FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<bianchivending.cl>
-ROL 8072-

Santiago, 7 de julio de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 8072 de 25 de septiembre de 2007, el Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al suscrito la
designacion como arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocacién
del nombre de dominio <bianchivending.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito acepto el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y
juré desempenfarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente
notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como
consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como titular
del nombre de dominio Bianchivending Chile S.A., 99.549.180-K, Contacto Administrativo:
ANDRES ANTONIO CABRERA MUNOZ, El Totoral 400, Quilicura, Santiago y como
revocante Importaciones e Inversiones Valencia S.A., rep. Silva & Cia., RUT: 96.808.880-
7, Contacto Administrativo: José A. Montt Vasquez, Hendaya N° 60, Las Condes,
Santiago.

CUARTO: Que, como consta a fojas 4 y siguientes, con fecha 25 de septiembre de 2008,
se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cité a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento, para el dia viernes 5 de octubre de 2007, a las
11.30 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar de mantener la
asignacion al actual titular del dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 8, con fecha viernes 5 de octubre de 2007, se llevé a
cabo la referida audiencia en presencia de dofla Salomé Agosin, en representacién del
titular del nombre de dominio y don Rodrigo Ledn, en representaciéon del revocante y del
sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacién, acordandose las Bases del Procedimiento
Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 21, con fecha 11 de octubre de 2007, este Tribunal
Arbitral declar6 abierto el periodo de planteamientos, por el término de 10 dias hébiles,
venciendo en consecuencia el dia jueves 25 de octubre de 2007.

SEPTIMO: Que como consta a fojas 22, con fecha 22 de octubre de 2007, don Rodrigo
Ledn Urrutia, en representacion del revocante Importaciones e Inversiones Valencia S.A.,
present6 un escrito de solicitud de revocacion de nombre de dominio, cuyos fundamentos
pueden resumirse en lo siguiente:

FUNDAMENTOS DE HECHO

a) Que Importaciones e Inversiones Valencia S.A., es la legitima titular de la marca
notoria BIANCHI.

b) Que BIANCHIVENDING CHILE S.A., sefiala que su giro es “fabricar maquinas
expendedores autométicas de bebidas calientes” ademas de que destina a la
comercializacion dichas maquinas para el mercado local y extranjero.

c) Que con ello la parte contraria reconoce que estda usando la marca BIANCHI,
precisamente, para identificarse en los rubros que estan protegidos por
IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A., como establecimiento industrial de



productos de la clase 9, entre otros productos, establecimiento comercial de productos de
la clase 9, para todas las regiones del pais y por ultimo, la marca BIANCHI para distinguir
productos de la clase 9, entre otros productos.

d) Que BIANCHIVENDING CHILE S.A., estad violando las marcas comerciales de
Importaciones e Inversiones Valencia S.A., cuestion que se ve concretada, ademas, con
la inscripcion del nombre de dominio de autos y la solicitud del nombre de dominio
BIANCHIVENDINGCHILE.CL.

e) Que la Ley 19.039 en su Art. 28 sefiala que “seran condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: a) Los que maliciosamente
usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los
mismos productos, servicios o0 establecimientos o respecto de productos, servicios o
establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 bis E. b) Los que usen,
con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones
correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas. c) Los que, con fines
comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin
tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el
embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los
gue protege la marca.

Al que reincida dentro de los cinco afios siguientes a la aplicacién de una multa, se le
aplicara otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra
llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”

f) Que el titular del nombre de dominio, quien conoce a Importaciones e Inversiones
Valencia S.A., y sus marcas como quedo claro en la audiencia de arbitraje sostenida entre
las partes ante el Juez arbitro, esta infringiendo los derechos marcarios de la parte
revocante.

g) Que no cabe la menor duda que el nombre de dominio de autos constituye un medio
para persistir en la comision y desarrollo de la infraccion marcaria, infraccion que se
produce pues BIANCHIVENDING CHILE S.A., esta violando las marcas BIANCHI de
Importaciones e Inversiones Valencia S.A., cuya propiedad se acredita segun registro de
marcas BIANCHI que se acompafian en el primer otrosi.

h) Que el titular del nombre de dominio ha obrado de mala fe; que no cuenta con ningun
derecho real en Chile para solicitar el nombre de dominio de autos; que con la actividad
gue realiza esta violando las marcas comerciales de Importaciones e Inversiones Valencia
S.A,

i) Que la accion ejercitada por Importaciones e Inversiones Valencia S.A., tiene su
fundamento en el actuar de la contraparte que demuestran mala fe, la que se expresa en
el intento de aprovecharse del posicionamiento comercial que Importaciones e
Inversiones Valencia S.A., ha construido durante los afios, que se ha traducido en el
surgimiento de una marca que la doctrina marcaria mundial denomina MARCA notoria en
Chile.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

j) Que la reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
sefiala en su articulo 22: "sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su
inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

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, o 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.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea
taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio
objetado:

a. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el
proposito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del
nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los
costos directos relativos a su inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio,

b. 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.

c. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o
afectar los negocios de la competencia.

d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con
fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web 0 a cualquier otro lugar en linea,
creando confusion con la marca del reclamante.

Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacidén sea taxativa, servira para evidenciar y
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

a. Que el asignatario del dominio demuestre que lo estd utlizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo
ese nhombre,

b. Que el asignatario del nombre de dominio sea cominmente conocido por ese hombre,
aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion, y

c. Que el asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio (“fair use"),
sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los
consumidores.

K) Que la Constituciéon Politica de la Republica en su Art. 19 n® 25 sefiala que: la
Constitucidon asegura a todas las personas: (...) la propiedad industrial sobre las patentes
de invencion, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras creaciones
analogas, por el tiempo que establezca la ley.

Sera aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artisticas y a la propiedad
industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nimero anterior.
l) Que, para probar sus asertos la parte revocante acompafio los siguientes documentos:
1. Documentos que dan cuenta de la personeria para actuar en autos y de la calidad de
abogado habilitado para el ejercicio de la profesién de don Rodrigo Ledn Urrutia.

2. Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial, en que consta el registro n°® 546487, de la marca BIANCHI que
distingue todos los productos del clasificador internacional de marcas.

3. Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial, en que consta el registro n°® 539216, de la marca BIANCHI que
distingue establecimiento industrial para la elaboracién de todos los productos del
clasificador internacional de marcas.

4. Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial, en que consta el registro n°® 539214, de la marca BIANCHI que
distingue establecimiento comercial para la compra y venta, en todas las regiones del
pais, de todos los productos del clasificador internacional de marcas, incluidos los
productos de la clase 9, en que se incluyen, precisamente, las maquinas expendedoras.



Listado de las marcas BIANCHI.

5. Revista promocional de productos BIANCHI del afio 1997, que da cuenta del uso
efectivo de la marca BIANCHI por Importaciones e Inversiones Valencia S.A., ya el
afio 1997.

6. Revista promocional de productos BIANCHI del afio 1998

7. Revista promocional de productos BIANCHI del afio 2008

8. Folleto promocional de productos BIANCHI del afio 2002

9. Folleto promocional de productos BIANCHI del afio 2003

10. Copia de poliza de garantia de productos BIANCHI

11. Copia de sentencia de asignacion de nombre de dominio bianchivendingchile.cl.
OCTAVO: Que como consta a fojas 56, con fecha 24 de octubre de 2007, este tribunal
arbitral tuvo por presentado el escrito de don Rodrigo Ledn Urrutia, en representacion de
la parte revocante, y tuvo por acompafiados con citacion, los documentos designados con
los nameros 1, 2, 3, 4y 12, y bajo apercibimiento del articulo 346 nimero 3 del Cédigo de
Procedimiento Civil, los documentos designados con los numeros 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Teniéndose presente el patrocinio y poder.

NOVENO: Que como consta a fojas 57, con fecha 25 de octubre de 2007, don Cristian
Cortés P60, en representacion del titular del nombre de dominio, BIANCHI VENDING
CHILE S.A., pide se niegue lugar a la solicitud de revocacion de nombre de dominio
formulada por Importaciones e Inversiones Valencia S.A. y se confirme la asignacién
hecha a BIANCHI VENDING CHILE S.A. cuyos argumentos pueden resumirse en:

a) Que Bianchi Vending Chile S.A., es una sociedad anonima que se constituy6 el afio
2004.

b) Que Bianchi Vending Espafa, Sociedad Limitada es duefia del 90% de las acciones de
Bianchi Vending Chile S.A.

¢) Que Bianchi Vending Chile S.A. forma parte de BIANCHI VENDING GROUP, lo que se
consigna en la pagina web de dicho Grupo Empresarial.

d) Que en cuanto a la Historia de BIANCHI VENDING GROUP, se destaca que Angelo
Trapletti, fundador y presidente del Grupo, inici6 su actividad empresarial en 1950
fabricando bicicletas.

e) Que el primer paso en el sector de los distribuidores autométicos fue en 1959, cuando
la empresa, paralelamente a la fabricacion de bicicletas, inicié el comercio en lItalia de
maquinas para la distribucién automéatica fabricadas en América.

f) Que el afio 63 se fabricaron los primeros distribuidores automaticos con la marca
Bianchi.

g) Que en 1980 entré Piaggio (FIAT) en el grupo Bianchi, a la cual en 1991, se le cedid
todo el sector de las bicicletas; a partir de entonces la familia Trapletti se dedicé
exclusivamente a los distribuidores autométicos.

h) Que en 1996 nacio una red internacional, formada por las diferentes filiales comerciales
repartidas por todo el mundo, denominada Uni6on Vending, que actia en estrecha
colaboracién con los empresarios locales del sector de las maquinas distribuidoras.

i) Que ademas de Chile, BIANCHI VENDING GROUP tiene filiales en Argentina, Brasil,
China, Francia, Alemania, Italia, México, Portugal, Suecia, Espafia y Uruguay.

i) Que Bianchi Vending Chile S.A. fabrica maquinas expendedoras automaticas de
bebidas calientes modelos SPRINT, IRIS, BVM921, en versiones expreso Yy soluble.
Adicionalmente, se remanufacturan maquinas expendedoras automaticas de bebidas
calientes modelos PEGASO, MITOS, CICLON, GEO, RIGEL, PHOENIX, en sus versiones
expreso y soluble; y maquinas expendedoras automéaticas de bebidas frias VEGAG600,
ALPHA700, GAMA 850 (en un otrosi se adjuntan catalogos de estos modelos).

k) Que las maquinas expendedoras automéaticas antes indicadas, se destinan al mercado
local (35%) y al mercado latinoamericano (65%).



[) Que adicionalmente, Bianchi Vending Chile S.A. comercializa, tanto en Chile como en
Latinoamérica, maquinas expendedoras automaticas fabricadas por otras empresas de
BIANCHI VENDING GROUP.

m) Que actualmente, se han asignado, entre otros, los siguientes dominios a empresas
del BIANCHI VENDING GROUP:

1.1.- bianchivending.com a Nuova Bianchi S.p.A. En el otrosi, se adjunta certificado
extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa.

1.2.- bianchivending.it a Nuova Bianchi S.p.A. En el otrosi, se adjunta certificado
extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa.

n) Que BIANCHI VENDING GROUP, especificamente, Bianchi Vending S.p.A., es titular
de la marca consistente en la denominacién BIANCHI escrita entre dos lineas paralelas,
sobre una de las cuales hay un circulo interrumpido por una “S” figurativa, dentro del cual
hay una media luna, registrada, entre otras, para las clases 7 (maquinas eléctricas para
preparar bebidas calientes) y 9 (maquinas expendedoras automaticas para bebidas frias y
calientes).

i) Que BIANCHI VENDING GROUP es uno de los principales actores en la fabricacion y
comercializacién de maquinas expendedoras automaticas de bebidas frias y calientes del
Mundo.

0) Que Importaciones e Inversiones Valencia S.A. no tiene ni ha tenido participaciéon
alguna en el mercado de las maquinas expendedoras autométicas, ni en Chile ni en el
extranjero.

p) Que en el objeto social de Importaciones e Inversiones Valencia S.A. no se hace,
explicitamente, referencia alguna a la fabricacion y/o comercializacion de maquinas
expendedoras automaticas.

g) Que como excepciones o defensas por las cuales debe rechazarse la solicitud de
revocacion de nombre de dominio “bianchivenging.cl” se sefialan las siguientes:

1. Cosa juzgada:

1.1 Que Bianchi Vending Chile solicitd, ante el Departamento de Ciencias de la
Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el registro del nombre de dominio
“bianchivending.cl”.

1.2 Que a tal solicitud se opuso Importaciones e Inversiones Valencia S.A., lo que motivo
que el Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile,
nombrard a dofia Janett Fuentealba Rollat como Arbitro para resolver el conflicto
planteado por la inscripcion del nombre de dominio cuya revocacion se pretende en esta
causa.

1.3. Que de conformidad al parrafo 3° del punto 12 de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL “por el sélo hecho de presentar
su solicitud, todos los Solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y
arbitraje para solucion de conflictos que se susciten en la inscripciébn de nombres de
dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el
arbitro”.

1.4.- Que con fecha 4 de Abril del afio 2007, la Sra. Arbitro designada dio por constituido
el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral. Adicionalmente, cité a las partes a una
audiencia de conciliacion bajo el apercibimiento de proceder conforme al inciso penultimo
del art. 8 del Anexo 1 de la Reglamentacion de Nic Chile. Esta causa se tramit6 bajo el rol
N° 21-2007.

1.5.- Que por resolucion de fecha 24 de Abril de 2007, la Sra. Arbitro asigné el nombre de
dominio “bianchivending.cl” a Bianchivending Chile S.A.

1.6 Que la resolucion antes indicada fue debidamente notificada a Importaciones e
Inversiones Valencia S.A.



1.7 Que tal decision fue motivada por el incumplimiento de las cargas procesales que
recaian sobre Importaciones e Inversiones Valencia S.A., lo que no afecta en absoluto tal
decision.

1.8 Que el articulo 158 inciso 2° del Cédigo de Procedimiento Civil dispone: “es sentencia
definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestiéon o asunto que ha sido
objeto del juicio”.

1.9 Que no se puede controvertir que la resolucion dictada por la juez arbitro Janett
Fuentealba Rollat, es una sentencia definitiva, sentencia que, ademas, no fue impugnada
por la parte de Importaciones e Inversiones Valencia S.A. por la vias procesales
procedentes.

1.10.- El articulo 175 del Cddigo de Procedimiento Civil dispone: “las sentencias
definitivas o interlocutorias firmes producen la accion o la excepcion de cosa juzgada”.
1.11.- Respecto de la excepcion de cosa juzgada, don Hugo Pereira Anabal6n sefala:
“existe, entonces, al oponerse por el demandado la excepcién de cosa juzgada, una
confrontacion entre la sentencia firme que fallé determinada pretension y una demanda
posterior en que se formula una pretension idéntica a la ya sentenciada, confrontacion
gue permitird acoger o desechar la excepcion: sera acogida si hubiere identidad de
pretensiones y desechada en caso contrario.

Si la inmutabilidad del mandato contenido en la sentencia firme en que se funda la cosa
juzgada es perpetua 0 permanente, correlativamente la excepcion de cosa juzgada como
medio para invocarla es también perpetua o, dicho de otra manera, la invocacion de la
excepcion de cosa juzgada es imprescriptible” (Hugo Pereira Anabalén. La Cosa Juzgada
en el Proceso Civil. 22 edicién. Santiago. Editorial Lexis Nexis Chile. 2004., p. 62)

1.12 Que en la especie, la pretension de Importaciones e Inversiones Valencia S.A., que
se le asigne a ella el nombre de dominio “bianchivenging.cl”, es idéntica a la que se
formula en esta causa, razon por la cual se da el presupuesto que hace procedente la
excepcion de cosa juzgada.

1.13 Que en nuestro ordenamiento juridico, la forma de privar de efectos a una sentencia
firme o ejecutoriada es mediante el recurso de revisidon que se interpone ante la Excma.
Corte Suprema.

1.14 Que el procedimiento de revocacion de dominios contemplado en la Reglamentacion
s6lo es procedente cuando el nombre de dominio es asignado directamente por NIC Chile
y no por un tribunal arbitral, ya que lo contrario importaria que se puede privar de efectos
a una sentencia judicial firme o ejecutoriada por una via diversa al recurso de revision.

2. No se configuran las causales de revocacion:

2.1 Los pérrafos 1° y 2° del punto 22 de la Reglamentacion de Nic Chile dispone: “sera
causal de revocaciéon de un nombre de dominio el que su inscripciéon sea abusiva, 0 que
ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripcion de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

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, o 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.”

2.2 Que de conformidad a la disposicion trascrita, una inscripcién se considerara abusiva
cuando se cumplan, copulativamente, las tres condiciones antes sefialadas, por tanto no
es posible calificar de abusiva la inscripcion del dominio “bianchivending.cl” a nombre de
Bianchivending Chile S.A.



2.3 Que adicionalmente, tampoco se cumple la condicién consignada en la letra c) antes
trascrita, ya que Bianchivending Chile S.A., no inscribié ni ha usado el nombre de dominio
de mala fe.

2.4 Que la denominacién Bianchi Vending se identifica internacionalmente con BIANCHI
VENDING GROUP, grupo a que pertenece Bianchivending Chile S.A., y la misma esta
siendo actualmente utilizada con la intenciébn de ofrecer maquinas expendedoras
automaticas.

2.5 Que no se ha configurado ninguna causal que autorice la revocacion del nombre de
dominio asignado a Bianchi Vending Chile S.A., razén por la cual deberd procederse a
rechazar la solicitud de revocacion de Importaciones e Inversiones Valencia S.A.

r) Que para probar sus asertos el titular del nombre de dominio acompafié los siguientes
documentos:

1. Copia de escritura publica de fecha 4 de Febrero del afio 2004, otorgada en la Notaria
de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, mediante la cual se constituy6
Bianchi Vending Chile S.A.

2. Copia de la protocolizacién de la inscripcion y publicacion del extracto de la escritura
publica antes indicada.

3. Copia de Contrato de Suscripcién de Acciones celebrado entre Bianchi Vending Chile
S.A. y Bianchi Vending Espafia, Sociedad Limitada.

4.- Certificado extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa que
acredita que el nombre de dominio bianchivending.com, esta asignado a Nuova Bianchi
S.p.A.

5. Certificado extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa que acredita
gue el nombre de dominio bianchivending.it, esta asignado a Nuova Bianchi S.p.A.

6. Copia de resoluciones de fecha 4 de Abril y 24 de Abril, ambos 2007, dictadas en el
Juicio Arbitral Rol N° 21-2007

7. Copia de certificado extendido en idioma inglés emitido por The Internacional Bureau of
the World Intellectual Property Organization (WIPO),

8. Copia folletos de las maquinas fabricadas y comercializadas por Bianchi Vending Chile
S.A.

9. Copia de folleto de BIANCHI VENDING GROUP.

10. Copia de facturas emitidas por Bianchi Vending Chile S.A.

11. Copia de Certificados de Origen, emitidos por la Sociedad de Fomento Fabril F.G.,
gue dan cuenta de ser Chile el pais de fabricacion de las maquinas comercializadas por
Bianchi Vending Chile S.A.

s) Que don Cristian Cortés P60, en representacion del titular del nombre de dominio,
BIANCHI VENDING CHILE S.A., en el segundo otrosi de su presentacion solicitd el
disponer a su costa la traduccion al idioma castellano de los documentos singularizados
en los puntos 4, 5y 7 del primer otrosi.

t) Que se solicitaron las siguientes diligencias de prueba:

1.- Traer a la vista los siguientes expedientes tramitados ante la Sra. Arbitro JANETT
FUENTEALBA ROLLAT, oficiando al efecto:

1.1.- Causa rol N° 21-2007, caratulada “BIANCHI VENDING CHILE S.A. con
IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A.".

1.2.- Causa rol N° 49-2007, caratulada “BIANCHI VENDING CHILE S.A. con
IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A.".

2.- Disponer la inspeccién ocular por el tribunal arbitral de la péagina web
bianchivending.com, con el objeto de acreditar el uso de la denominacién Bianchi Vending
por el Grupo Empresarial de que forma parte Bianchi Vending Chile S.A.

3.- Disponer la inspeccion personal de las instalaciones ubicadas en El Totoral 400,
Parque Industrial Buenaventura, Santiago, instalaciones industriales en que Bianchi



Vending Chile S.A. fabrica y/o remanufactura maquinas expendedoras automaticas de
bebidas calientes y frias.

DECIMO: Que como consta a fojas 239, con fecha 5 de diciembre de 2007, este tribunal
arbitral resolvié en lo principal: téngase por presentados los argumentos del titular. Primer
Otrosi: téngase por acompafnados los documentos; Segundo otrosi: como se pide a costa
del solicitante; Tercer Otrosi: respecto de las diligencias solicitadas: Al punto 1. Como se
pide, trdigase a la vista los expedientes individualizados, oficiese; al punto 2. Como se
pide, y se fija al efecto la inspeccién ocular para el dia 6 de diciembre del presente. Al
punto 3. Se resolvera su necesidad.

DECIMOPRIMEROQO: Que como consta a fojas 240, con fecha 7 de noviembre de 2007,
don Rodrigo Le6n Urrutia, en representaciéon de la parte revocante, Importaciones e
inversiones Valencia S.A., presenté un escrito haciendo presente a este tribunal ciertos
hechos, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el titular del nombre de dominio, no obstante haber deducido recurso de queja en
los autos sobre la asignacién del nombre de dominio BIANCHIVENDINGCHILE.CL, no
obtuvo sentencia favorable, y por tanto la decisién de otorgar dicho nombre de dominio ha
quedado plenamente ejecutoriada. Con lo anterior se reafirma el derecho de
Importaciones e Inversiones Valencia S.A., sobre el nombre de dominio de autos
BIANCHIVENDING.CL

b) Que la parte contraria conoce perfectamente a Importaciones e inversiones Valencia
S.A., y sabe que existen las marcas registradas BIANCHI a su favor, ademas existe
coincidencia plena entre el elemento caracteristico del nombre de dominio de autos
BIANCHI, y las marcas BIANCHI de Importaciones e inversiones Valencia S.A., mas aun
existe coincidencia total de las clases y coberturas protegidas legalmente y el giro al que
dedicard el nombre de dominio de la parte contraria cual es la fabricacién y
comercializacién de maquinas expendedoras.

¢) Que como ha sefialado BIANCHIVENDING CHILE S.A., en los autos seguidos por la
asignacion del nombre de dominio BIANCHIVENDINGCHILE.CL, su giro es “fabricar
magquinas expendedores automaticas de bebidas calientes” ademas de que el titular del
nombre de dominio en disputa, destina a la comercializacion dichas maquinas para el
mercado local y extranjero y con ello la parte contraria reconoce que esta usando la
marca BIANCHI, precisamente, para identificarse en los rubros que estan protegidos por
Importaciones e inversiones Valencia S.A.

d) Que BIANCHIVENDING CHILE S.A., esta violando las marcas comerciales de
Importaciones e inversiones Valencia S.A., cuestion que se ve concretada, ademas, con
la inscripcion del nombre de dominio de autos y la solicitud del nombre de dominio
BIANCHIVENDINGCHILE.CL, el que fue asignado derechamente a Importaciones e
inversiones Valencia S.A.

e) Que la Ley 19.039 en su Art. 28 sefiala que “seran condenados a pagar una multa a
beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales a) los que maliciosamente
usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los
mismos productos, servicios o0 establecimientos o respecto de productos, servicios o
establecimientos relacionados con aquéllos que comprende la marca registrada. Lo
anterior se entendera sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 19 bis E. b) los que usen,
con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones
correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas. c) Los que, con fines
comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin
tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el
embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los
gue protege la marca.




Al que reincida dentro de los cinco afios siguientes a la aplicacion de una multa, se le
aplicara otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto maximo podra
llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.”

f) Que el titular del nombre de dominio en cuestion conoce a Importaciones e inversiones
Valencia S.A., y sus marcas como quedd claro en la audiencia de arbitraje sostenida entre
las partes ante el Juez arbitro, y que esta infringiendo los derechos marcarios de
Importaciones e inversiones Valencia S.A.,

g) Que no cabe la menor duda que el nombre de dominio de autos constituye un medio
para persistir en la comision y desarrollo de la infraccion marcaria, que se produce pues
BIANCHIVENDING CHILE S.A., est& violando las marcas BIANCHI de Importaciones e
inversiones Valencia S.A., cuya propiedad se ha acreditado en autos.

h) Que BIANCHIVENDING CHILE S.A., ha obrado de mala fe; que no cuenta con ningun
derecho real en Chile para solicitar el nombre de dominio de autos; que con la actividad
que realiza esta violando las marcas comerciales de Importaciones e inversiones Valencia
S.A., y que conoce las marcas de Importaciones e inversiones Valencia S.A., con lo que
se concreta la mala fe en toda su extension.

i) Que para respaldar sus asertos la parte revocante acompafo copia de resolucion de la
llustrisima Corte de Apelaciones que deja sin lugar el recurso de queja presentado por la
parte contraria, en contra del Arbitro dofia Janett Fuentealba, por la asignacién del
nombre de dominio BIANCHIVENDINGCHILE.CL a favor de Importaciones e inversiones
Valencia S.A.

DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 245, con fecha 5 de diciembre de 2008,
este Tribunal Arbitral, tuvo presente el escrito de don Rodrigo Leon Urrutia, en
representacion de la parte revocante y tuvo por acompafado el documento con citacion.
DECIMOTERCERO: Que como consta a fojas 246, con fecha 5 de diciembre de 2007,
este Tribunal Arbitral declar6 abierto el periodo de respuestas, por el término de 5 dias
hébiles venciendo en consecuencia el dia miércoles 12 de diciembre de 2007.
DECIMOCUARTO: Que como consta a fojas 247, con fecha 7 de diciembre de 2008, don
Rodrigo Ledn Urrutia, abogado, en representacion de IMPORTACIONES E
INVERSIONES VALENCIA S.A., presentd un escrito, haciendo presente a este Tribunal
ciertos hechos, que pueden resumirse en los siguientes:

a) Que la parte contraria ha hecho valer el tener asignado dos nombres de dominio .COM
y .IT, sin que ello tenga ninguna relevancia para la asignacion de un punto CL, ademas de
no ser la parte contraria titular de dichos registros.

b) Que BIANCHIVENDING CHILE S.A., hace valer unas marcas registradas en el
extranjero a favor de Bianchi Vending Group, documentos que no han sido autenticados,
pero mas alld de ello, se trata de registros que, por aplicacion del principio de
territorialidad de las marcas, no son en absoluto relevantes en estos autos siendo ademas
registros de un tercero y no de BIANCHIVENDING CHILE S.A.

¢) Que la parte contraria ha confesado en estos autos que usa la marca BIANCHI, como
elemento caracteristico de BIANCHI VENDING para producir maquinas expendedoras
para el vending de productos, lo que va en directa y total infraccion de las marcas de
IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A., marcas que tiene registradas.

d) Que no corresponde aplicar el principio de cosa juzgada, cuestion resuelta en el caso
www.guias.cl por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 21 de septiembre de
2007, al rechazar un recurso de queja intentado en contra del Arbitro que sigui6 el
proceso de revocacion de dicho nombre de dominio, siendo que se alegaba cosa juzgada
por el hecho de no presentarse a juicio de asignacion por el nombre de dominio pero
presentar posteriormente demanda de revocacién del nombre de dominio.

e) Que no se cumple la triple identidad, en la medida que en el juicio de asignacion se
busca hacer valer un mejor derecho para la asignacién del nombre de dominio en cambio




en la revocacion se hace valer la mala fe para revocar un nombre de dominio asignado,
es decir la pretensién es diferente pero también la causa de pedir.

f) Que en lo referente a las argumentaciones de la contraria en el sentido de que no se
cumplirian las condiciones de la revocacidn, ello es del todo incorrecto pues:

1. Existe similitud engafiosa y cuasi idéntica entre el nombre de dominio en revocacion
BIANCHIVENDING.CL, y las marcas de IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA
S.A., “BIANCHI".

2. Que BIANCHIVENDING CHILE S.A., no tiene ningln derecho legitimo sobre el nombre
de dominio en cuestion, mas aun infringe descaradamente derechos de
IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A., toda vez que la parte contraria ha
confesado para que utiliza la marca BIANCHI, coincidiendo en forma exacta con las
marcas registradas por IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A.

3. Que el nombre de dominio se solicitd y se buscd utilizar para promover servicios y
productos haciendo uso de las marcas de IMPORTACIONES E INVERSIONES
VALENCIA S.A.

g) Que es del todo claro que BIANCHI VENDING S.A., actia de mala fe pues esta en
perfecto conocimiento de las marcas de IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA
S.A. las usa para coberturas protegidas por las marcas de ella.

h) Que para respaldar sus dichos la parte revocante acompan el siguiente documento:

1° Copia de resolucion de la llustrisima Corte de Apelaciones que deja sin lugar el recurso
de queja presentado en el caso www.guias.cl en que se alegé la falta o abuso por no
reconocer la cosa juzgada.

DECIMOQUINTO: Que como consta a fojas 251, con fecha 27 de septiembre, este
tribunal arbitral tuvo por presentado el escrito de don Rodrigo Ledn Urrutia en
representacion de la parte revocante.

DECIMOSEXTO: Que como consta a fojas 252, con fecha 12 de diciembre de 2007, don
Cristian Cortés P6o, en representacion del titular del nombre de dominio, presenté escrito
de contestacion de demanda cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la parte revocante, destina parte importante del primer acépite de su demanda a
exponer argumentos y consideraciones que dicen relacion con el derecho marcario,
materia que no es objeto del presente juicio.

b) Que Importaciones e Inversiones Valencia S.A., sefiala en su demanda que
Bianchivending Chile S.A., incurre en una infracciébn marcaria al solicitar se rechace la
revocacion intentada y se le mantenga como titular del nombre de dominio
bianchivending.cl, por cuanto habria obrando de mala fe y sin ningln derecho real en
Chile al solicitar la asignacion del nombre de dominio en conflicto.

¢) Que la unica mala fe presente es la de la revocante, quien omite, a lo largo de toda su
presentacion, hacer referencia a que ella nunca ha ejercido, ni ejerce en la actualidad,
actividad econdmica alguna relacionada con el “vending”, pues no tiene ni ha tenido
participacion en el mercado de las maquinas expendedoras automaticas ni en Chile ni en
el extranjero, razén por la cual no existe prestigio ni posicionamiento comercial alguno en
el negocio del “vending” del que Bianchivending Chile S.A., quiera aprovecharse.

d) Que es Bianchivending Chile S.A., quien se ha forjado una reputacion de décadas en
todo el mundo que avala su participacibn de en el mercado fabricacion y
remanufacturacion de maquinas expendedoras, mismo y Unico negocio que realiza con
éxito en nuestro pais desde el afio 2004, lo que esta dado no por la asociacion que
eventualmente pueda hacer el publico con la marca o nombre “BIANCHI”, sino que por el
posicionamiento a nivel mundial y nacional del grupo Bianchi Vending.

e) Que la parte revocante de autos, al sefialar el derecho en que fundamenta su accion se
limita a transcribir el articulo 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro
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de Nombres de Dominio CL y el articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica de la
Republica, normas de las cuales hace una incorrecta aplicacion.

f) Que el articulo 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL, es claro en disponer que son sélo dos las causales por las
cuales procede la revocacion de un nombre de dominio, a saber, que la inscripcion haya
sido abusiva 0 que ésta haya sido realizada de mala fe, sin que ninguna sea aplicable a
Bianchivending Chile S.A. respecto del nombre del dominio bianchivending.cl.

g) Que la misma norma es clara en establecer cuando puede considerarse que una
inscripcion es abusiva 0 ha sido realizada de mala fe. Respecto de la inscripcion abusiva,
para configurarse ésta debe cumplir con tres requisitos copulativos, a saber:

1. 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 reconocido;

2. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con
respecto del nombre de dominio, y;

3. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

h) Que de conformidad con los antecedentes que obran en autos y que se han hecho
valer por Bianchivending Chile S.A, debe descartarse que en el caso de autos nos
encontremos ante una inscripcién abusiva por parte de Bianchivending Chile S.A, debido
al derecho o legitimo interés que corresponde a ésta, en cuanto miembro de BIANCHI
VENDING GROUP, sobre la denominacién “bianchivending”.

i) Que el ser titular de una marca que ampare actividades econémicas en determinadas
clases no otorga derecho especial alguno para extender los alcances de la marca al
campo de los nombres de dominio, pues ambas instituciones gozan de estatutos legales
diferentes, con registros separados y ambitos de aplicacion distintos.

j) Que tampoco se cumple la tercera condicion copulativa para que proceda la revocacion
inscripcion abusiva, pues Bianchivending Chile S.A. no inscribi6 ni ha usado el nombre de
dominio de mala fe.

k) Que respecto de la segunda causal de revocacion, haberse realizado la inscripcion de
mala fe, ésta tampoco concurre en el caso de autos. En nuestro sistema normativo la
buena fe se presume, debiendo la contraria si quiere invocar esta causal de revocacion,
probar la supuesta mala fe con que se habria procedido por parte de Bianchivending Chile
S.A, lo que no ha hecho ni podra hacer, por cuanto la buena fe con que ha actuado
Bianchi Vending Chile S.A. es manifiesta en cuanto inscribié un nombre de dominio por el
cual es conocida no sélo en nuestro pais, sino que también y por casi 50 afios en el
extranjero.

[) Que no hay posicion comercial de que Bianchivending Chile S.A., quiera aprovecharse,
pues Bianchi Vending Chile, en cuanto parte de BIANCHI VENDING GROUP goza de
reconocimiento a nivel mundial durante décadas en el ejercicio de la actividad econémica
del “vending”.

m) Que la eventual revocacién y asignacion del nombre de dominio bianchivending.cl a
Importaciones e Inversiones Valencia S.A. seria inductiva a error para todos los actores
del mercado del “vending”, ya que la denominacion bianchivending se asocia,
exclusivamente, a las empresas del grupo empresarial de que forma parte Bianchi
Vending Chile S.A. por lo cual, una decision en tal sentido, llevaria a confusién por cuanto
la gente asumiria que Importaciones e Inversiones Valencia S.A. es una empresa de
BIANCHI VENDING GROUP, en circunstancias que ninguna relacién tiene con el mismo.
n) Que debe rechazarse la solicitud de IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA
S.A., por existir cosa juzgada respecto de la asignacion del dominio bianchivending.cl a
favor de Bianchivending Chile S.A.
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i) Que en el primer otrosi de su presentacion, don Cristian Cortes Poo, en representacion
del titular del nombre de dominio, Bianchivending Chile S.A., en atencién a que no tuvo
acceso material a los documentos acompafados por la revocante de autos y con la
finalidad de permitir un adecuado ejercicio de los derechos de Bianchivending Chile S.A.,
solicitd a este Tribunal acceder a una ampliacién del término para objetar y observar
dichos documentos, por el plazo que se estime adecuado al fin indicado.
DECIMOSEPTIMO: Que como consta a fojas 257, este Tribunal Arbitral, en lo principal,
tuvo por contestada la demanda por don Cristidn Cortes Poo, en representacion del titular
del nombre de dominio, Bianchivending Chile S.A., y al otrosi, como se pide, por tres dias
hébiles, por haberse encontrado los documentos en despacho, y no haber podido ser
inspeccionados por la parte solicitante.

DECIMOCTAVO: Que como consta a fojas 258, con fecha 17 de diciembre de 2008, don
Rodrigo Ledn Urrutia, en representacion de la parte revocante IMPORTACIONES E
INVERSIONES VALENCIA S.A., presentd un escrito haciendo presente lo siguiente:

a) Que la parte contraria al hacer referencia a que las marcas no tienen valor en Internet,
y que el hecho de tener marcas registradas segun se dice “no otorga derecho especial
alguno para extender los alcances de las marcas al campo de los nombres de dominio,
pues ambas instituciones gozan de estatutos legales diferentes, con registros separados y
ambitos de aplicacion distintos, debiendo en consecuencia desestimarse los argumentos
invocados por la revocante que hacen mencién al tema marcario.”

b) Que dicha afirmacién es del todo improcedente e inexacto pues las marcas comerciales
dicen relacion, precisamente, con constituir el monopolio de un signo distintivo en relacion
a una actividad o producto determinado, impidiendo que otro lo utilice, en Internet, en
papel, en publicidad o cualquier otro uso comercial que se le pretenda dar. El sefalar que
Internet y los nombres de dominio estan fuera del campo de las marcas es decir que
Internet esta fuera del derecho y que por tanto es un territorio sin ley, lo que es del todo
incorrecto y falso.

c) Que IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A., ha acreditado detentar las
marcas comerciales legalmente registradas BIANCHI, en Chile, precisamente para el
rubro que la parte contraria desea utilizar el nombre de dominio

d) Que respecto a la concurrencia de las condiciones de revocacion, es del todo evidente
que la mala fe es la condicién de la accién de revocacioén, y la parte sefiala que no se ha
acreditado la mala fe.

e) Que el publico consumidor caerd en error o confusiéon pues el elemento caracteristico
del nombre de dominio de autos es la marca de IMPORTACIONES E INVERSIONES
VALENCIA S.A., BIANCHI; ademéas de existir clara mala fe de quien conociendo las
marcas comerciales de esta parte insiste en mantener el registro del nombre de dominio
para un uso que estd prohibido por existir marcas registradas que protegen el signo
BIANCHI.

f) Que no hay cosa juzgada pues no se cumple la triple identidad necesaria, lo que ha sido
reconocido por nuestras Cortes de alzada, como en el caso de www.guias.cl

g) Que nadie puede hacer valer derechos que no tiene y la parte contraria no tienen
derechos sobre el nombre de dominio y conociendo las marcas IMPORTACIONES E
INVERSIONES VALENCIA S.A., ha actuado y actua actualmente de mala fe.
DECIMONOVENO: Que como consta a fojas 260, con fecha 27 de diciembre de 2007,
este Tribunal Arbitral, tuvo presente el escrito presentado por don Rodrigo ledn Urrutia, en
representacion de la parte revocante IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA
S.A.

VIGESIMO: Que como consta a fojas 261, don Cristian Cortés P6o, con fecha 17 de
diciembre de 2008, en representacion del titular del nombre de dominio Bianchivending
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Chile S.A., present6é un escrito, donde objeta y observa documentos, cuyos argumentos
pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que respecto de los documentos acompafiados bajo los nimeros 2) y 3) del primer
otrosi, se objetan, por cuanto dichos documentos constituyen meras paginas impresas
desde un sitio de Internet, razén por la cual corresponden a instrumentos privados,
emanados de terceros, cuya autenticidad, integridad y fecha de otorgamiento no nos
constan de modo alguno, careciendo, consiguientemente, de todo mérito probatorio.

b) Que los documentos sefialados se observan, por cuanto ellos no constituyen un
certificado, tal como sefiala la contraria al acompafarlos. En efecto, en ningun lugar de los
documentos ya individualizados se indica que éstos constituyen un certificado ni menos
aln gue den fe respecto de su contenido, pues, constituyen simples impresiones hechas
desde Internet.

¢) Que los documentos que se acompafian bajo los nimeros 1) y 2) sélo sefialan que bajo
los N° 546487 y 539216 se encuentra registrada la marca BIANCHI para los productos y
la elaboracién de ellos en diversas categorias del clasificador internacional de marcas,
incluida la clase 9° relativa a las maquinas expendedoras, sin que acrediten que el
revocante desarrolle actividad econdmica alguna respecto del giro del “vending”, pues no
lo ejerce ni lo ha ejercido.

d) Que respecto del documento acompafiado bajo el nimero 4) del primer otrosi, se hace
presente que dicho documento no se encuentra materialmente acompafado a los autos,
pues al examinar los documentos agregados por la demandante, se constaté que éste no
se encuentra acompafiado. Por lo que los documentos son objetados por no haber sido
acompafiado materialmente, siendo en consecuencia inexistente en autos.

e) Que respecto del documento acompafado bajo el numero 5) se objeta por cuanto
constituye un documento privado emanado y producido por la revocante, respecto del cual
no consta su autenticad, integridad ni fecha de otorgamiento.

f) Que respecto de los documentos acompafiados bajo los nimeros 6), 7), 8), 9) y 10) del
primer otrosi, se objetan, por cuanto se trata de documentos producidos por la propia
parte que los presenta en juicio, correspondiendo por tanto a instrumentos privados
emanados de la parte demandante, respecto de los cuales no consta su autenticidad,
integridad ni fecha de otorgamiento, careciendo, consiguientemente, de todo mérito
probatorio.

g) Que se observan los documentos acompafiados bajo los nimeros 6), 7), 8), 9) y 10) del
primer otrosi por cuanto estos corresponden a catalogos o folletos que la demandante
mandd a confeccionar para promocionar los productos que fabrica y comercializa, que
sélo incluyen bicicletas y accesorios de ellas. Asi, es evidente que la demandante, pese a
tener registrada la marca BIANCHI para los méas diversos productos y servicios,
incluyendo las maquinas expendedoras, soélo la utiliza para el que constituye su real
negocio, la fabricacion y venta de bicicletas y sus accesorios.

VIGESIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 263, con fecha 27 de diciembre de 2008,
este Tribunal Arbitral, proveyd el escrito presentado por don Cristian Cortés P6o, y confirié
el correspondiente traslado.

VIGESIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 264, con fecha 28 de diciembre de 2008,
don Rodrigo ledn Urrutia, evacuo el traslado conferido por este tribunal, cuyos argumentos
pueden resumirse en lo siguiente

a) Que la objecion hecha a los documentos impresos del estado de las marcas hechas
valer por IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA S.A., es absurda ya que se han
acreditado en base a documentos electrénicos, impresos, emitido por el Departamento de
Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economia de Chile, siendo por tanto
documentos que emanan del mismo Departamento que registra las marcas comerciales
en Chile.
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b) Que las marcas comerciales se amparan indistintamente de su uso y ello es un
principio basico en derecho de marcas. La proteccion se otorga por el registro de la marca
que entrega un monopolio total a quien lo detente para hacer uso de dicha marca
actualmente o en el futuro.

¢) Que respecto al registro 539214 de la marca BANCHI, su impresiéon se acompafé en
forma efectiva, no obstante se acompafio, en el otrosi nuevamente la impresion del
registro. Marcas que datan del afio 1989 como se acredita del registro publico del DPI, del
historial de las marcas indicadas y que en impresién se acompafia en el otrosi, de la
presentacion correspondiente.

d) Que respecto al listado de marcas comerciales que se objeta se indica que se trata de
informacién publica que puede consultarse en la base de datos del DPI. El documento
informa sobre derechos que constan en registros publicos y de muy facil acceso en el sitio
web del DPI www.dpi.cl

e) Que los documentos de folleteria acompafiados acreditan el uso que se le da a la
marca BIANCHI y ello no obsta a que IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA
S.A., teniendo el derecho real de propiedad sobre la marca BIANCHI para productos de la
clase 9 y todos los demés productos de todas las clases y también para establecimiento
industrial para fabricacién de productos de la clase 9 y todos los demas productos, pueda
hacer uso de ellas e impedir que otros, confundiendo al publico, hagan uso de ellas en el
futuro.

f) Que Bianchivending Chile S.A., conoce de las marcas de IMPORTACIONES E
INVERSIONES VALENCIA S.A., aun antes conoce de la fama y notoriedad de ellas en
Chile, fama y notoriedad que es un hecho publico.

g) Que, para probar sus asertos la parte revocante acompafio los siguientes documentos:

1. Impresiéon de documento electrénico emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial en que consta la informacion publica de la marca comercial
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, registro n°® 546487.

2. Impresion de documento electronico emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial en que consta la informacion publica de la marca comercial
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, registro n°® 539216, de la marca
BIANCHI que distingue establecimiento industrial para la elaboracién de todos los
productos del clasificador internacional de marcas, incluidos los productos de la clase 9.

3. Impresion de documento electrénico emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial en que consta la informacion publica de la marca comercial
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, registro n® 539214, de la marca
BIANCHI que distingue establecimiento comercial para la compra y venta, en todas las
regiones del pais, de todos los productos del clasificador internacional de marcas.

4. Impresion de documento electrénico emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial en que consta la informacion publica de la marca comercial
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, registro n° 349016 de 1989,
renovado por el citado registro 546487, de la marca BIANCHI .

5. Impresion de documento electrénico emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial en que consta la informaciéon publica de la marca comercial
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, registro n°® 342078 de 1989
renovado por el registro ya citado n°® 539216.

6. Impresion de documento electrénico emitido por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial en que consta la informacion publica de la marca comercial
registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial, registro n°® 342079, de 1989,
renovado por el registro, ya citado, n°® 546487.
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VIGESIMOTERCEROQO: Que como consta a fojas 281, con fecha 21 de enero de 2008,
este tribunal arbitral tuvo por presentado el escrito de don Rodrigo Leén Urrutia, en
representacion de la parte revocante.

VIGESIMOCUARTO: Que como consta a fojas 282, con fecha 2 de enero de 2008, don
Rodrigo Ledn Urrutia en representacion de la parte revocante, IMPORTACIONES E
INVERSIONES VALENCIA S.A., hizo presente a este tribunal lo siguiente:

a) Que los documentos acompafiados por la parte contraria en nada acreditan que pueda
detentar el nombre de dominio de autos.

b) Que la copia de escritura publica de constitucion de la sociedad Bianchi Vending Chile
S.A., como la copia de un cierto contrato de suscripcidon de acciones con una sociedad
extranjera no constituyen pruebas de un derecho sobre el nombre de dominio.

¢) Que el hecho que la parte contraria cite registros de nombres de dominio en el
extranjero no es elemento relevante para esta causa, como el caso de
bianchivending.com y bianchivending.it a nhombre de una sociedad denominada Nuova
Bianchi S.p.A., documentos en idioma extranjero y que emana de un tercero ademas de
supuestamente estar registrado a nombre de un tercero ajeno a este juicio como es la
supuesta sociedad Nuova Bianchi S.p.A.

d) Que el registro de marca en el extranjero sefialado por la parte contraria, no tiene valor
en Chile por aplicacién del principio basico de territorialidad marcario, las marcas tienen
valor en el pais en que se registran.

e) Que la parte contraria no ha acreditado detentar ningin registro en Chile de marca,
mas aun, lo Unico que ha acreditado es el uso de las marcas de IMPORTACIONES E
INVERSIONES VALENCIA S.A., en Chile contra ley y derecho ajeno, como son los
derechos de propiedad industrial de de IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA
S.A., sobre las marcas comerciales BIANCHI.

f) Que la papeleria, publicidad y facturas acompafadas por la parte contraria en estos
autos lo Unico que hacen es agravar la posicion de la parte contraria demostrando que
esta haciendo uso de las marcas de IMPORTACIONES E INVERSIONES VALENCIA
S.A., afectando sus derechos validamente adquiridos, no siendo sino relevantes para
acreditar la mala fe de la parte contraria en relacion al nombre de dominio de autos.
VIGESIMOQUINTO: Que como consta a fojas 284, con fecha 21 de enero de 2008, este
Tribunal Arbitral tuvo presente el escrito de don Rodrigo Ledén Urrutia en representacion
de la parte revocante.

VIGESIMOSEXTO: Que como consta a fojas 286, con fecha 23 de enero de 2008, don
Cristian Cortés P6o, en representacion del titular del nombre de dominio acompafé la
traduccion al idioma castellano de los documentos ofrecidos bajo los nimeros 4,5, 6y 7
del primer otrosi de la presentacion de fecha 25 de octubre de 2008.
VIGESIMOSEPTIMO: Que como consta a fojas 302, con fecha 15 de abril de 2008, este
Tribunal Arbitral, provey6 el escrito presentado por don Cristian Cortes P6o, teniendo por
cumplido lo ordenado.

VIGESIMOCTAVO: Que como consta a fojas 303, con fecha 3 de junio de 2008, este
Tribunal Arbitral respecto de las diligencias de prueba solicitadas por don Cristian Cortés
Pd6o, en representacion del titular del nombre de dominio en cuestién, resolvio:

1. En cuanto a la inspeccién ocular por este tribunal de la péagina Web
bianchivending.com, se fija la audiencia del dia martes 10 de junio de 2008, a las 11:30.

2. En cuanto a la inspeccidn personal del tribunal: como se pide a costa del solicitante.
Citese a las partes para el dia martes 10 de junio a las 11:30 hrs. En la sede del Tribunal
Arbitral con la finalidad de llevarse a cabo la diligencia de prueba requerida. El solicitante
proveerd los medios para el desplazamiento del tribunal al lugar de la inspeccion y su
posterior regreso.
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VIGESIMONOVENO: Que, a fojas 305, con fecha 11 de junio de 2008 este Tribunal
Arbitral notifico a las partes la siguiente resolucién:

Santiago 10 de junio de 2008

Constituido el Tribunal, con la presencia de don Rodrigo Ledn Urrutia, en representaciéon
de la revocante, para la realizacion de la diligencia de inspeccion ocular de la pagina Web
requerida, e inspeccion personal del Tribunal, dicha diligencia no se realiza por no haber
comparecido a ella el titular del nombre de dominio y parte que solicité la diligencia.
Siendo las 11:50 horas, se pone fin a la diligencia solicitada.

TRIGESIMO: Que, a fojas 306, con fecha 18 de junio de 2008 este Tribunal Arbitral
resolvid citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a la luz de lo dispuesto en la Reglamentacion de NIC-Chile y muy
especialmente del parrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, articulos
20 vy siguientes, es necesario revisar el cumplimiento de las exigencias que para tal
efecto procesal exigen tales disposiciones.

SEGUNDO: Que, el articulo 22 de la citada reglamentacion dispone al consagrar las
causales que hacen posible la revocacion que: "Sera causal de revocacidén de un nombre
de dominio el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala
fe".Tal prescripcion desde el punto de vista l6gico contiene un juicio disyuntivo, por lo
gue cabe concluir que las causales de revocaciéon son: a. El que su inscripcion sea
abusiva, 0; b. Que la inscripcién haya sido realizada de mala fe.

TERCERO: Que, la revocante, ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe que
se configuraria por la existencia de dos circunstancias fundamentales: la existencia de
una marca renombrada y el conocimiento que no pudo dejar de haber tenido el titular
del derecho al haber solicitado la asignacion del dominio BIANCHIVENDING.

CUARTO: Que, la revocante, ha alegado la mala fe del titular del dominio, mala fe que se
configuraria por la existencia de las siguientes circunstancias: el intento de aprovecharse
del posicionamiento comercial que Importaciones e Inversiones Valencia S.A., ha
construido durante afios, que se ha traducido en el surgimiento de una marca que la
doctrina marcaria mundial denomina marca notoria, y que no cuenta con ningin derecho
real en Chile para solicitar el nombre de dominio de autos; y que con la actividad que
realiza esta violando las marcas comerciales de Importaciones e inversiones Valencia
S.A., pues conoce las marcas de Importaciones e inversiones Valencia S.A., con lo que se
concreta la mala fe en toda su extension.

QUINTO: Que, el titular del nombre de dominio Bianchivending Chile, asegura que su
actividad es legitima habiendo la revocante omitido que nunca ha ejercido, ni ejerce en la
actualidad, actividad econémica alguna relacionada con el “vending”, pues no tiene ni ha
tenido participacién en el mercado de las maquinas expendedoras automaticas ni en Chile
ni en el extranjero, razén por la cual no existe prestigio ni posicionamiento comercial
alguno en el negocio del “vending” del que Bianchivending Chile S.A., quiera
aprovecharse y que es Bianchivending Chile S.A., quien se ha forjado una reputacién en
el mercado fabricacion y remanufacturacién de maquinas expendedoras, mismo y Unico
negocio que realiza con éxito en nuestro pais desde el afio 2004, lo que esta dado no por
la asociacion que eventualmente pueda hacer el publico con la marca o nombre
“BIANCHI", sino que por el posicionamiento a nivel mundial y nacional del grupo Bianchi
Vending.

QUINTO: Que, dada la abundante prueba presentada por el titular del nombre de dominio
en disputa, en el sentido de que es una empresa nacional legalmente constituida,
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dedicada al rubro “vending”, maquinas expendedoras automaticas en Chile, que es
representante de una empresa internacional que posee el mismo nombre, -Bianchi
Vending Espafa, Sociedad Limitada es duefia del 90% de las acciones de Bianchi
Vending Chile S.A. y Bianchi Vending Chile S.A. forma parte de BIANCHI VENDING
GROUP- es imposible para este juez calificar de mala fe la conducta del titular de la
misma marca al haber solicitado y haber obtenido la asignacién de un nombre de dominio
que corresponde al nombre la sociedad nacional e indica claramente el rubro al que
efectivamente se dedica la sociedad titular.

SEXTO: Que, asi las cosas, el tribunal desestimard la pretension de la parte revocante en
el sentido de pretender considerar que la expresion bianchi es la central del nombre de
dominio, y que su utilizacién dentro de cualquier combinacién podria llevar a confusién al
publico consumidor. Por el contrario, el tribunal considera que lo esencial en el hombre
disputado es la combinacién de la expresion bianchi con la de vending, perfectamente
consistente con el nombre de la sociedad titular y el rubro de su actividad econémica.
SEPTIMO: Que, al ser los giros principales de las empresas distintos, ya que el revocante
es una empresa dedicada preferentemente a las importaciones e inversiones y el titular
una sociedad dedicada a la comercializacion de maquinas expendedoras automaticas,
obrando antecedentes de la seriedad de las actividades comerciales de ambos
solicitantes, no existen datos que hagan suponer a este Tribunal, una mala utilizacion de
una de las partes del dominio en perjuicio del otro, al tener actividades comerciales
perfectamente acotadas. Por lo mismo, la adjudicacion del dominio en disputa a
cualquiera de las partes no supondra producir confusion entre consumidores y usuarios.
OCTAVO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente
la amplia libertad para fallar de los &rbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997),
N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales
Coya, Mbnica: "...el arbitro arbitrador esta llamado a fallar conforme a la prudencia y
equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de
un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la
sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria,
ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las maximas de la prudencia y la equidad,
el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las
reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en
cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cdédigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, especialmente por que no se logro
acreditar la mala fe del titular, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de
mejor derecho, mantener la asignacion del nombre de dominio <bianchivending.cl>, a su
actual titular Bianchivending Chile S.A., rut. 99.549.180-K.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por la parte revocante antes de
la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se
ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electronicamente para su
inmediato cumplimiento.
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Notifiqguese a las partes por correo electrénico firmado electrénicamente.

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Controversias
NIC-Chile. Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula de
identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de
identidad 13.857.232-3.
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