En Santiago de Chile a 29 de octubre de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N° 16588 de fecha 6 de agosto de 2012 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “repuestos-suzuki.cl”, designacién que acepté con fecha 7 de agosto
de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Gaston Arturo Le Blanc Leon, Rut. 9.977.414-2, con
domicilio en esta ciudad, Av. Matta 840 de la comuna de Santiago, correo electronico
fernando@chileposicionamiento.cl y gaston@le-blanc.cl; 2) Derco S.A., Rut. 94.141.000-
6, representada por Barrios Mufioz Jeanneret y Cia. y en autos por la abogada dofia
Noélle Jeanneret Simian, con domicilio en esta ciudad, Napoleon 3565 oficina 510 de la

comuna de Las Condes, correo electrénico njeanneret@bmj.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “repuestos-

suzuki.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 11 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las

normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral con la inasistencia de don Gaston Arturo Le Blanc Leon, a quien le fue notificada

el acta segun consta a fojas 12 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Gaston Arturo Le Blanc Ledn.
Don Gaston Arturo Le Blanc Ledn no present6 planteamientos para argumentar su mejor

derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Derco S.A. representada por Barrios Mufioz Jeanneret y Cia.

Consta a fojas 126 y siguientes que dona Noélle Jeanneret Simian en representacion de
Derco S.A. present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio
de autos. Senala que Derco S.A., empresa de renombre y gran trayectoria en nuestro pais
en lo que al rubro automotriz, procedi6 a solicitar la asignacion del nombre de dominio
atendido a que es posible advertir que ‘repuestos-suzuki.cl’ hace directa alusion a la
reconocida marca de vehiculos SUZUKI que su mandante por su “Derco” representa
oficialmente y distribuye y comercializa en nuestro pais desde mediados de la década de
los “70. Segin queda acreditado con la abundante documentaciéon que acompana es a
Derco a quien debe atribuirse la fama y posicionamiento de la marca SUZUKI en nuestro
pais dada la profusa publicidad que ha desplegado por afios a través de diversos medios
de comunicacién. En consecuencia, y desde la época en que asumid su representacion
comercial en Chile, es Derco quien en definitiva ha generado la demanda que existe
actualmente para esta marca de automoéviles en nuestro medio. Es por ello que la marca
SUZUKI se ha posicionado en el mercado chileno como una marca prestigiosa y que
cuenta con el respaldo y garantia de la no menos prestigiosa automotora de su
representado Derco S.A. Ademads, senala que, la estructura del dominio ‘repuestos-
suzuki.cl’, esto es, la conjuncion de la marca SUZUKI y la palabra REPUESTOS,

sugiere claramente la intencion de querer aprovechar el esfuerzo llevado a cabo



representado, porque es obvio que tras este dominio se busca comercializar productos y/o
servicios automotrices relacionados con la marca SUZUKI. Agrega que el primer
solicitante no es representante oficial de esta marca 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 SUZUKI. Ello claramente atenta contra los derechos de Derco,
quien por anos se ha esforzado en posicionar la marca en cuestion, ofreciendo productos
originales y servicios de post-venta de primerisima calidad. La operacion de un sitio web
como www.repuestos-suzuki.cl a través de un tercero no sélo supone aprovecharse del
esfuerzo desplegado por su mandante a través de décadas, sino también pone en cuestion
o hace peligrar su reputacion, en cuanto podrian ofrecerse productos usados, repuestos
alternativos, etc. Fundamenta que el dominio ‘repuestos-suzuki.cl’ se encuentra activo y
dirige a una pagina web de otra automotora en la que aparece la marca y el logo SUZUKI
de manera preponderante y la declaracion “Venta de repuestos Suzuki, Importacion de
repuestos Suzuki, Repuestos Suzuki y mas usted podra encontrar en Automotora Le-
blanc, siendo lideres hoy en dia en la venta de accesorios automotrices y repuestos
automotrices Suzuki”. Automotora Le Blanc no presenta relacion alguna con su mandante
y se presenta a si mismo como ‘“‘lider en la venta de accesorios y repuestos” para
vehiculos de dicha marca, en circunstancias que en el propio sitio web de dicha empresa,
esto es, el sitio ‘www.le-blanc.cl’, al cual se invita acceder a través de un boton de
acceso, menciona muchas marcas sin que ninguna de ellas corresponde a la marca
SUZUKI. En cuanto a los antecedentes de derecho sefala que el dominio en disputa
infringe el articulo 14 del Reglamento en cuanto: i) atenta contra derechos validamente
adquiridos por terceros, porque su mandante es el representante oficial de la marca
SUZUKI en Chile y quien ha invertido en su promocion y posicionamiento en el mercado
nacional, y ii) por contrariar los principios de la competencia leal y de la ética mercantil
atendidos los riesgos que entraia su uso por parte de terceros, en este caso, por el primer
solicitante. Agrega que la conducta descrita es susceptible de satisfacer los supuestos de

hecho que se describen en el articulo 3° de la Ley 20.169 que Regula La Competencia



Desleal, que en su definicion genérica considera como una conducta contraria a la buena
fe la que por medios ilegitimos persigue desviar clientela de un agente del mercado.
También se presta para configurar los supuestos del articulo 4° letra a) del mismo cuerpo
legal por constituir una conducta que sirve para aprovecharse indebidamente la reputacion
ajena, usufructuando al mismo tiempo de la fuerte inversiéon en promocion y publicidad
desplegada por Derco atrayendo al consumidor para ofrecer, potencialmente, productos
de dudosa calidad. Por otra parte, sefiala que existe un mejor derecho de parte de Derco
S.A. para resultar asignataria del dominio ‘repuestos-suzuki.cl’ por cuanto es ella la
representante y distribuidora oficial de la marca SUZUKI en Chile —hecho reconocido y
establecido como publico y notorio por sentencia dictada por la Iltma. Corte de
Apelaciones de Santiago con fecha 04 de enero de 2012, contando, entre otros medios,
diversos sitios web tales como www.suzuki.cl, por lo que es quien tiene el legitimo
interés en promocionar y proteger la marca y reputacion de su representado comercial, de
la cual también depende la suya propia como representante. Agrega que al quedar en
evidencia el mejor derecho de su representado, no cabe duda alguna que el principio
“First Come, First Served” no resulta aplicable al caso de autos. Finalmente para
acreditar su mejor derecho acompana los siguientes documentos: Copia de la sentencia de
19 de diciembre de 2011, dictada por el Sr. Juez Arbitro don Cristian Mir Balmaceda, en
el conflicto sobre el dominio ‘suzukiautos.cl’; Copia de la sentencia de 04 de enero de
2012, dictada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en autos
sobre recurso de queja Rol N° 5227-2011 en el conflicto sobre el dominio ‘todosuzuki.cl’;
Impresion de 17 paginas obtenidas del sitio web de su mandante, www.derco.cl, de donde
consta su creacion, trayectoria y crecimiento, las que dan cuenta de la representacion
comercial de los automoviles SUZUKI desde el afio 1976; Impresion de 34 diapositivas
que consisten, cada una, en diversos avisos publicitarios sobre vehiculos SUZUKI
difundidos por su mandante durante los afios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en diversos medios de prensa

nacionales, incluyendo diarios (El Mercurio, La Tercera) y otras publicaciones perioddicas



(Revista Qué Pasa, entre otras); Impresion de 27 diapositivas que consisten, cada una, en
diversos avisos publicitarios sobre vehiculos SUZUKI difundidos por su mandante
durante los afios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en
diversos medios de prensa nacionales, incluyendo diarios (El Mercurio, La Tercera) y
otras publicaciones periddicas (Revista Qué Pasa, entre otras); Impresion de la
informacion disponible a esta fecha en la pagina web asociada al dominio de autos, estos
es, el sitio www.repuestos-suzuki.cl; Impresion de la informacion disponible a esta fecha
en la pagina web asociada al dominio ‘le-blanc.cl’, esto es, el sitio www.le-blanc.cl, al
cual puede accederse a través de un botoén o enlace especialmente habilitado para dichos

efectos en el sitio www.repuestos-suzuki.cl.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de don Gaston Arturo Le Blanc Leon.
Don Gaston Arturo Le Blanc Ledén no evacud respuesta alguna a los argumentos
expuestos por Derco S.A. representada por Barrios Mufioz Jeanneret y Cia., como

tampoco objeto los documentos acompanados.

1.6.2 Respuesta de Derco S.A. representada por Barrios Mufioz Jeanneret y Cia.
Derco S.A. representada por Barrios Mufioz Jeanneret y Cia. no evacu6 respuesta, ya que,

don Gastén Arturo Le Blanc Ledn no expuso planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 129 de autos, con fecha 19 de octubre de 2012 encontrdndose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-



II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Gaston Arturo Le Blanc Leon
con fecha 3 de abril de 2012 solicitd el nombre de dominio “repuestos-suzuki.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, que Derco S.A. representada por Barrios

Muiioz Jeanneret y Cia., lo solicitd con fecha 5 de abril de 2012, segun consta a fojas 1.-

II.2  Que don Gaston Arturo Le Blanc Ledn no fundamentd su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentd

los planteamientos esgrimidos por Derco S.A.

1.3 Que Derco S.A. representada por Planteamientos de Derco S.A. representada por
Barrios Muioz Jeanneret y Cia. fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de
dominio “repuestos-suzuki.cl”, en que es el representante oficial y distribuidor en Chile,
desde mediados de la década de los °70, de la marca de vehiculos “Suzuki”, por tanto es a
Derco S.A. a quien se debe atribuir la fama y posicionamiento de la marca SUZUKI en
nuestro pais dada la profusa publicidad que ha desplegado por afios a través de diversos
medios de comunicacion. Ademas, sefiala que, la estructura del dominio ‘repuestos-
suzuki.cl’, esto es, la conjuncion de la marca SUZUKI y la palabra REPUESTOS,
sugiere claramente la intencion de querer aprovechar el esfuerzo llevado a cabo por su
representado, porque es obvio que tras este dominio se busca comercializar productos y/o
servicios automotrices relacionados con la marca SUZUKI. Agrega que el primer
solicitante no es representante oficial de esta marca 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 SUZUKI y pone en cuestion o hace peligrar su reputacion, en cuanto
podrian ofrecerse productos usados, repuestos alternativos, etc. Fundamenta que el
dominio ‘repuestos-suzuki.cl’ se encuentra activo y dirige a una pagina web de otra

automotora en la que aparece la marca y el logo SUZUKI, la Automotora Le Blanc que se



presenta como “lider en la venta de accesorios y repuestos” para vehiculos de dicha
marca. En cuanto a los antecedentes de derecho sefiala que el dominio en disputa infringe
el articulo 14 del Reglamento en cuanto, ya que, atenta contra derechos validamente
adquiridos por terceros, porque su mandante es el representante oficial de la marca
SUZUKI en Chile y quien ha invertido en su promocion y posicionamiento en el mercado
nacional. Ademas, contraria los principios de la competencia leal y de la ética mercantil
atendidos los riesgos que entrafia su uso por parte de terceros. Por otra parte, sefiala que
existe un mejor derecho de parte de Derco S.A. por cuanto es ella la representante y
distribuidora oficial de la marca SUZUKI en Chile —hecho reconocido y establecido como
publico y notorio por sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago
con fecha 04 de enero de 2012, contando, entre otros medios, diversos sitios web tales
como www.suzuki.cl, por lo que es quien tiene el legitimo interés en promocionar y
proteger la marca y reputacion de su representado comercial, de la cual también depende

la suya propia como representante.

II.4  Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 114 y
siguientes, que Derco S.A. es quien representa oficialmente y distribuye y comercializa
en nuestro pais desde mediados de la década de los setenta la conocida y afamada marca
de vehiculos “Suzuki”, y en consecuencia, es a Derco S.A. a quien debe atribuirse la fama
y posicionamiento de la marca SUZUKI en nuestro pais dada la profusa publicidad que ha
desplegado por afios a través de diversos medios de comunicaciéon. En consecuencia,
Derco S.A. tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio “repuestos-suzuki.cl” por

ser el representante oficial de la marca “Suzuki” en Chile.

IL5  Que debe considerarse que si bien la marca “Suzuki” no es idéntica al nombre de
dominio en disputa “repuestos-suzuki.cl”, si es engafiosamente similar, tanto por cuanto
el nombre de dominio la contiene, como por cuanto dentro de los servicios de post-venta

que presta Derco S.A. se encuentran los repuestos. En consecuencia, debe considerarse



que el nombre de dominio en disputa “repuestos-suzuki.cl” es engafiosamente similar a la

marca “Suzuki” de la cual Derco S.A. es su representante oficial en Chile.

I1.6  Unido a lo anterior debe considerarse que es un hecho publico y notorio la fama y
notoriedad de la marca Suzuki”, la que ademds se encuentra acreditada por la
documentacion acompafiada por Derco S.A., fojas 107 y siguientes, y no objetada por el

primer solicitante.

1.7 Finalmente, debe considerarse que don Gaston Arturo Le Blanc Ledén no ha
seflalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En
consecuencia, el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legitimo interés

sobre el nombre de dominio en disputa.

II.8  Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
“repuestos-suzuki.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Derco
S.A.

11 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “repuestos-suzuki.cl” a Derco S.A. representada por Barrios Mufioz Jeanneret
y Cia.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-



Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.



