el término de 5 dias, fijando como punto de
prueba la acreditacion de los hechos que constituyen el mejor derecho alegado.

Que con fecha 08 de Junio de 2007, don Matias Somarriva Labra, en representacion
de ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD & SOHN GMBH & CO. KG,
presenta escrito acompafiando los siguientes nuevos documentos con citacion:
fotocopias simples y copias digitalizadas bajadas el 08 de junio 2007, de Internet: 1)
Ocho impresiones de productos ofrecidos a través de pagina eloshopping.cl; 2)
Fotocopia simple de catdlogo de productos denominado Neuheiten Frithjahr 2006; 3)
Impresion del registro internacional marcario N°762.961, de fecha 12 de junio de
2001, ELO MIT FREUDE KOCHEN, para productos clase 21, bajado de la pagina
web www.wipo.int , de fecha 8 de junio 2007; 4) Impresion del registro
internacional marcario N°921.90, de fecha 16 de marzo de 2007, ELO para
productos clase 08 y 21,, bajado de la pagina web www.wipo.int , de fecha 8 de
junio 2007 ; 5) Impresion del registro comunitario N°1.737.741, de fecha 30 de
agosto de 2001, ELO para distinguir productos clase 21, en la Oficina de la Uni6n
Europea; 6) Impresion del registro marcario N°2.749.547 ELO MIT FREUDE
KOCHEN para distinguir productos clase 21 en Estados Unidos de América; 7)
Impresion del registro marcario N°2.858.316 ELO para distinguir productos clase 21
en Estados Unidos de América; 9) Nueve impresiones de recortes de prensa que
destacan los productos marca ELO; documentos que este Tribunal los tigne por
acompafiados, con citacion. ‘
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Con fecha 22 de Junio, este Tribunal atendido el mérito del proceso cita a las partes
a oir sentencia, notificandoseles dicha resolucién via e-mail.

Que con fecha 3 de julio de 2007, el primer solicitante comparece por escrito
haciendo presente lo siguiente: el 11 de noviembre él solicité el dominio elo.cl y el
5 de diciembre constituye la sociedad Hidalgo y Tapia Limitada con don Elizardo
Enrique Tapia Pavez , en el rubro de Electrénica y Computacion, la que puede
operar con el nombre de fantasia Elo Ltda.. que ambos socios cuentan con amplias
facultades para representarla, esta sociedad se inscribié en el registro de Comercio,
se publicé en el Diario Oficial y se inici6 actividades en el SII el 10 de enero.
Manifiesta que solicité el dominio “ELO” porque se encontraba disponible y para
usarlo como nombre de fantasia de su sociedad. Sefiala que de esta forma es clara la
relacion que tiene con el nombre de dominio en disputa y por lo tanto procede
aplicar el principio “First come First Served”. Manifiesta que estd de buena fey
tiene justo motivo. Acompafia original de la pagina N° 20 del Diario Oficial de
fecha 8 de enero de 2007, que da cuenta de la publicacion del extracto de
constitucién de la sociedad de responsabilidad limitada “Hidalgo & Tapia y
Compaiiia Limitada” cuyo nombre de fantasia es “ELO Ltda..” y fotocopia de su
Cédula Nacional de Identidad.

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.-  Que respecto de las normas aplicables para la resolucion de conflicto sobre
nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de
resolucion de este arbitraje es la presentacion de dos solicitudes, respecto de un
mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en articulo 10, de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no
un conflicto de revocacion;

2.-  Que en materia de nombres del dominio se ha desarrollado un principio
especial resumido en la expresion inglesa “first come, first served”, que. significa
que a falta de mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo
solicitante, €l derecho de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
3.-  Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija
el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo 7, establece el caracter de
“arbitrador” de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, de acuerdo a nuestra legislacion Procesal Civil, que el
arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.-  Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresion inglesa “first
come, first served” y las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le
corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho
del segundo solicitante;

5-  Que a este Tribunal le corresponde determinar el mejor derecho existente
respecto al dominio elo.cl, solo en relacion a las partes en conflicto en estos autos;
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6.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, aparte de haber
presentado su solicitud en forma previa consta en autos que con posterioridad a esta
solicitud constituy6 con un tercero una sociedad de responsabilidad limitada, a la
que designa con el nombre de fantasia ELO;

7-  Que de acuerdo a las normas vigentes para las sociedades comerciales, la
sociedad es una persona juridica diferente de los socios individualmente
considerados;

8.-  Que, en consecuencia, la relacion juridica del nombre de fantasia ELO es con
la sociedad Hidalgo &Tapia y Compaiiia Limitada” y no con la persona natural del
primer solicitante; '

9.- Que, por tanto, cabe a continuacién considerar si los derechos del segundo
solicitante, ELO-STAHLWAREN KARL GRUNEWALD & SOHN GMBH & CO.
KG., constituyen un mejor derecho al dominio en cuestion, en relacion al primer
solicitante;

10.- Que consta en estos autos de documentos acompafiados por el segundo
solicitante, no objetados, que la expresion ELO forma parte de la razon social de
esta parte,

11.- Que, asimismo, consta que el segundo solicitante es titular en Chile, desde el
19 de marzo de 2003, de la marca mixta “ELO”, con el Registro No. 660.547, en la
clase 21, esto es, para utensilios de cocina, del Clasificador Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas, y asimismo, posee otros registros
de estas marca, ya sea individualmente considerada o en conjunto con otras
expresiones, en €l extranjero como €s en los Estados Unidos de América, asi como
registros internacionales o regionales, como €s el registro Internacional ante la
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual y el Registro Comunitario ante la
Oficina de Armonizacién del Mercado Interno, de la Comunidad Europea, y que el
mas antiguo de estos data de junio del afio 2001, esto es con mucha anterioridad a la
primera solicitud de autos.

12- Que con la marca antes mencionada distingue tanto cuchilleria como
utensilios de cocina y realiza numerosa publicidad, por lo que la marca ELO puede
ser calificada de notoria en este rubro;

13.- Que respecto a la naturaleza de la denominacion que constituye el nombre de
dominio en conflicto en estos autos, no existe constancia en autos que corresponda a
una expresion con algin significado en algin idioma conocido, o que haya sido
creada por un tercero diferente a las partes en conflicto, por lo que hace presumir a
este Tribunal, de los antecedentes que rolan en el proceso, que €s una expresion de
fantasia y creacion del segundo solicitante, o al menos, consta de los antecedentes de
este proceso, que es quien primero ha adoptado esta expresion en relacion al rubro
en que tiene registradas sus marcas;

14.- Que en materia de nombres de dominio, dada su naturaleza, no son aplicables
las normas relativas a las marcas comerciales, ya sea en relacion a la coexistencia
de dos o mas marcas idénticas o similares para diferentes actividades, ya sea en
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relacion a la determinacion de las semejanzas entre marcas para su coexistencia,
puesto que una expresion solo puede ser asignada a una persona;

15.- Que respecto de la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del
primer solicitante de acuerdo a los principios generales de nuestro Ordenamiento
Juridico y, toda vez que la constitucion de una sociedad de responsabilidad limitada,
en la cual se incluye como nombre de fantasia la marca registrada por el segundo
solicitante no llega a configurar dicha mala fe, toda vez que el giro de la sociedad es
diferente a la cobertura en que el segundo solicitante tiene registrada su marca,

16.- Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal que el hecho que el primer
solicitante haya presentado una solicitud en forma previa y haya constituido una
sociedad con un tercero, con posterioridad a la presentacion de su solicitud de
nombre del dominio no puede, en la especie, prevalecer respecto a los derechos que
posee sobre la expresion ELO, el segundo solicitante y acreditados en estos autos,
por lo que de acuerdo a las normas de prudencia y equidad de este sentenciador, la
concurrencia del conjunto de circunstancia en relacion al segundo solicitante
denotan un mejor derecho que amerita dejar sin efecto el principio “first come-first
served”.

17.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje y el articulo 8 inciso 4, SE RESUELVE: Asignese el dominio
“elo.cl” al segundo solicitante sefiores ELO-STAHLWAREN KARL
GRUNEWALD & SOHN GMBH & CO. KG.

18.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la secretaria
de NIC-Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por dofia Joyce Slight
Ossandén y dofia Gabriela Segovia Venegas, ambos en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el
expediente a NIC Chile.
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