En Santiago de Chile, a 20 de marzo de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18874 de fecha 26 de noviembre de 2014 me notificd de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “atami.cl”, designaciéon que acepté con fecha 27 de noviembre de
2013, 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) Importadora, Exportadora y Distribuidora Maximports
Limitada, Rut. 76.191.511-8, con domicilio en esta ciudad, Av. Ecuador 4578 de la
comuna de Estacion Central, correo electronico alemos@maximports.cl; 2) Departamento
de marketing (Importadora y Exportadora Andrés Edmundo Dominguez Manriquez
Empresa I), Rut. 76.070.892-5, con domicilio en esta ciudad, Sargento Aldea 618 de la

comuna de Santiago, correo electrénico marketing@pos420.com; y 3) Erwin F.G.

Rosario, Rut. 77.907.950-3, representada por Estudio Carey Limitada y en autos por el
abogado don Francisco Carey Carvallo y las abogadas dofa Cecilia Belmar Palavecino y
dofia Carla Encalada Contreras, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Isidora
Goyenechea 2800 oficina 4201, piso 42, de la comuna de Las Condes, correo electronico

careydomain@carey.cl.



[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “atami.cl.”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

[.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 18 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 del primer solicitante, Importadora, Exportadora y
Distribuidora Maximports Limitada, a quien le fue notificada el acta por carta certificada,

segun consta a fojas 20 de autos.

L.5.- Desistimiento del segundo solicitante.

Ademas el segundo solicitante, Departamento de marketing (Importadora y Exportadora
Andrés Edmundo Dominguez Manriquez Empresa I), no asistio a la audiencia ni pago los
honorarios del arbitraje, en cuyo mérito se hizo efectivo el apercibimiento decretado a
fojas 6, y se lo tuvo por desistido de su solicitud del nombre de dominio atami.cl,

resolucion que fue notificada a las partes, segiin consta a fojas 20 de autos.

1.6.- Periodo de Planteamientos.-

[.6.1.- Planteamientos de Importadora, Exportadora y Distribuidora Maximports
Limitada.

La Importadora, Exportadora y Distribuidora Maximports Limitada no presentd
planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en

conflicto.



1.6.2 Planteamientos de Erwin F.G. Rosario.

Consta a fojas 62 y siguientes que don Francisco Carey Carvallo en representacion de
Erwin F.G. Rosario present6 escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de
dominio de autos. Sefiala que Erwin F. G. Rosario utiliza efectivamente la expresion
Atami en el mercado para la identificacion de un producto especifico para fines agricolas,
referidos a herbicidas, fungicidas y pesticidas, tal como ha sido publicitada en el mercado
nacional e internacional. Ademads su mandante registré en Chile la denominacion con la
cual son identificados sus productos como marca, esto es, Atami, y tiene registrado el
nombre de dominio atami.com mediante la cual promociona sus productos. Que debido a
los privilegios intelectuales previamente registrados por su mandante, Atami, es posible
deducir que se trata de un término que es asociado directamente a su mandante. El
nombre de dominio solicitado atami.cl, contiene en su totalidad la marca Atami
previamente registrada y utilizada en el mercado por su representada, existe un alta
probabilidad que en el caso de asignarsele dicho nombre de dominio a la primera
solicitante en las personas que accedan a dicho sitio web seran objeto de todo tipo de
errores o confusiones debido a la asociacion respecto de los productos vinculados con la
marca ATAMI, de manera tal que se podria desviar a potenciales consumidores y
proveedores a una pagina web que no tiene relacion alguna con su mandante, creando un
dafio a los intereses comerciales de su representada al conceder a un tercero ajeno
derechos sobre un nombre de dominio configurado por una denominacion idéntica. Se
refiere al principio First Come First Served, sefiala que este principio no es absoluto ya
que operaria Unica y exclusivamente a falta de un mejor derecho y en el presente caso se
configura claramente una excepcion ante la existencia del mejor derecho que detenta su
mandante sobre la expresion Atami, dada su titularidad de un registro previo idéntico a
dicho nombre de dominio. También se refiere a la teoria del mejor derecho, sefiala que
su representada tiene un mejor derecho respecto de la asignacion del nombre de dominio
en pugna, derivado de su titularidad previa de una marca comercial que es idéntica a la

expresion ATAMI, que corresponde al nombre de dominio en disputa, denominacion



estrechamente ligada por el publico consumidor a las productos agricolas su mandante.
Los derechos otorgados por la calidad de titular de un privilegio industrial forman parte
del patrimonio de la persona natural o juridica que lo detenta. A raiz de lo anterior, dada
la relacion existente entre el nombre de dominio disputado en autos y la marca Atami ya
registrada por su representada en Chile y en el extranjero, el demandado no puede
pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a los derechos
previamente adquiridos por un tercero. A este respecto, cita la doctrina nacional y la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL,
articulo 22, y cita jurisprudencia. Se refiere a los criterios del Legitimo Interés y Buena
Fe. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaia los
siguientes documentos: Copia simple de certificado de registro de la marca Atami emitido
por el INAPI; Copias simples de certificados de registro de la marca Atami, emitidos la
Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda, por la Oficina de Marcas y Patentes
de Estados Unidos de América, por la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual,
por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina, por la Oficina
Canadiense de Propiedad Intelectual; Listado de registros marcarios a favor de Erwin
F.G. Rosario respecto de la marca Atami; Set de fotografias de los envases de los
productos Atami; Dossier con copias simples de publicidad en medios graficas respecto
de los productos Atami; Copia simple de la pagina web de su mandante asociados a los
productos Atami; Copias simples de las facturas emitidas a Maximports Ltda. por el
distribuidor oficial en Chile de los productos de su mandante correspondiente a

Importadora y Exportado Andrés Edmundo Dominguez Manriquez E.I.R.L.

1.7 Etapa de Respuestas.-

I.7.1 Respuesta de Importadora, Exportadora y Distribuidora Maximports Limitada.

Importadora, Exportadora y Distribuidora Maximports Limitada no evacud respuesta



alguna a los argumentos expuestos por el Erwin F.G. Rosario ni objeté los documentos

acompafiados.

1.7.2 Respuesta de Erwin F.G. Rosario.
Erwin F.G. Rosario no evacud respuesta, atendido que Importadora, Exportadora y

Distribuidora Maximports Limitada no presentd planteamientos.

1.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 65 de autos, con fecha 7 de marzo de 2014, encontrandose vencido el periodo 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.I  Se encuentra acreditado en autos, fojas 3, que Importadora, Exportadora y
Distribuidora Maximports Limitada con fecha 3 de mayo de 2013 solicit6 el nombre de
dominio “atami.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Erwin F.G.
Rosario representada por Estudio Carey Limitada, lo solicité con fecha 30 de mayo de

2013.-

II.2  Que Importadora, Exportadora y Distribuidora Maximports Limitada no
fundamentd su mejor derecho para solicitar la asignacion del nombre de dominio en
disputa como tampoco contra argument6 los planteamientos esgrimidos por Erwin F.G.

Rosario.

1.3 Que Erwin F.G. Rosario fundament6 su mejor derecho en que utiliza efectivamente
la expresion Atami en el mercado para la identificacion de un producto especifico para

fines agricolas, referidos a herbicidas, fungicidas y pesticidas, publicitada en el mercado



nacional e internacional. Que registré en Chile la denominacién la marca Atami y tiene
registrado el nombre de dominio atami.com. Que el nombre de dominio solicitado
atami.cl, contiene en su totalidad la marca Atami previamente registrada y utilizada en el
mercado, existe un alta probabilidad que en el caso de asignarsele dicho nombre de
dominio a la primera solicitante, las personas que accedan a dicho sitio web seran objeto
de todo tipo de errores o confusiones, de manera que se podria desviar a potenciales
consumidores y proveedores a una pagina web que no tiene relacion alguna con Erwin
F.G. Rosario, creando un dafio a sus intereses comerciales. Fundamenta la no aplicacion
del principio First Come First Served, dada la existencia del mejor derecho que detenta
sobre la expresion Atami, idéntico a dicho nombre de dominio. También se refiere a la
teoria del mejor derecho, senala que tiene un mejor derecho derivado de su titularidad
previa de una marca comercial que es idéntica a la expresion Atami, cita la doctrina
nacional, la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de
Dominio CL, articulo 22, y jurisprudencia. Se refiere a los criterios del Legitimo Interés y

Buena Fe.

I1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacién acompafiada por Erwin
F.G. Rosario, fojas 45 a 56, consta que tiene registrada en Chile y en el extranjero, la
marca “Atami”. Que la marca es idéntica al nombre de dominio en disputa, “atami.cl”. En
consecuencia Erwin F.G. Rosario tiene un mejor derecho atendida la titularidad de la

marca idéntica al nombre de dominio en disputa.

I5 Que la marca “Atami” registrada por Erwin F.G. Rosario, segin consta de la
documentacion acompafiada a fojas 27 a 55, es efectivamente usada para distinguir
productos que comercializa en nuestro pais. De manera que si se le asigna el nombre de
dominio “atami.cl” al primer solicitante, se produciria confusidon entre los usuarios de
Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos, a través, de

dicha pagina web.



II.6 A mayor abundamiento debe considerarse, segin consta a fojas 25 de autos, que el
primer solicitante adquiere dichos productos denominados Atami, de manera, que con
mayor razon debe asignarse el nombre de dominio en disputa al titular de la marca Atami,
ya que, de lo contrario se producira confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la

procedencia de dichos productos y servicios.

I1.7 Ademas debe tenerse presente que Erwin F.G. Rosario fundament6 ser titular del
nombre de dominio atami.com, idéntico al nombre de dominio en disputa, atami.cl,
argumento que no fue rebatido por el primer solicitante.

I1.8 En consecuencia, atendido los considerandos anteriores, éste sentenciador ha llegado
a la conviccion que el nombre de dominio “atami.cl” identifica claramente los productos
y servicios ofrecidos por Erwin F.G. Rosario que ha distinguido su la marca registrada
Atami idéntica al nombre de dominio atami.cl.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “atami.cl” a Erwin F.G. Rosario representada por Estudio Carey Limitada.

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.



