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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACION DE NOMBRE DE DOMINIO

reparaciondeparabrisa.cl

Santiago, seis de octubre de dos mil once.

VISTOS:

Con fecha veintitrés de mayo de dos mil once, don German Andrés Greve Weinstein, gestor
comercial, a su vez contacto administrativo, domiciliado para estos efectos en Luis Zegers
numero ciento treinta y tres, departamento cuatrocientos tres, Las Condes, Santiago, solicitd
ante NIC Chile la revocacion de la inscripcién del nombre de dominio
“reparaciondeparabrisa.cl”, inscrito a nombre de don Fernando Rodrigo Leiva Aranda, a su
vez contacto administrativo, domiciliado en Siria nimero dos mil ochocientos treinta y uno,
Macul, Santiago, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento
de Mediacion 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
nimero catorce mil seiscientos noventa y nueve, de dieciséis de junio de dos mil once, se
designé a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre revocacion del
referido nombre de dominio. Una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo 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 resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile
via e- mail y a las partes mediante carta certificada al domicilio sefialado al presentar su
respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo establece
el articulo 11 de la Reglamentacion pertinente. Concurrid a la audiencia de conciliacién y/o de
fijacion del procedimiento sefialada, el sefior German Andrés Greve Weinstein, y se llevd a
cabo en rebeldia del sefior Fernando Rodrigo Leiva Aranda, por lo que no se produjo
avenimiento,

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de doce dias.

Se recibié la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos: 1) Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado y 2)
Inscripcion abusiva o de mala fe por parte del demandado;

Se notifico a las partes de la resolucién que recibio la causa a prueba, seglin consta en autos y
el sefior German Greve Weinstein comparece reiterando, en parte de prueba, todos y cada uno
de los documentos acompafiados durante la sustanciacion del proceso.

Se citd a las partes a oir sentencia, con dos de septiembre de dos mil once.

Existe constancia en autos que el demandante pag6 la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las alegaciones de las partes don Germén Andrés Greve Weinstein,
fundamenta su demanda en lo siguiente: Que posee una empresa la cual tiene como actividad
comercial principal, la reparacion de parabrisas y es duefia del dominio
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“reparaciondeparabrisas.c”, debidamente inscrito ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial y NIC Chile, en el mes de agosto de dos mil nueve. Que dicha actividad se ejerce
desde el afio mil novecientos noventa y cinco, con presencia en el mercado nacional a través
de Internet y su representacién se puede encontrar como centro principal en la Region
Metropolitana y diversas regiones del pais, todos en el rubro de reparaciéon de parabrisas, lo
que le ha valido un prestigio y reconocimiento indiscutible, debido a la calidad de servicios.
Sefiala que don Fernando Leiva Aranda prestd servicios en su empresa durante
aproximadamente ocho meses en el transcurso del afio dos mil seis, y se le transmitieron todos
los conocimientos necesarios y relevantes para dedicarse a este rubro. Que debido a
incompatibilidades en la forma de trabajo y a problemas en cuanto a que el sefior Leiva
realizaba reparaciones utilizando el nombre de la empresa del sefior German Andrés Greve
Weinstein, en forma oculta, se decidi6 dejar de contar con sus servicios. Que luego de haberse
retirado de su empresa, el sefior Fernando Leiva Aranda intenta obtener equipos de reparacion
de parabrisas con la empresa U.S Windshield Repair de EEUU, de la cual GWR, su empresa
estd autorizada a distribuir sus productos, a capacitar personalmente a clientes y a brindar un
respectivo soporte técnico en Sudamérica, teniendo como base su oficina en Chile. Sefiala
que valiéndose de la calidad que GWR detenta, el sefior Fernando Leiva realizé esta solicitud
bajo el nombre del sefior German Andrés Greve Weinstein, logrando que esta empresa le
enviara un equipo haciéndoles creer que lo enviaban a su negocio. Expresa que debido a la
estrecha relaciéon comercial que tiene con U.S Windshield Repair, éstos le informaron lo
sucedido y el sefior German Andrés Greve Weinstein les comento que el sefior Leiva ya no
prestaba servicios a su empresa, por lo que respetando su acuerdo comercial, no le vendieron
mds insumos ni equipos, ya que los habia conseguido de mala fe. Sefiala que dentro del mes de
febrero del afio dos mil diez, el sefior Fernando Leiva Aranda registrd6 como nombre de
dominio bajo el CCTLD “CL” la expresién “reparaciondeparabrisa.cl”, nombre de dominio
que es idéntico al del sefior German Andrés Greve Weinstein, a excepcion de la letra “s” final.
Que al tener noticia de ello, el sefior German Greve solicita una segunda inscripcion del
mismo, realizando el pago correspondiente, para evitar que dicho nombre de dominio se
prestara para mal uso. Afiade que se les derivé a una posterior mediacion en el mes de junio
de dos mil diez, asistiendo a dicha audiencia personalmente, en la cual se vio frustrado algin
acuerdo por la inasistencia del sefior Leiva. Explica que se design6 un érbitro, en segunda
citacion, no siendo dicha notificacién recepcionada a tiempo a la cuenta de correo electronico
del sefior German Andrés Greve Weinsten, por lo que no pudo concurrir y finalmente se le
adjudicé el nombre de dominio al sefior Leiva. Agrega que ello se hizo sin haber existido,
previo a ello, fundamento ni oposicidn a esta segunda inscripeion, lo cual hace presumir que el
sefior Fernando Leiva no tenia intencién de defender su inscripcidn por no tener argumentos
validos que hacer presente y saber que actué de mala fe. Sefiala que de enero a la fecha
comienza a recibir llamadas telefonicas en su oficina de personas que habian visto un link de
www.reparaciondeparabrisas.cl en una Web de dominio del sefior Fernando Leiva
www.americanrepair.cl en el cual se encontraba un banner aludiendo a
www.reparaciondeparabrisas.cl (dominio de German Greve). Afiade que dicho enlace
derivaba a la Web del seflor Leiva www.reparaciondeparabrisa.cl ya que, su nombre de
dominio se diferencia solo por una letra “s”, lo que la hace engafiosamente similar al dominio
NIC que es de propiedad del sefior German Andrés Greve Weinstein, siendo practicamente
idénticos. Reitera que su empresa se destaca en el rubro de reparacion de parabrisas y sefiala
que es reconocida en el mercado a través del nombre GWR Reparacion de Parabrisas, y del
nombre de dominio “reparaciondeparabrisas.cl”, el cual constituye una de las principales
plataformas a través de la cual se comunica con sus clientes. Indica que al realizar una
busqueda en Google Chile, arroja diversas coincidencias de una variedad de sitios, lo que
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demuestra el posicionamiento Web, sumado a la fama y notoriedad de su empresa y el uso
efectivo, legitimo y comercial que tiene a través de Internet. Afiade ser representante en
Sudamérica de U.S. Windshield Repair, que en espafiol se traduce como Reparacion de
Parabrisas, la cual es la palabra correcta y debida para individualizar el servicio. Sefiala que la
asignacion del nombre de dominio “reparaciondeparabrisa.cl” en poder del sefior Fernando
Leiva, afecta gravemente su derecho como solicitante de revocacion, infringiendo
abiertamente lo dispuesto en la ley. Explica que en la inscripciéon del nombre de dominio
“reparaciondeparabrisa.cl” se configuran todas las condiciones que permiten calificarla de
abusiva, asi como varias circunstancias que sirven para evidenciar la mala fe del sefior
Fernando Leiva Aranda. Reitera que GWR Reparacién de Parabrisas es conocida en el rubro
desde el afio mil novecientos noventa y cinco por ese nombre y en Internet tiene gran presencia
y notoriedad. Afirma que existe un efectivo riesgo de confusion en los consumidores de
productos y servicios del rubro de reparacién de parabrisas, en el sentido que es plausible
confundir a uno y otro oferente, los que concurren en el mismo rubro econémico, y por lo
tanto, se extiende esta confusion al origen empresarial y administracion de los nombres de
dominio CL. Indica que el actual titular del dominio de “reparaciondeparabrisa.cl” no tiene
derechos ni intereses legitimos respecto de éste, ya que si bien el sefior Fernando Leiva logro
registrar dicho dominio, esto lo realizo a sabiendas que existe un dominio similar, y ello se
desprende del hecho de que desde su inscripcion solo ha sido con el objeto de confundir a la
gente y futuros clientes para contratar. Sefiala que esto ocasiona un daflo a su empresa y gran
confusion en los usuarios que queriendo buscar el nombre de dominio su empresa y servicios
podrian ser derivados al nombre de reparaciondeparabrisa.cl, ocasionando que su actual titular
se beneficie de la fama del nombre construido por mas de quince afios de esfuerzo. Sefiala que
constituye un uso de mala fe el que el sefior Fernando Leiva haya activado en su pagina un
link que aludia directamente al dominio “reparaciondeparabrisas.cl” del cual él es titular. Que
indudablemente no se esta frente a una mera coincidencia, en la cual el actual asignatario de
“reparaciondeparabrisa.cl” inscribié dicho dominio sefialando que desconoce la existencia de
la empresa del sefior German Andrés Greve Weinstein y rubro. Reitera que claramente hay
mala fe por parte del sefior Leiva, ya que, no sélo estd usando como nombre de dominio una
expresion confusamente similar a la del sefior Greve, sino que la empresa demandada publicita
y promociona la venta de reparacion de parabrisas, los mismos servicios que su empresa
detenta. Expresa que siendo GWR un competidor directo, de amplia fama y notoriedad, es
indudable que el sefior Leiva sabia de su existencia y conocia el nombre de dominio casi
idéntico “reparaciondeparabrisas.cl” en que GWR es conocido dentro del rubro. Reitera que el
sefior Leiva estaba consciente de que se trataba de un nombre ajeno y realizé la inscripcion a
su nombre y continiia usando dicho nombre de dominio de mala fe hasta la fecha, porque la
finalidad principal que persigue es obtener un provecho econémico indebido. Hace énfasis en
que el sefior Leiva no eligid apropiarse de un nombre de dominio cualquiera, sino
precisamente del nombre de dominio por el cual es conocida la empresa del seflor German
Andrés Greve Weinstein, dentro del rubro de reparaciones, con la tnica diferencia, reiteran,
de sacarle una letra. Sefiala que la inscripcion abusiva del nombre de dominio
“reparaciondeparabrisa.cl” por parte del sefior Leiva ha perturbado y afectado los negocios de
su competidor GWR, quien se ha visto privado de esta importante herramienta de
comunicaciones y negocios, ademas de forzarlo a incurrir en los gastos asociados a la presente
gestion de revocacion. Que las actitudes ya descritas del sefior Leiva permiten apreciar que
también se cumple otra de las causales previstas como pruebas de mala fe que consiste en que
se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la marca de
producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se
haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
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Indican que concurre ademas, la causal relativa al que haya inscrito un nombre con el fin
preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. Hace presente, ademas,
que se encuentran registrados a su nombre diversos dominios con el fin de proteger las
actividades de su empresa. Concluye de lo anteriormente expuesto, resulta manifiesto que se
enfrentan en el presente caso a un registro de nombre de dominio adquirido abusivamente, que
en la actualidad todavia pertenece a quien lo inscribié de mala fe, sin tener derecho ni interés
legitimo al respecto, por lo cual procede que sea revocado y luego asignado a nombre del
sefior German Greve Weinstein. Destaca, finalmente, que la mala fe del sefior Leiva le ha
hecho incurrir en los gastos propios de la presente gestion de revocacion, por lo que solicita
sea expresamente condenado en costas.

En el Derecho cita las normas contenidas en los articulos 14, 22 y siguientes del Reglamento
de NIC Chile; Articulo 19 bis D, de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial; Decreto Ley
N° 211 de Defensa de Libre Competencia; Ley de Proteccion al Consumidor, Normas
generales y doctrina nacional y extranjera en la materia.

Menciona su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: “gwr.cl”,
“repararparabrisas.cl”, “reparaciondeparabrisas.cl”, “repararparabrisa.cl”,
“reparacionesdeparabrisas.cl”, “reparacionesdeparabrisa.cl”, “reparabrisas.cl”,
“reparabrisa.cl”, “gwr.chile.cl”, “w.indshieldrepair.cl”, “uswindshieldrepair.cl”, “parabrisa.cl”,
“reparaciondeparabrisas.cl”, “reparacidndeparabrisa.cl”, “pulidodevidrios.cl”,
“pulidodevidrio.cl”, “pulidodecristales.cl”, “deparabrisas.cl”, “piquetes.cl”,
“parabrisasparaautos.cl”, “germangreve.cl”.

Como fundamento de su demanda acompafia los siguientes documentos: Acta otorgada por la
Notario titular de Talagante, dofia Maria Eugenia Le-Bert Acheritogaray, de fecha veintidos de
marzo de dos mil once; Impresion de dieciséis paginas obtenidas de la pagina Web de NIC
Chile www.nic.cl consulta sobre los siguientes dominios: “gwr.cl”, “repararparabrisas.cl”,
“reparaciondeparabrisas.cl”, “repararparabrisa.cl”, “reparacionesdeparabrisas.cl”,
“reparacionesdeparabrisa.cl”, “reparabrisas.cl”, “reparabrisa.cl”, “gwr.chile.cl”,
“w.indshieldrepair.cl”, “uswindshieldrepair.cl”, “parabrisa.cl”, “reparaciéndeparabrisas.cl”,
“reparaciondeparabrisa.cl”, “pulidodevidrios.cl”, “pulidodevidrio.cl”, “pulidodecristales.cl”,
“deparabrisas.cl”, “piquetes.cl”, “parabrisasparaautos.cl”, “germangreve.cl”, sin fecha; Copia
simple de Formulario de inscripcién de dominio “reparaciondeparabrisa.cl”, de fecha veintidés
de febrero de dos mil diez; Impresion de documento denominado “Windshield Repair”, sin
fecha; Impresion de pagina titulada “Reportaje a GWE Reparacion de parabrisas en
Television”, en que aparece un hombre, el nombre “Germéan Greve” y parte trasera de una
camioneta que tiene impresa frase y nombre de dominio alusivo a reparacién de parabrisas,
sin fecha; Impresion de pagina en que aparece hoja de Diario con Reportaje titulado “El veloz
Maserati que usé Pifiera en Italia”, de fecha cinco de marzo de dos mil once; Impresién de
pagina en que aparece Reportaje en Diario La Segunda, seccién “Emprendedores”, Ideas
Exitosas, titulado “Reparador de parabrisas con resina acrilica”, sin fecha; Impresion de
pagina del Diario “El Mercurio” www.emol.com, titulado “Arregla parabrisas”, sin fecha;
Impresion de pagina en que aparece Mensaje dirigido por US Windshield Repair a GWR
Reparacion de Parabrisas , que trata sobre compra de kit de reparacién, que aparece enviado
con fecha veinticuatro de mayo de dos mil seis a las 12:02PM y Mensaje de e-mail enviado
por fernandoleivaa@hotmail.com” a <webmaster@uswindshieldrepair.com> sobre compra de
kit de reparacion, que aparece enviado con fecha veinticuatro de mayo de dos mil seis, a las
8:46 AM; Impresion de dos paginas obtenida de la pagina Web www.reclamos.cl resultado de
la bisqueda de la expresién “Anerican Repair-Trabajo Sin Garantia”, impreso con fecha cinco
de mayo de dos mil once; Hoja de Trabajo N° 1117, en donde aparece e logo “GWR?”, fin
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fecha; Hoja de Trabajo N° 1119, en donde aparece e logo “GWR?”, de fecha siete de mayo de
dos mil siete y Hoja de Trabajo N° 1112, en donde aparece ¢ logo “GWR?”, fin fecha.

Que en el periodo probatorio comparece el sefior Germéan Greve Weinstein reiterando, en parte
de prueba, todos y cada uno de los documentos acompafiados durante la sustanciacion del
proceso.

Que comparece el sefior German Greve Weinstein formulando las siguientes observaciones a
la prueba: Expresa en relacién al punto de prueba N° 1 que en autos acompafi6 copias simples
del sitio Web NIC Chile donde consta que es el actual titular de dominio
www.reparaciondeparabrisas.cl y de diversos dominios que estan ligados al mismo rubro con
la manifiesta intencién de resguardar su nombre, prestigio y proteger las actividades de su
empresa. Reitera que la inscripcion realizada por el sefior Leiva es similar al punto de ser casi
idéntica, al nombre de dominio por el cual es conocida su empresa GWR
“reparaciondeparabrisas.cl” toda vez que solo le quita una letra “s” al final del nombre, de
manera que tan solo la convierte en su palabra en singular. Reitera ademas, que existe un
efectivo riesgo de confusion en los consumidores de productos y servicios del rubro de
reparacion de parabrisas, en el sentido que es plausible confundir a uno y otro oferente los que
concurren en el mismo rubro econdémico, y que por lo tanto, se extiende esta confusién en lo
que refiere al origen empresarial y administracion de los nombres de dominio CL. Sefiala que
el actual asignatario logré registrar dicho dominio, seglin consta en copia simple del sitio Web
NIC Chile de formulario de dominio con la inscripcidon de reparaciondeparabrisa.cl, y que lo
realiz6 a sabiendas que existe un dominio similar, y se desprende del hecho de que desde su
inscripcion solo ha sido con el objeto de confundir a la gente y futuros clientes. Que acompafio
copias del sitio web de www.windshieldrepair.com, en la cual reconoce como compafiia
autorizada a distribuir sus productos, a entrenar personalmente a clientes y a brindar un
respectivo  soporte técnico, solamente a GWR dentro de Sudamérica y que se encuentra
ubicada en Chile, con lo cual, se ratifica que reparaciondeparabrisas.cl es una empresa
reconocida a nivel internacional. Destaca que a través de los diversos reportajes que se
acompafiaron en autos, se logra demostrar que posee una empresa seria, con gran notoriedad
en el mercado. Que el ser una pagina engafiosamente similar a la del sefior Greve, se
acompafio una serie de reclamos, en una pagina web aludiendo directamente a los servicios
prestados por el sefior Leiva. Que por ello tiene el justo temor que esta inscripcion se preste
para confundir y desviar a los futuros clientes, quienes ademas de pensar que estan
contratando con su empresa, soliciten los servicios con el sefior Leiva quien ademas de
aprovecharse de la fama y notoriedad, no entrega un servicio adecuado a los clientes lo que
deriva que afecte en la calidad de su negocio. En relacién al punto de prueba N° 2, expresa que
la mala fe del sefior Fernando Leiva consta en la Certificacion Notarial acompafiada. Que, del
mismo modo dicha mala fe consta en la copia de mail, acompafiada, enviado por U.S
Windshield Repair sefialando que el sefior Fernando Leiva intenta realizar negocios utilizando
su prestigio y lazo empresarial. Que, ademds, acompafié en autos diversos reportajes que
avalan el posicionamiento que tienen en el mercado, Diario el Mercurio, La Segunda, Lun, y
Canal 13, por lo que su empresa de GWR Reparacion de Parabrisas es ampliamente conocida
en el mercado nacional. Reitera que lo que hizo el sefior Leiva lo realizé de mala fe, mas aun
en forma dolosa, con el objeto de confundir a la gente y futuros clientes.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de acuerdo a la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio, las normas aplicables para la resolucion de conflictos de revocacion de
un nombre de dominio son, en lo sustantivo, las normas contenidas en el articulo 22, las que
tienen el caracter de especiales y que establecen: “sera causal de revocacién de un nombre de
dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe”;

SEGUNDO: Que las normas contenidas en el articulo 22, deben ser interpretadas a la luz de
las normas de caricter general contenidas en el articulo 14, que establece los principios
generales que deben ser respetados o cumplir por quien solicita u obtiene la asignacion de un
dominio y que establece: “sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripeion
no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia
leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”

TERCERO: Que por otra parte el Anexo 1 de la Reglamentacién antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucién de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacién procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

CUARTO: Que respecto de la causal de revocacion fundada en una inscripcion abusiva, el
mismo articulo 22, establece en el parrafo 2, para que ésta se configure, las siguientes
condiciones: a.- 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, o0 a un nombre por el cual
el reclamante es reconocido ; b.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos
o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio, y c.- Que el nombre de dominio
haya sido inscrito y se utilice de mala fe;

QUINTO: Que asimismo, un factor esencial para la resolucion de un conflicto de esta
naturaleza, en opinion de este sentenciador, es el caracter de la expresién que constituye el
dominio en cuestion, a saber, si es una expresion con un significado claro y preciso, en algin
idioma conocido, esto es una expresién preexistente, o bien es una expresion de fantasia o
arbitraria susceptible de ser creacion de alguna de las partes y respecto de la que existan
derechos adquiridos.

SEXTO: Que corresponde, en consecuencia, el analisis de las exigencias requeridas para
determinar si la inscripcion se considera abusiva de acuerdo a la norma ya citada;

SEPTIMO: Que en primer lugar corresponde analizar la exigencia que dice relacion con el
hecho que el dominio objetado debe ser “idéntico” a una marca “...” sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido;

OCTAVO: Que con los antecedentes que rolan en el proceso el demandante ha acreditado que:
a) tiene asignado en NIC Chile Jos dominios “reparaciondeparabrisas.cl”,
“repararparabrisa.cl”,  “reparacionesdeparabrisas.cl”, “reparabrisas.cl”, “reparabrisa.cl”,
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“parabrisa.cl”, “reparaciondeparabrisa.cl”, “reparaciondeparabrisas.cl”, ‘“deparabrisas.cl”,
“parabrisasparaautos.cl”, siendo el mas antiguo de fecha 4 de agosto del afio 2009; b) que es
conocido también por el nombre GWR, que tiene asignado como dominio en NIC Chile
“gwr.cl”, “gwr-chile.cl”; ¢) que también tiene asignado los dominios “uswindshieldrepair.cl”,
“pulidodevidrios.cl”, “pulidodevidrio.cl”; “piquetes.cl”; y d) que realiza actividades en el drea
de reparacion de parabrisas para vehiculos motorizados;

NOVENO: Que, en consecuencia, analizados los hechos antes sefialados a la luz de la
condicion requerida en la letra a) del parrafo 2 del articulo 22, y en relacion a la exigencia de
“identidad”, es dable concluir que dicha condicién no se configura;

DECIMO: Que corresponde analizar la exigencia que dice relacion con el hecho que el
dominio objetado debe ser “engafiosamente similar” a una marca “...” sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido”;

DECIMO PRIMERO: Que en opinién de este sentenciador para determinar si un dominio es
engafiosamente similar a una marca o un nombre por el que el reclamante es reconocido, se
hace necesario determinar, en la especie, la naturaleza de las expresiones que constituyen el
dominio;

DECIMO SEGUNDO: Que al respecto, al hacer el analisis de la expresion
“reparaciondeparabrisa”, que constituyen el dominio en cuestion, es un hecho cierto que estas
son expresiones que existen en lengua castellana, con un significado claro y preciso y que no
son creacion intelectual de las partes en conflicto, si no, expresiones preexistentes;

DECIMO TERCERO: Que lo antes expresado significa que al no ser creacién intelectual de
alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario,
cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento
juridico en relacién al uso y adquisicion de derechos sobre denominaciones ya existentes, para
ser aplicadas en actividades comerciales;

DECIMO CUARTO: Lo anterior se ve corroborado por el hecho que revisado por este
Tribunal el registro que mantiene NIC Chile, de las asignaciones de dominios en el pais, se
puede constatar que existen dominios asignados a personas diferentes del demandante y
demandado en autos, que incluyen la expresion “reparacion” y “parabrisa”, respectivamente;

DECIMO QUINTO: Que atn mads, se ha podido constatar que se encuentra vigente la
asignacion del dominio “reparacion-de-parabrisas.cl”, a nombre de COMERCIAL VON
RIEGEN LIMITADA, de fecha 6 de julio del afio 2011, el que se diferencia con un dominio
de propiedad del demandante, s6lo por la intercalacién de guiones entre las palabras que lo
conforman;

DECIMO SEXTO: Que respecto de las actividades a que se dedican una y otra parte, de los
antecedentes que rolan en autos e inspeccidon personal realizada por este arbitro al sitio
www.reparaciondeparabrisa.cl, que mantiene el demandado se ha podido constatar que este
también realiza actividades en el drea de reparacion de parabrisas para vehiculos motorizados;

DECIMO SEPTIMO: Que a lo anterior cabe agregar que atendida la naturaleza y
caracteristicas propias del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables
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las normas sobre marcas comerciales, tanto respecto de las semejanzas como respecto del
principio de especialidad;

DECIMO OCTAVO: Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nombre
del dominio, como signo identificador, tiene una limitacién en el sentido que, un mismo
nombre, sélo puede ser asignado a un usuario;

DECIMO NOVENO: Que la limitacion antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de
nombres del dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregaciéon o
sustitucion a una expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos;

VIGESIMO: Que lo anterior se ve corroborado por la existencia de las asignaciones de
dominio sefialadas en los numerando décimo cuarto y décimo quinto anterior;

VIGESIMO PRIMERO: Que por otra parte, los antecedentes acompaiiados por el demandante
en relacion a reclamos realizados por usuarios de los servicios del demandado, en relacion a
la calidad de los mismos, no constituyen una confusion con los servicios del demandante
puesto que estos reclamos estdn claramente dirigidos e identificados con el demandado a
través del nombre American Repair, por el que también es conocido;

VIGESIMO SEGUNDO: Que en consecuencia, de los hechos antes expuestos y en atencion a
la naturaleza del objeto en cuestion en estos autos, se concluye que no se configura la causal
de ser el dominio impugnado “engafiosamente similar”, a una marca o nombre del
demandante al momento de su registro;

VIGESIMO TERCERO: Que respecto del interés de la demandada no habiendo comparecido
en el proceso no ha acompafiado antecedente alguno por lo que acredita su interés con la sola
mantencion de la asignacion de su dominio y el uso del mismo constatado por inspeccion
personal del Tribunal;

VIGESIMO CUARTO: Que respecto del requisito en el sentido que la inscripcidon se
considera abusiva cuando el dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe, se hace
necesario analizar si se ha acreditado algin hecho que permitiese calificar la inscripcion “per
se” como de mala fe o bien el demandado ha realizado un uso que pudiese presumir que dicha
inscripcion se ha realizado de mala fe.

VIGESIMO QUINTO: Que al respecto y de los antecedentes acompafiados no se ha
acreditado un hecho material que constituya mala fe,

VIGESIMO SEXTO: LO anterior toda vez Ni el documento que rola a fojas 8 de autos, ni los
acompafiados a fojas 91, 92 y 93, logran acreditar que el demandado haya prestado servicios
para el demandante y que durante esta prestacién de servicios haya realizado actividades en la
misma area que el demandante o haciendo uso de informacion de propiedad del demandante;

VIGESIMO SEPTIMO: Que, ademas, no se divisa que la asignacion del dominio al actual
titular impida la presencia comercial del demandante en Internet toda vez que €l es titular de
numerosos otros dominios actualmente vigentes;

VIGESIMO OCTAVO: Que no obstante lo anterior, es dable consignar que, la accion de
revocacion de autos, en ningln caso agota las acciones que nuestro ordenamiento juridico
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pone a disposicion del demandante, para reclamar respecto de un eventual uso malicioso del
dominio impugnado;

VIGESIMO NOVENO: Que tampoco se ha acreditado en autos hecho material alguno que
constituya una infraccion a las normas relativas al abuso de publicidad, - las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo”, los principios de
competencia leal y ética mercantil;

TRIGESIMO: Que, en consecuencia, es dable concluir que los hechos acreditados en autos no
configuran una mala fe por parte del demandado al realizar la inscripcién de su dominio por lo
que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico corresponde solo
presumir la buena fe;

TRIGESIMO PRIMERO: Que, en consecuencia, de lo anteriormente expuesto, en opinién de
este Tribunal no se configura las condiciones requeridas por la Reglamentacion pertinente,
para considerar que la inscripcidén del dominio reparaciondeparabrisa.cl es abusiva;

TRIGESIMO SEGUNDO: Que respecto de la causal de revocacion fundada en el hecho que la
inscripcion haya sido realizada de mala fe, como esta causal esta contenida en su totalidad en
parte de la condicion de la letra ¢), para considerar la inscripcion abusiva, procede remitirse a
lo expresado respecto de la mala fe;

TRIGESIMO TERCERO: Que por lo sefialado precedentemente, este Arbitro ha llegado a la
conviccion que no se configura en la especie las causales invocadas para la revocacion de la
inscripcién del nombre del dominio “reparaciondeparabrisa.cl”.

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 Codigo de
Procedimiento Civil y Articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

1.- Que se rechaza la demanda interpuesta por la sociedad German Andrés Greve
Weinstein y se ordena mantener la asignacién del dominio “reparaciondeparabrisa.cl” a
nombre de don Fernando Rodrigo Leiva Aranda;

2.- Eliminese la solicitud de don German Andrés Greve Weinstein Chile.

2.- Cada parte pagara sus costas

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computacion de

la Universidad de Chile, y notifiquesele la presente resolucion por correo electrénico para los
fines correspondientes.
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Déjese copia simple de las principales piezas de este expediente.

DICTADO POR DONA JACQUELINE ABARZAT., JUEZ ARBITRO.

AUTORIZAN COMO TESTIGOS DONA DANIELA ZAMORANO MONTENEGRO Y
DONA MARIA PiA BUSTOS ALVAREZ.

Rol RO1 - 2011.
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