Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
aiphone-chile.cl

En Santiago a 24 de Octubre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada

para resolver la disputa respecto del dominio aiphone-chile.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin
de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de
NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante MATIAS ALBONICO RUIZ-TAGLE, domiciliado en Av. Peru

880, departamento 2107, Recoleta, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante JOHANSSON Y LANGLOIS
LIMITADA representando a SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA (SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA),
domiciliado en San Pio X N° 2460 oficina 1101, Providencia, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 09 de Septiembre de 2013, se recibié en mi oficina Oficio N° 18.490, materia solicita
arbitraje dominio aiphone-chile.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto
ya referido de acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la
renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 10 de Septiembre de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion
de NIC Chile este arbitro arbitrador declard aceptar el cargo y notific a las partes en conflicto por
medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacién y/o fijacién de normas del
procedimiento para el dia 30 de Septiembre de 2013, a las 11:00 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 30 de Septiembre de 2013, siendo las 11:15 horas se llevo a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA
representando a SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA (SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA),
quienes confiere poder a don Flavio Baldo Belair Santi, abogado, para estos efectos ambos
domiciliados en San Pio X N° 2460, oficina 1101, Providencia, Santiago y con la inasistencia del
Primer Solicitante MATIAS ALBONICO RUIZ-TAGLE, y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke,
juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacién que ponga término al
presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentacién NIC.
Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar
las normas del procedimiento

Que con fecha 07 de Octubre de 2013 y dentro del plazo de 5 dias habiles, se presenté Demanda de
de asignacion de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante JOHANSSON Y LANGLOIS
LIMITADA representando a SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA (SCHARFSTEIN SOCIEDAD
ANONIMA)

Que con fecha 08 de Octubre de 2013, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante se
resuelve, A lo Principal: por presentada demanda por asignacion de nombre de dominio; Primer
Otrosi; téngase presente patrocinio y poder; Segundo Otrosi; por acompafiados documentos que
indica. Se deja constancia de que el Primer Solicitante no realizd presentacion alguna. Que segun
punto N° 3 Fijado en las normas del Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de
las partes, el arbitro podra derechamente citar a oir sentencia”. Se cita a las partes a oir sentencia.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

l.- SCHARFSTEIN S.A. es una empresa fundada en 1947, dedicada a la fabricacion de productos y

a la prestacion de servicios de comunicacion y tecnologias de la informacion.
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Asi, mi cliente se ha preocupado de registrar las marcas comerciales que identifican a los productos que
ofrece, en donde se da origen a la marca “AIPHONE”, la cual es la raiz del nombre de dominio en
litigio.

Il.- A continuacion se puede observar los registros marcarios correspondientes a las marcas que a
continuacion se indica:

Marca AIPHONE

Tipo Palabra
Cobertura Productos
Clases:9

[Clase C9:] INCL.APARATOS TELEFONICOS E INTERCOMUNICACIONES, TELEGRAFOS Y
TELEFONOS; RADIOTELEGRAFIA Y RADIOTELEFONIA, SUS MAQUINAS, APARATOS, PARTES Y
ACCESORIOS ESPECIALES; HELIOGRAFOS; SEMAFOROS, APARATOS DE SENALES Y AVISOS
LUMINOSOS.

Solicitud N° 938949 Fecha Solicitud 28-Ene-2011
Registro N° 920660 Fecha del 15-Jun-2011
Registro
Fecha 15-Jun-2021
Vencimiento

lIl.- SCHARFSTEIN S.A. posee respecto de la marca singularizada a lo largo de este escrito, un
derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, 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

Sin embargo, es necesario tener presente que la marca solicitada por mi mandante es el vocablo
‘AIPHONE”, el que cuenta con la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial.
En consecuencia, no resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio
‘AIPHONE-CHILE.CL”, es decir, una derivacion de la marca comercial y del nombre de dominio registrados
por mi cliente, como se ha demostrado.

IV.- Mis mandantes han hecho de “AIPHONE”, una marca de prestigio a nivel nacional en el mercado
de los intercomunicadores y citéfonos. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al
nombre de dominio “AIPHONE-CHILE.CL", sin duda lo relacionara y asociara inmediatamente con los
productos que ofrece SCHARFSTEIN S.A.

V.- Por las razones esgrimidas en esta presentacion, de asignarse el nombre de dominio al primer
solicitante, constituiria, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por mi cliente, como titular
legitima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en
segundo lugar, inductivo a error y confusion entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y
género de los productos que a través del eventual sitio web www.AIPHONE-CHILE.CL fueran promocionados.

Todo lo anterior, aprovechandose en forma gratuita del prestigio logrado por mi mandante, quienes
han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas en el mercado.

V.- POR TANTO, A USTED. PIDO: Acoger los argumentos interpuestos por mi representada al
momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminacién de la solicitud del
nombre de dominio “AIPHONE-CHILE.CL” efectuada por MATIAS ALBONICO RUIZ-TAGLE, asignandoselo a
mi representada SCHARFSTEIN S.A,. todo con expresa condena en costas.

7. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafiados los siguientes documentos:

1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marca “AIPHONE”, solicitada por
mi mandante, SCHARFSTEIN S.A.

2.- Copia simple del poder donde consta personeria para obrar en representacion de SCHARFSTEIN
SA.


http://www.econsultnet.cl/

3.- Copia del sitio web http://www.scharfstein.cl/catalogsearch/result/?g=aiphone

8. Que por parte del Primer Solicitante no se recibi6 ningun tipo de argumentos para su mejor derecho.
VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y
un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cual de
las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado aiphone-chile.cl, y si eventualmente una
de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro
solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca “AIPHONE”,
toda vez que cuenta con registros marcarios.

3. Que considerando la existencia del registro marcario indicado a nombre del Segundo Solicitante, resulta
claro que la expresion Chile no aporta elemento alguno que permita diferenciar la marca del Segundo
Solicitante con respecto del dominio solicitado, lo cual producird confusiones y engafios en los usuarios
de la Internet acerca del origen de los productos y de con quien estarian contratando a través del sitio
web bajo dicho dominio.

4. Que por otra parte, el Primer Solicitante no realizd presentacién alguna en autos ni tampoco acredit6
derecho alguno respecto del dominio en disputa.

5. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros
marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio aiphone-chile.cl al Sequndo Solicitante, JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA
representando a SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA (SCHARFSTEIN SOCIEDAD ANONIMA).

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 14.163.702-9 RUT: 16.278.653-9
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