JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 5 de Septiembre de 2007

Juicio arbitral bianchivendingchile.cl

Vistos:

Que mediante OF07645 de Nic Chile se designé a la suscrita
como arbitro para la resolucidn del conflicto
sobre el nombre de dominio bianchivendingchile.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro vy jurado
desempenarlo fielmente, se citdé a las partes, mediante
resolucidén de fecha 13 de Junio de 2007 a una audiencia de
conciliacién y/o fijacidén de procedimiento, a celebrarse el
dia 27 de Junio a las 15:00 horas en el despacho de esta juez
arbitro, notificdndose dicha resolucidn por carta
certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 27 de Junio, a la hora fijada se 1llevd a afecto
la audiencia con la asistencia de don Cristian Cortés Poo,
abogado, con poder delegado de los representantes legales de
Bianchi Vending Chile S.A., como primer solicitante, y don
Rodrigo Ledén Urrutia, abogado del Estudio Silva & Cia., en
representacién del segundo solicitante, Importaciones e
Inversiones Valencia S.A. y el arbitro qgue conoce de este
conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8° inciso 4°, anexo 1,
del Procedimiento sobre Mediacién y Arbitraje, vy al no
haberse producido conciliaciédn, se fijé el ©procedimiento
arbitral a seguir, de todo lo cual se levantdé acta, dandose
por notificadas personalmente las partes.

Que en el procedimiento fijado se estipulo un plazo de 15
dias hédbiles para que ambas partes presentaran sus argumentos
y pruebas en relacidén a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes
allegaron sus argumentos vy documentos, lo dgque consta en
autos. Luego, con fecha 30 de Jjulio se recibidé la causa a
prueba y el 29 de agosto se citdé a las partes para oir
sentencia.

Y ademas teniendo presente
1. Que, con fecha 19 de Julio de 2007, don Rodrigo Ledén Urrutia,

abogado del Estudio Silva & Cia., en representacién de
Importaciones e Inversiones Valencia S.A., como segundo

solicitante % demandante, interpuso demanda arbitral por
asignacién de nombre de dominio, en la cual explicd sus
argumentos.

2. Que, en sintesis, los argumentos son los siguientes:

a.- Que, Internet en su regulacidén y evolucidén ha resultado
incierta vy errdtica, constituyendo un gran desafio para los
legisladores y Jjueces el intentar armonizar esta nueva realidad
con los principios generales del derecho. En esta evolucidén legal,
uno de los principios fundamentales del derecho econdémico tiene
que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste
el derecho a *“capitalizar” su trayectoria comercial, como justo
tributo al desarrollo de actividades Thonestas, creativas vy
emprendedoras, cuya proteccién legal en definitiva se traduce en
una proteccién del bien comin. Esta disquisicidén, que apela a los
principios bdsicos del derecho econdémico, resulta esencial para
entender la pretensidén de su mandante, y se traduce en un firme y
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radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de
un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepcidén y
regulacién de dicha realidad, quebrar o negar principios
esenciales del actuar econdmico humano, como es caso de que la
iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccidén de un bien
o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

b.- Que, en este sentido, pide que el caso sea evaluado mds alla
de la tentacidén de aplicar simplistamente el principio “First Come
First Served”, que en muchos casos involucra una profunda
injusticia, y da wuna mala sefial a los actores econdmicos. En
efecto, afortunadamente los criterios que estdn aplicando los
drbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de
manera que estos jueces han ido mas alld del miope criterio
inicial *“first come first served”, para analizar los conflictos a
la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del
"mejor derecho". Asi, esta concepcidén impuesta desde el horizonte
de los ingenieros “llegué primero y punto”, ha sido superada y su
mandante solicita que al fallarse este caso, se analice desde una
perspectiva global integral, de manera que el sentenciador, no sea
victima de la trampa “first to file” que originalmente mal ilumind

la solucidén de este tipo de conflictos, generando fallos que
analizados hoy «con ©perspectiva, aparecen como aberrantes vy
antijuridicos.

c.—- Que el demandante se ha preocupado de resguardar su imagen,

hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres en su

rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado
resguardo, protegid como marcas comerciales, de acuerdo a la Ley
N° 19.039 de Propiedad Industrial, el concepto BIANCHI; es asi
como algunos de estos registros son:

- 000001, denominacién BIANCHI, N° Reg. 534799, clase 36.

- 000002, denominacién BIANCHI, N° Reg. 539214, clases 1, 2, 3, 4,
s, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

- 000003, denominacidén BIANCHI, N° Reg. 539216, clases 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

- 000004, denominacidén BIANCHI, N° Reg. 540910, clases 3, 5.

- 000005, denominacidén BIANCHI, N° Reg. 546487, clases 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28,
29, 30.

- 000006, denominacidén BIANCHI, N° Reg. 596293, clase 12.

- 000007, denominacién BIANCHI, N° Reg. 734476, clase 12.

- 000008, denominacién BIANCHI, N° Reg. 774200, clase 37.

- 000009, denominacién BIANCHI, N° Reg. 770559, clase 39.

- 000010, denominacién BIANCHI, N° Reg. 771837, clase 40.

- 000011, denominacién BIANCHI, N° Reg. 771838, clase 18.

- 000012, denominacién BIANCHI, N° Reg. 771839, clase 38.

- 000013, denominacién BIANCHI, N° Reg. 771840, clase 34.

- 000014, denominacién BIANCHI, N° Reg. 771841, clase 35.

- 000015, denominacién BIANCHI, N° Reg. 773099, clase 41.

- 000016, denominacidédn BIANCHI, N° Reg. 775437, clases 39, 41, 42,
43, 44.

- 000017, denominacién BIANCHI, N° Reg. 784278, clase: 25.

- 000018, denominacién BIANCHI, N° Reg. 786186, clase: 31.

- 000019, denominacién BIANCHI, N° Reg. 789302, clase: 35.

d.- Que, las médquinas dispensadoras (clase 9) como también los
servicios de arriendo de maquinarias y de negocios de provisidén de
alimentos envasados (35) estdn expresamente protegidas a favor de

su representada bajo el concepto BIANCHI.

e.—- Que,

no es relevante el hecho que la parte contraria tenga

momentdneamente registrado el nombre de dominio bianchivending.cl,

pues al conocer las marcas del demandante,
fe dicho nombre de dominio,

ha registrado de mala
y por tanto éste podrd ser objeto de

la accidén de cancelacidén respectiva. Afirma que este tipo de
conductas son perniciosas para el sistema econdmico y no se
avienen los principios econdémicos y Jjuridicos que informan
nuestro ordenamiento juridico. Sefiala ademds que de concederse el
nombre de dominio a la contraria se estaria permitiendo 1la
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infraccidén de las marcas comerciales BIANCHI de su representada.
f.- Que, el nombre de dominio BIANCHIVENDINGCHILE.CL se identifica
inequivocamente con las marcas comerciales  BIANCHI de su
representado, por lo que la sola confusidén de conceptos es
antecedente suficiente como para que el nombre de dominio en
cuestidén sea asignado a su mandante.

g.— Que, el concepto BIANCHI es el que identifica al nombre de
dominio pues CHILE y VENDING son elementos genéricos gque no
identifican sustancialmente al nombre de dominio; VENDING

corresponde a la venta automatica, es decir, proporcionar un
servicio en un punto de venta sin dependientes, por medio del uso
de equipo accionado por monedas o billetes. Es precisamente el
giro que la parte contraria le dard al nombre de dominio, —-giro al
que hizo referencia en el comparendo de constitucidén del los
presentes autos arbitrales- es decir, giro gque corresponde al
arriendo o venta de estas maquinas de vending.

h.- Que, en relacién al tema de la dilucidén de la imagen comercial
o marcaria, si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresién identificatoria cuasi-idéntica a 1las
marcas, dominios y razdén social de su representada, —como
eventualmente podria ocurrir-, que identifique servicios que no
correspondan a ella, indudablemente empezard a generar un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los
signos registrados por su mandante. Esta situacidén, ademds de ser
injusta, resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el
derecho de propiedad que su representada tiene sobre su imagen vy
signos, respecto de los cuales posee proteccidén de rango legal y
constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un
importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es
reconocido como uno de los activos mds importantes de la empresa y
que amerita la méxima proteccidén juridica.

i.- Que, de acuerdo al orden publico econdémico, los consumidores
deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de
los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho
que se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a
la contraria. Ademds, el uso que se le pueda dar al dominio
BIANCHIVENDINGCHILE.CL puede generar consecuencias econdémicas para
su cliente, pero también de confusidén para el publico, lo que es
inadmisible.

3.- Que, el demandante acompafié los siguientes documentos, no
objetados por la contraria:

Certificados emitidos por el sitio Web del Departamento de
Propiedad Industrial de las marcas BIANCHI:

- Registro N° 539.214 que protege establecimiento comercial
para todas las regiones de Chile y para toda clase de
productos incluidos los de la clase 9

- Registro N° 539.216 que distingue establecimiento industrial
de toda clase de productos

- Registro N° 546.487 que protege todos los productos de todas
las clases, y especialmente, los productos de la clase 9

- Registro N° 789302 que distingue servicios de la clase 35,
incluido negocios vinculados con la provisidén de alimentos
envasados.

4. Que, con fecha 20 de Julio de 2007, comparece el demandado, don
Cristian Cortés Poo, abogado con poder delegado de 1los
representantes legales de Bianchi Vending Chile S.A., como
primer solicitante y demandado, e interpone demanda arbitral
para la asignacién del nombre de dominio en disputa. Sus
argumentos son:

a.— Que, Bianchi Vending Chile S.A. es una sociedad andénima que se
constituyd por escritura publica de fecha 4 de Febrero del afo
2004, otorgada en la Notaria de Santiago de don Cosme Fernando
Gomila Gatica, cuyo extracto se inscribié a fojas 4104 bajo el
numero 3238 del Registro de Comercio del afio 2004 del Conservador
de Bienes Raices de Santiago y se publicd en la edicién del Diario
Oficial de fecha 11 de Febrero del afio 2004.
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b.- Que, Bianchi Vending Espafla, Sociedad Limitada es duefia del
90% de las acciones de Bianchi Vending Chile S.A.

c.— Que, Bianchi Vending Chile S.A. forma parte de BIANCHI VENDING
GROUP, lo que se consigna en la pagina Web de dicho Grupo
Empresarial (http://www.bianchivending.com/portal/cl.html).

d.- Que, en relacidén a la historia de BIANCHI VENDING GROUP, se
puede sefialar que Angelo Trapletti, fundador y presidente del
Grupo, inicié la actividad empresarial en 1950 fabricando
bicicletas y que el primer paso en el sector de los distribuidores
automaticos fue en 1959, cuando la empresa, paralelamente a la
fabricacién de Dbicicletas, inicié el comercio en Italia de
médquinas para la distribucidén automdtica, fabricadas en América.
Destaca que en el afo 63 se fabricaron los primeros distribuidores
automdticos con la marca Bianchi y los afios que van desde la
década de los 70 a los 90, en la historia de la bicicleta, se
recuerdan como el periodo de oro representado por Bianchi.

La continuidad industrial se mantuvo dado dque, en 1977, la
propiedad de la empresa Bianchi bicicletas entrd en
coparticipacidén en Nuova Bianchi distribuidores automaticos.

En 1980 entrdé 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 dedicédé exclusivamente a 1los
distribuidores automdticos.

En 1992, con la entrada en la empresa del hijo Massimo Trapletti,
y tras una 1importante experiencia direccional en Espafia en
Piaggio, inicid, con sus hermanos, la fase de renovacién radical,
tanto de los procesos de fabricacién como de la gama de productos.
Su objetivo era inventar productos cada vez méds innovadores y
ampliar las ventas hacia el mercado exterior.

En 1996 nacié una red internacional, formada por las diferentes
filiales comerciales repartidas por todo el mundo, denominada
Unidén Vending, que actia en estrecha colaboracién con 1los
empresarios locales del sector de las maquinas distribuidoras.

En 1998 se cred Tecnowork, actualmente Bianchi Vending Latina, que
produce el 80% de los componentes para la fabricacién del grupo.

En Jjulio de 2001 se fundé Unidén Vending Ricambi, actualmente
Bianchi Vending After Sales, que coordina una puntual y coherente
gestidén del servicio postventa a los clientes (gestidén de los
recambios) .

En 2001 G.E. Equity, brazo operativo del colosso americano General
Electric, y a partir de Julio entran hasta el 25% en Nuova Bianchi
se crean varias veces las sinergias de garantizar a una
institucidén econdémico-financiera del aumento siempre mayor de la
compafiia italiana.

En 2002 Nuova Bianchi y Tecnomet Italia, fundan Bianchi Vending
Group, realizando un paso decisivo en el desarrollo de la compafiia
y constituyendo el grupo General Electric, que mantiene en el
nuevo contingente el 20% del grupo uno hasta Octubre de 2005.

En 2005 Bianchi Vending Group mantiene acuerdos con ABN AMRO
Capital Italia para consolidar la distancia de la
internacionalizacién y del desarrollo. ABN AMRO entra por lo tanto
con mayoria del contingente en los compages sociales del grupo.

f.- Que, ademds de Chile, BIANCHI VENDING GROUP tiene filiales en
Argentina, Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, México,
Portugal, Suecia, Espaha y Uruguay.

g.— Que, Bianchi Vending Chile S.A. fabrica mdgquinas expendedoras
automdticas de bebidas calientes modelos SPRINT, IRIS, BVM921, en
versiones expreso y soluble. Adicionalmente, se remanufacturan

maquinas expendedoras automdticas de bebidas calientes modelos
PEGASO, MITOS, CICLON, GEO, RIGEL, PHOENIX, en sus versiones
expreso y soluble; y mdgquinas expendedoras automdticas de bebidas
frias VEGA600, ALPHA700, GAMA 850. Las madquinas expendedoras
automdticas antes indicadas, se destinan al mercado local (35%) y
al mercado latinocamericano (65%).

h.- Que, adicionalmente, Bianchi Vending Chile S.A. comercializa,
tanto en Chile como en Latinoamérica, maguinas expendedoras
automdticas fabricadas por otras empresas de BIANCHI VENDING
GROUP.
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i.— Que, actualmente, se han asignado, entre otros, los siguientes
dominios a empresas del BIANCHI VENDING GROUP:

- Dbianchivending.com a Nuova Bianchi S.p.A, segln certificado
extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa.

- Dbianchivending.it a Nuova Bianchi S.p.A., segun certificado
extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa.
- bianchivending.cl a Bianchi Vending Chile S.A., segun copia de

resolucidén de fecha 24 de Abril de 2007, mediante la cual S.S.A.
asigné el dominio indicado.

j.— 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 (madgquinas eléctricas para preparar bebidas calientes) y 9

(mdquinas expendedoras automaticas para bebidas frias y
calientes), segun copia de certificado emitido por The
Internacional Bureau of the World Intellectual Property

Organization (WIPO).

k.- Que, BIANCHI VENDING GROUP, especificamente, Nuova Vending
S.p.A., tenia registrada la marca Bianchi para las clases 7 y 9,
segun copia de un documento de fecha 27 de Julio de 1992,
extendido por el Ministero dell’ Industria del Commercio e dell’
Artigianato.

l.- Que, BIANCHI VENDING GROUP es uno de los principales actores
en la fabricacién y comercializacidén de méquinas expendedoras
automaticas de Dbebidas frias y calientes del mundo; de hecho,
BIANCHI VENDING GROUP tiene una importante participacién en el
mercado europeo y una fuerte presencia en el mercado
latinocamericano y segun sus antecedentes, la contraria no tiene ni
ha tenido participacidén alguna en el mercado de las maquinas
expendedoras automdticas, en Chile o en el extranjero.

m.— Que, en el objeto social de Importaciones e 1Inversiones
Valencia S.A. no se hace referencia explicita a la fabricacidén y/o
comercializacidédn de madquinas expendedoras automaticas.

n.- Que, Bianchi Vending Chile S.A. estd amparada por el principio
“first come, first served”, por cuanto BIANCHI VENDING GROUP tiene
derechos o intereses legitimos sobre 1la denominacién Bianchi
Vending. En efecto, tal denominacién ha sido utilizada por dicho
grupo empresarial para desarrollar su actividad econdémica durante
un largo periodo y en todo el mundo. De hecho, el prestigio en el
mundo de la denominacién Bianchi Vending se debe, exclusivamente,
a la labor desarrollada por BIANCHI VENDING GROUP.

fi.— Que, Bianchi Vending Chile S.A. tiene una estrecha relaciédn
con la denominacidén Bianchi Vending, toda vez que forma parte del
Grupo Empresarial que por décadas y en todo el mundo la ha
empleado para desarrollar sus actividades econdmicas vy la
contraria, Importaciones e Inversiones Valencia S.A., no ha
realizado actividad alguna vinculada al mercado del vending
(mdquinas expendedoras automdticas).

o.— Que, Bianchi Vending Chile S.A. tiene el derecho o legitimo
interés en cuanto miembro del BIANCHI VENDING GROUP, sobre 1la
denominacién Bianchi Vending, razdén por la cual, en caso alguno,
se podria calificar de abusiva la solicitud de registrar el nombre
de dominio “bianchivendingchile.cl”.

P.- Que, que el asignar el nombre de dominio
“bianchivendingchile.cl” al segundo solicitante, seria inductivo a
error para todos los actores del mercado del vending, va que la
denominacién Bianchi Vending se asocia a las empresas del grupo
empresarial de que forma parte Bianchi Vending Chile S.A.

5.- Que, el primer solicitante adjuntdé 1la siguiente prueba
documental:

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

— Copia de la protocolizacidén de la inscripcidén y publicacidén del
extracto de la escritura publica antes indicada.
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- Copia de Contrato de Suscripcidén de Acciones celebrado entre
Bianchi Vending Chile S.A. y Bianchi Vending Espafia, Sociedad
Limitada.

— Certificado extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest
Ttalia Spa que acredita que el nombre de dominio
bianchivending.com, estd& asignado a Nuova Bianchi S.p.A.

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

— Copia de resolucidén de fecha 24 de Abril de 2007, mediante la
cual se asigndé el nombre de dominio bianchivending.cl.

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

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

— Copia de folleto de BIANCHI VENDING GROUP.

6.— Que, a fojas 40 el segundo solicitante, haciendo uso de 1la
citacién conferida a fojas 39, objetd los siguientes documentos
presentados por la contraria:

— Documento en italiano en que se indica ser emitido por KPNQwest
Italia Spa sobre el nombre de dominio bianchivending.com, asignado
a Nuova Bianchi S.p.A. por no constar su autenticidad y no constar
su traduccidén oficial al idioma castellano, ademds de corresponder
a un tercero ajeno a estos autos.

— Documento en italiano en que se 1indica emitido por KPNQwest
Italia Spa sobre el nombre de dominio bianchivending.it , asignado
a Nuova Bianchi S.p.A. por no constar su autenticidad y no constar
su traduccidén oficial al idioma castellano, ademds de corresponder
a un tercero ajeno a estos autos.

— Documento en 1inglés en que se indica ser emitido por The
Internacional Bureau of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), por no constar su autenticidad y no constar
su traduccidén oficial al idioma castellano.

— Copia folletos de las maquinas fabricadas y comercializadas por
Bianchi Vending Chile S.A. por no constar su autenticidad ademds
de indicarse gque emana de la parte que lo presenta

— Copia de folleto de BIANCHI VENDING GROUP, por no constar su
autenticidad, ademds de indicarse que emana de la parte que 1lo
presenta.

7.-— Que, con fecha 30 de Julio de 2007, se recibidé la causa a
prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacién
bianchivendingchile.cl

2.— Utilizacidén efectiva que hayan efectuado las partes de la

denominacién bianchivendingchile.cl

8.—- Que, a fojas 44 Rodrigo Ledn Urrutia en representacidén de
Importaciones e Inversiones Valencia S.A., acompafié los siguientes
documentos:

— Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio Web
del Departamento de Propiedad Industrial, en que consta el
registro N° 5466487.

— Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio Web
del Departamento de Propiedad Industrial, en que consta el
registro N° 539216.

— Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio Web
del Departamento de Propiedad Industrial, en que consta el
registro N° 539241.

— Copia del informe en derecho elaborado por don Pablo Ruiz Tagle.
— Copia de contrato de venta de las marcas Bianchi.

9.- Que, a fojas 86 Cristidn Cortés Poo, en representacidén de
Bianchi Vending Chile S.A. ratificdé los documentos acompafiados y
solicitdé la inspeccidn ocular de la pagina web bianchivending.com.
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10.- Que, a fojas 88 Rodrigo Ledén Urrutia en representacidn de
Importaciones e Inversiones Valencia S.A., acompaidé impresidén de
notificacién electrdénica de Nic Chile en el cual se informa del
procedimiento de revocacién por el nombre de dominio
bianchivending.cl.

11.- Que, a fojas 97 consta la realizacidén de 1la diligencia
decreta a fojas 87, por virtud de la cual se ingresa al sitio web
www.bianchivending.com, constatdndose que efectivamente pertenece
a la empresa Bianchi Vending Group, imprimiéndose hojas relevantes
del sitio y gque ambas partes firman en constancia de ser
reproducciones de lo visto en la audiencia respectiva.

12.- Que, con fecha 29 de Agosto de 2007, este tribunal citdé a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la objecién de documentos:

PRIMERO: Que, a fojas 40 el segundo solicitante dentro de plazo,
objeta los documentos presentados por la contraria.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la objecidén del documento en italiano en
que se indica ser emitido por KPNQwest Italia Spa sobre el nombre
de dominio bianchivending.com, asignado a Nuova Bianchi S.p.A.;
del documento en italiano en que se indica emitido por KPNQwest
Italia Spa sobre el nombre de dominio bianchivending.it , asignado
a Nuova Bianchi S.p.A. vy del documento en inglés en que se indica
ser emitido por The Internacional Bureau of the World Intellectual
Property Organization (WIPO), este tribunal dard lugar a la
objecidén de ellos, interpuesta por el segundo solicitante, pues de
conformidad al articulo 347 del Cdédigo de Procedimiento Civil,
normas supletorias a las fijadas a este procedimiento arbitral,
son instrumentos extendidos en lengua extranjera, y no consta en
autos la respectiva traduccidn, efectuada de forma legal.

TERCERO: Que, en lo que se refiere a la objecién de las copias de
folletos de las maquinas fabricadas y comercializadas por Bianchi
Vending Chile S.A. y Bianchi Vending Group, este tribunal no dara
lugar a la objecién formulada, pues no especifica las causales
bajo las cuales funda su presentacidén en conformidad al articulo
346 del Cdédigo de Procedimiento Civil, lo que resta todo mérito a
su presentacidn.

En cuanto al fondo:

CUARTO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y
hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se
centra en determinar cudl de las partes posee el mejor derecho

para decidir la asignacién del nombre de dominio
bianchivendingchile.cl , a saber, el nombre de dominio en
disputa.

QUINTO: OQue, como primera cuestidén controvertida, el primer
solicitante alega qgque su pretensidén se encuentra amparada por el
principio denominado “first come, first served”, o principio del

primer solicitante, el cual nos seflala que en caso de no poder
probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de
dominio debe asignarse a quien primero solicitdé su inscripcidn.
Este principio debe considerarse como principio de ultima ratio,
debido a que su utilizacidén es procedente sdélo cuando no existan
antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar 1la
asignacién del nombre de dominio a otro solicitante. Sin embargo,
como veremos a continuacidén, el segundo solicitante, en estos
autos ha invocado diversos motivos de hecho como de derecho, para
justificar su pretensidén, motivos que impiden a priori aplicar tan
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sélo el principio del primer solicitante para dirimir la cuestidn
debatida, como pretende el primer solicitante.

SEXTO: Que, para la correcta comprensidén de este caso, debemos
tener a la vista la calidad de los nombres de dominio como signos
distintivos. En el particular, como bien lo seflala el segundo
solicitante, tanto las expresiones *“vending” como “chile”, son
expresiones genéricas que sefialan tanto un tipo de negocio, como
la localidad en donde se ofrecen estos servicios, por lo cual mal
puede apropidrselos cualquiera de las partes.

Por otra parte, ambos solicitantes seflalan ejercer actividades
econdémicas relacionadas con el concepto de “vending”, precisamente
en territorio nacional, por lo cual ambos, en este sentido poseen
atributos para impetrar el nombre de dominio. Entonces, como
conclusién 1ldégica, debemos entender que la palabra “bianchi”, es
el elemento central del nombre de dominio en disputa.

SEPTIMO: En relacién al conflicto entre marcas y nombres de
dominio, cabe sefialar que, segun lo expuesto anteriormente, se
deduce que el segundo solicitante, posee registrada la marca
comercial “BIANCHI”, en distintos clasificadores del registro
marcario, entre ellos, el atingente a las méaquinas expendedoras
automaticas, y a la provisidén de alimentos envasados, una de las
actividades que se desarrolla mediante mdaquinas expendedoras
automaticas.

OCTAVO: Que, asi las cosas, el primer solicitante alega que sin
pretender desconocer los derechos de la contraparte, ellos también
estarian protegidos de acuerdo a las normas de proteccidén de
marcas, tanto en el &dmbito nacional como internacional, para 1lo

cual presentan copia de un documento - en 1inglés - en que se
indica ser emitido por The Internacional Bureau of the World
Intellectual Property Organization (WIPO), y en el cual consta la

inscripcidén de la marca BIANCHI, ademés de su logotipo.

NOVENO: Que, el segundo solicitante objetdé el documento antedicho
en tiempo y forma, objecidén que fue acogida conforme a derecho,
con lo cual este tribunal no posee ningun elemento de conviccidn
con respecto a los registros marcarios alegados por el primer
solicitante, con lo cual mal podria impetrar proteccidén en este
ambito.

DECIMO: A mayor abundamiento, el primer solicitante tampoco
demuestra poseer algun registro marcario con respecto a las
denominaciones “BIANCHI”, “BIANCHI VENDING” o similar, en el

sistema nacional, lo qgue sin embargo logra probar el segundo
solicitante, por lo tanto, solo cabe arribar a la conclusidn que
es este uUltimo quien merece proteccidédn desde el ambito del derecho
marcario a sus pretensiones, y por ende, al nombre de dominio en
disputa.

UNDECIMO: Que atendida la sana razén y justa prudencia que debe
observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales
caracteristicas gque tiene una relativa a la asignacién de un
nombre de dominio, no caber sino otorgar proteccidén juridica al
segundo solicitante, a través de la asignacidén del nombre de
dominio bianchivendingchile.cl ”.

DUODECIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos
636 vy siguientes del C.P.C. y en el Art. 8, Anexo 1 del
procedimiento sobre Mediacidédn y Arbitraje del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

SE RESUELVE

1.- Que se asigna el nombre de dominio bianchivendingchile.cl 6 al
segundo solicitante, esto es, Importaciones e Inversiones Valencia
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S.A, Rut 96.808.880-7, representada en autos por don Rodrigo Ledn
Urrutia.

2.— Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber
tenido motivo plausible para litigar

Notifiquese la presente resolucidén a las partes por medio de carta
certificada, y a Nic Chile por correo electrdénico, con firma
digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro
NIC Chile

Autoriza este fallo el Notario de Santiago don Pedro Sada Azar.
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