JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 26 abril 2006

Juicio arbitral glo.cl

VISTOS:

Que mediante OF05766 de Nic Chile se designé a la suscrita como arbitro
para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre de dominio glo.cl,
suscitado entre el primer solicitante don ANGEL GUILLERMO AWAD
CHUCAER, y el segundo solicitante, la empresa GLO S.P.A., representada
por Johansson y Langlois Limitada.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempenarlo fielmente,
se citd a las partes, mediante resolucion de fecha 7 de Marzo 2006 a una
audiencia de conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia
jueves 23 de Marzo, a las 17:00 hrs. en el despacho de esta juez &arbitro,
notificAndose dicha resolucién por carta certificada de 7 de Marzo 2006 a
las partes, lo que consta en autos

Que con fecha 23 de Marzo, a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia con
la asistencia de don FLAVIO BELAIR SANTI, abogado, representaciéon del
segundo solicitante, GLO S.P.A.; en rebeldia del primer solicitante, vy el
arbitro que conoce de este conflicto

Que conforme lo dispuesto en el art. 89 inciso 49, anexo 1, del Procedimiento
sobre Mediacién y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion por
inasistencia de una de las partes, se fijo el procedimiento arbitral a sequir,
de todo lo cual se levanté acta, dandose por notificada personalmente la
parte asistente y notificando a la inasistente, por correo electrénico y carta
certificada.

Que en el procedimiento fijado se estipuld un plazo de 10 dias habiles para
gue las partes presentaran sus argumentos y pruebas en relacién a la
solicitud de nombre de dominio

Que transcurrido el plazo indicado, soélo el segundo solicitante allegd sus
argumentos y pruebas, lo que consta en autos. Se certificd en autos que no
lo hizo el primero y se citd para oir sentencia.

CONSIDERANDO

19 Que con fecha 7 de Abril 2006, don Flavio Belair Santi, abogado, hizo su
presentacion que contenia antecedentes, informacion, y los argumentos por
los cuales el nombre de dominio en disputa debia asignarse a su
representada.

29 Que en sintesis los argumentos de GLO S.P.A. son los siguientes:

Que el nombre de dominio en conflicto representa el
elemento mas destacado y sobresaliente de su nombre o razén social, la que
ademas se encuentra protegida en Chile como marca comercial.

La empresa de origen italiano, fue fundada el 22 de Noviembre del afio 1978
por tres parientes de nombres Giovanna, Luisa Omero, naciendo asi el
nombre y la marca GLO, que representa la letra inicial de sus nombres.

GLO S.P.A., desde sus comienzos se ha especializado en la
elaboracion y comercializacién de repuestos, partes, accesorios y piezas de
automoviles, tales como, ejes traseros, conjuntos de ejes de transmision,
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suspensiones del cardan, transmisiones, y en general todos aquellos
productos relativos a la clase 12 del clasificador internacional de marcas.

En la actualidad, GLO es mundialmente reconocida por su
prestigio y calidad de sus productos y servicios asociados gracias a sus 27
afios de experiencia, contando incluso con certificacion ISO 9001, siendo
lider en el rubro.

Glo S.P.A. es propietaria de la marca GLO, como se indica a
continuacion:

Marca GLO

Tipo Mixta
Cobertura Productos
Clases: 12

12:CONEXIONES, SUSPENSIONES DEL CARDAN, CONEXIONES
UNIVERSALES DE VELOCIDAD CONSTANTE, TRANSMISIONES, CONJUNTOS
DE EJES DE TRANSMISION, EJES TRASEROS, VEHICULOS Y SUS PARTES Y
ACCESORIOS.

Solicitud N° 410940 Fecha Solicitud 07-abr-1998

Registro N° 573460 Fecha del 04-ago-2000
Registro

Referencia J&L G432 Fecha 04-ago-2010

Vencimiento
Su Referencia 71454 SM

Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, describe los
nombres de dominio y su importancia, asi como los criterios aplicables, con
la mencion expresa a las disposiciones de los arts. 10 y 14 del Reglamento;
esto es, que el segundo solicitante tendria un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en cuestidon lo que se encuentra demostrado con los derechos de
propiedad industrial de la cual es titular; y de otra parte, GLO S.P.A. ., posee
respecto de la marca “"GLO un “derecho de propiedad”, el cual se encuentra
debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° de la Ley
N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacion al articulo 19 N° 25 de la
Constitucién Politica de la Repubilica.

Sefala a continuacién que lo establecido en los numeros 20 vy
siguientes del Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”,
avalan asimismo su pretensidn, esto es, que si bien no estamos frente a una
revocacion, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe
atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripcién de un nombre de
dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Asi, el numero 22 del reglamento, senala como causal de revocacion
de un nombre de dominio, entre otras, “que el nombre de dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio
sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es conocido”.

GLO S.P.A., posee respecto de la marca “"GLO”, un derecho de
propiedad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo
establecido en el articulo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial,
en relacién al articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica.
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GLO S.P.A., ha adquirido legitimamente el derecho de propiedad
sobre su marca comercial “"GLO"”, de tal manera que los consumidores, al
verse enfrentados a cualquier signo conformado con la mencionada palabra,
la relacionan automaticamente con dicha empresa, situacidon que desde luego
no escapa a un “espacio virtual”, con el creciente y sostenido uso de la
Internet.

Citd asimismo, el “Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial” y “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio” (ADPIC, que deberian
aplicarse en la especie.

Asi, a GLO S.P.A. le asiste el derecho de impedir el uso del
nombre de dominio pedido en autos a través de un medio tan masivo como
lo es la Internet, toda vez que constituye un signo evidentemente idéntico a
la marca de su propiedad.

Por su parte, el articulo 41 obliga a los paises a crear en sus
legislaciones procedimientos de observancia de los derechos de propiedad
intelectual, que permitan la adopcion de medidas eficaces contra cualquier
accion infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusidon de
recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan
un medio eficaz de disuasidn de nuevas infracciones

Agrega a continuacidon lo establecido en los numeros 20 vy
siguientes del Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”,
gue avalan lo sefialado anteriormente, pues si bien no estamos frente a una
revocacion, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe
atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripcién de un nombre de
dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Asi, el numero 22 del reglamento, sefiala como causal de
revocacion de un nombre de dominio, entre otras, “que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual
el reclamante es conocido”.

Sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio “glo.cl.”
por parte del primer solicitante sefior Awad, vulneraria abiertamente los
intereses y derechos de GLO S.P.A. De esta manera, cualquier consumidor
gue ingrese a la direccion www.glo.cl y observe que se estdan promocionando
productos relacionados con aquellos que comercializa GLO S.P.A., creera que
dicha direccidon corresponde precisamente a ella, hecho que no se encuentra
ajustado a la realidad ni a derecho, evidenciando el aprovechamiento y la
mala fe del primer solicitante. Es por lo anterior, que de asignarse el nhombre
de dominio al primer solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio
hacia los derechos adquiridos por GLO S.P.A. como titular legitima de la
marca comercial mencionada, y en segundo lugar, inductivo a error y
confusion entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y
género de los productos y establecimientos de GLO S.P.A. que a través del
eventual sitio web “"www.glo.cl” fueran promocionados.

En consecuencia, el Seifior Awad podra ocupar la red a través de
la direccion www.glo.cl ofreciendo a los consumidores productos y servicios
idénticos a aquellos que ofrece y comercializa GLO S.P.A., a través de su
marca “GLO"”, y ellos pensaran que corresponde a esta empresa, nada de lo
cual es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso y de
mala fe por parte del primer solicitante. Todo lo anterior, aprovechandose en
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forma gratuita del prestigio logrado por la empresa, quienes han invertido

tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.
Que ha acompanado la siguiente documentacion, en parte de prueba y

no objetada:

1.- Copia del registro N° 573.460 correspondiente a la marca-mixta GLO de

propiedad de mi representada, distinguiendo determinados productos de la

clase 12.

2.- Impreso obtenido del sitio web de mi mandante que demuestra su

prestigio, data y que su area de comercializacién son productos de la clase

12.

3.- Copia del comprobante de depdsito que da cuenta del pago de los

honorarios determinados por el Sefior Juez Arbitro en su resolucién de fecha

23 de Marzo de 2006.

40 Que con fecha 10 de Abril 2006, se proveyd la presentacion efectuada
por GLO S.P.A. vy se dio traslado a la otra parte. Dicha resolucién fue
notificada por correo electronico.

50 Que Angel Guillermo Awad Chucaer, ni nadie representandolo efectud
presentacion alguna en estos autos, ni desarrolld labor alguna tendiente a
demostrar un mejor derecho respecto del nombre de dominio glo.cl

Que con fecha 21 de Abril 2006, se citd a las partes para oir sentencia.

CONSIDERANDO:

10 Que la Reglamentacién de Nic Chile en su articulo 14 sefiala que sera
responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripcién cumpla con
las normas legales vigente en el territorio de la Republica y que no vulnere
derechos de terceros

2° Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las
partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado glo.cl y si
eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal
dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante

39 Que GLO S.P.A. ha sefalado que la marca GLO de su propiedad, y que
también corresponde a las letras iniciales de tres parientes de nombres
Giovanna, Luisa y Omero, como ya se ha dicho anteriormente, seria notoria
y famosa, en lo que a los productos y servicios ya sefalados, y que
comercializa, cuestion que sustenta y avala con su presencia en el mercado
internacional: y que demostrd ser titular de la marca comercial GLO, para
distinguir los productos relativos a la clase 12 del clasificador internacional
de marcas y que es una empresa reconocida mundialmente por su prestigio
y calidad de sus productos y servicios asociados, gracias a 27 anos de
experiencia en el mercado, contado incluso con certificacién IS 9001, y es
lider en su rubro.

40 Que la titularidad del registro marcario GLO de la solicitante, se ha
acreditado con la documentacion antes indicada, por lo que es dable concluir
de su mejor derecho al nombre de dominio en disputa. Ha sido pues, GLO
S.P.A. quien ha dado fama, notoriedad y distintividad al signo “"GLO.
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50 Que en opinidén de este arbitro, las condiciones enunciadas anteriormente
se dan respecto de la marca GLO de propiedad de GLO S.P.A. y que esta ha
acreditado la calidad de famosa de la marca GLO, que la tiene obviamente
registrada y en uso.

6° Que el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a
este conflicto, constituye un derecho que no es posible ignorar o desconocer

7° Que el objeto preciso de este juicio consiste en determinar cual de la
partes tiene un mejor derecho al hombre de dominio en disputa, y por las
consideraciones y argumentaciones antes vertidas, permiten establecer que
lo efectivamente probado en ellas se oponen en la especie el principio “first
come, first served” y la titularidad de una marca comercial, con el signo
distintivo del nombre de dominio en disputa. Que confrontando ambas
posiciones, este Tribunal de equidad estima que adquiere mayor relevancia
la circunstancia de que la marca comercial inscrita a nombre del segundo
solicitante es idéntica al nombre de dominio solicitado, por lo que aparece
atendible y preferente su pretensién, puesto que dicha denominacion
ademas la identifica con su razéon social, por lo que se afiade este
argumento identificatorio a su mejor derecho, por lo que termina por decidir
a su favor esta litis.

8° Que es necesario tener presente que tal como lo ha sefialado la Comision
Preventiva Central, al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euro
marmoles S.A. “La funcién natural de un nombre de dominio es la de una
direccion electronica que permite a los usuarios de Internet localizar
terminales informaticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera
simple y rapida. Sin embargo, dado que son faciles de recordar e identificar,
muchas veces cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico
virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria como
identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les
relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de
dominio o con sus productos o servicios”, lo que en se da en el caso de
autos.

90 Que el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del
dominio en disputa, es mas, todo el proceso se ventilé en su rebeldia, y no
comparecio a la audiencia decretada en autos, y que en este caso particular,
no cabe aplicar el principio “first come, first served”, pues durante el proceso
el primer solicitante no acreditd, como se ha venido sefialando, ningun
derecho.

10° Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio GLO.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ningun otro.

110 Por estos fundamentos, Yy lo dispuesto en los articulos 636 y siguientes
del C.P.C. vy en el art. 89, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacién y
Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL
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SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio “glo. cl” al segundo solicitante GLO S.P.A.
Rut 86.598.100/7

Que ignorandose los derechos del primer solicitante, y habiendo transcurrido
todo el proceso en su rebeldia, este arbitro determina que cada parte se hara
cargo de sus costas.

Notifiquese la presente resolucién a las partes por carta certificada y a Nic
Chile por correo electrénico, con firma digital.
Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Publico Titular de Santiago, don Pedro Sada Azar.
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