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FREDDY ARIEL GAJARDO PEREZ
con DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A.

datomeiggs.cl
Causa Rol N° 71-2013

Santiago, 19 de noviembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidbn y Arbitraje, de la Reglamentaciéon para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al infrascrito su nombramiento como
arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcién del
nombre de dominio “datomeiggs.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, FREDDY ARIEL GAJARDO PEREZ y, como segundo solicitante,
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en
Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se
realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notifico a las partes y a NIC Chile,

segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida comparecié solo el segundo
solicitante, debidamente representado por don Matias Edwards Zamora. No se

produjo conciliacién y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.
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CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con
las cargas procesales, este tribunal ordeno a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presenté la demanda
arbitral por asignacion de nombre de dominio, la cual consta a fojas 18, alegando
en lo medular lo siguiente:

Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A. (o indistintamente,
DIMERC), es una empresa de vasta trayectoria en el mercado nacional, dedicada
al desarrollo, distribucion y comercializacion de articulos escolares, de oficina,
libreria y bazar. Fue fundada en el afio 1937, la presencia del holding DIMEIGGS®
en el mercado se consolida a principios de los afios 90, al asumir su liderazgo
como empresa abastecedora de productos de libreria y bazar a pequefios
comerciantes, contribuyendo a la transformacion de la tradicional calle Meiggs en
el mayor centro mayorista de Chile. En el afio 1996, DIMEIGGS® comienza su
expansion comercial a otros sectores de la Industria. Asi, nace PRONOBEL®,
empresa importadora y productora de toda clase de articulos escolares, de oficina
y otros relacionados, a la cual se sumaria posteriormente DIMERC®, lider actual
en servicio de abastecimiento integral de productos de oficina para grandes,
medianas y pequefias empresas, entre los que destacan articulos de escritorio,
papeleria, cafeteria, aseo, computacion, ademas de su paleta de marcas propias
que cuentan con una excelente combinacion “precio/calidad”.

Es por ello que a la fecha, podemos sefalar con absoluta certeza que el Holding
DIMEIGGS® mantiene su liderazgo y mira hacia el futuro. En las empresas
trabajan mas de 800 personas directas, atienden a mas 50.000 clientes y cuentan
con alrededor de 120 proveedores nacionales y extranjeros, en el afio 2011
comienzan a llevar a cabo negocios en Perq.

El segundo solicitante cuenta con registros para la denominacién DIMEIGGS®,
vigentes desde hace mas de 15 afios, tanto en Chile como en el extranjero, y que
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coinciden con el housemark o marca ancla con que sus productos y servicios se
distinguen en el mercado, asi como los nombres de dominio dimeiggs.cl y
dimeiggsb8.cl.

La marca DIMEIGGS®, fue registrada por primera vez hace mas de 20 afios en
nuestro pais, de lo cual puede desprenderse que el segundo solicitante es el
legitimo creador y primer adoptante de la expresion en comento. Es un signo
reconocido y de vasta trayectoria en el mercado de la produccion, distribucion y
suministro de articulos escolares, de oficina, bazar y otros relacionados tanto a
nivel nacional como continental, por lo que el riesgo de error o engafio a que
puede verse expuesto un usuario dentro de la red de Internet, se incrementa de
manera considerable de permitirse que coexistan nombres de dominio .CL
confusamente similares.

La asignacion de un nombre de dominio sustancialmente similar a la marca,
implicaria un aprovechamiento indebido de los beneficios que el segundo
solicitante ha obtenido gracias al uso sostenido de su denominacién DIMEIGGS®
El dominio DATOMEIGGS.CL, al ser confrontado con la expresion previamente
registrada por el segundo solicitante, resulta ser confusamente similar a la misma
desde un punto de vista grafico y fonético, en atencion a que no se introduce
ningun elemento diferenciador de las denominaciones representadas, salvo la
expresion “dato”, vocablo que ademas de principiar con la letra “d” (al igual que la
marca DIMEIGGS), constituye un elemento de uso comun para distinguir servicios
de la clase 35, indicativo de una cualidad asociada a un determinado
establecimiento comercial con mejores ofertas y precios.

El giro desarrollado por el primer solicitante en la actualidad, es precisamente la
venta por Internet de productos de la misma clase ya cubiertos por la familia de
marcas DIMEIGGS®, que distinguen tales bienes y actividades, lo cual denota la
intencion clara de desviar clientela propia de mi mandante a través de Internet, tal

y como da cuenta el sitio www.mayoreo.cl, de su propiedad.
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DIMEIGGS® es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por el
segundo solicitante en Chile, por lo que su uso o0 aprovechamiento por parte de un
tercero dentro de la red, le causara un grave perjuicio, ya que el segundo
solicitante tiene un prestigio que resguardar, el que puede verse desacreditado por
el uso malicioso o abusivo que haga la contraria del nombre de dominio, lo que
decanta de manera indefectible en la obstruccion al ejercicio de los derechos
legitimamente adquiridos por parte de mi representada y lo que es mas gravoso,
en la dilucién de su marca DIMEIGGS®.

Esta solicitud se estan vulnerando derechos del consumidor, particularmente en lo
gue dice relacién con el acceso a informacion fidedigna y veraz, y que se traduce
al momento de consultar una determinada pagina Web, en encontrar aquellos
productos o servicios que se encuentran buscando en razén de una determinada
direccidn o marca adscrita a la misma. Resulta imposible la coexistencia pacifica
entre el dominio datomeiggs.cl con las marcas comerciales del segundo solicitante
sin desviar a los usuarios que legitimamente quieran obtener informacioén de los
productos y servicios ofrecidos bajo la expresion DIMEIGGS®, sin creer a lo
menos, que se trata de un dominio de titularidad de mi mandante, destinado a
poner a disposicion del publico dicha informacién.

Gran cantidad de aspectos, caracteristicas y propoésitos que los nombres de
dominio y las marcas comerciales son compartidas. Nuestra Jurisprudencia ha ido
adoptando el mismo criterio que en el derecho comparado, en torno a identificar la
identidad existente entre nombres de dominios y marcas comerciales.

En la especie, es menester indicar que Distribuidora e Importadora Meiggs
Cincuenta y Ocho S.A., es titular de una extensa familia de marcas comerciales
DIMEIGGS®, debidamente registradas y anteriores a la solicitud objeto de esta
litis, para identificar una amplia gama de productos, servicios y establecimientos
comerciales, cuyo signo goza de gran reconocimiento dentro del mercado

nacional.
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La totalidad de los caracteres distintivos que identifican a los productos y servicios
rotulados bajo el segmento DIMEIGGS® dentro del mercado, se construyen
precisamente a partir de sus marcas registradas, por lo cual el reconocimiento de
un derecho de propiedad a un tercero sobre un nombre de dominio que contiene a
este signo en su totalidad, vulneraria seriamente la especie de propiedad derivada
de estos privilegios industriales, validamente registrados hace mas de 20 afios
atras, y constitucionalmente resguardados por el articulo 19 namero 25 de nuestra
carta fundamental.

De asignar el nombre de dominio pretendido a la parte demandada, conllevaria
indefectiblemente a la dilucién del caracter distintivo de la marca del segundo
solicitante.

El mejor derecho pertenece a quien ofrece efectivamente los productos o presta
los servicios dentro del mercado. Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y
Ocho S.A. ostenta registros de marcas para las denominaciones DIMEIGGS®
para distinguir diversos productos, servicios y establecimientos comerciales desde
hace mas de 20 afios.

El principio “first come, first served” sdlo debe ser aplicado cuando ninguna de las
partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio. La
Jurisprudencia ha venido indicando que aun cuando una solicitud pueda
prevalerse de éste, resulta plenamente admisible el reconocimiento de
excepciones al mismo, atendidas las circunstancias particulares del caso, que con
toda l6gica hace prevalecer derechos previamente constituidos por terceros, por
sobre la circunstancia que otro solicite primero un dominio.

Considerando la gama de registros para la marca DIMEIGGS® en Chile, para
proteger diversos productos, servicios y establecimientos; su vinculacion con otras
areas de bienes, servicios o informacion a los que puede ligarse; los diversos
nombres de dominio .CL que incluyen la expresion DIMEIGGS®; y el caracter

confusamente similar que el nombre de dominio disputado representa en relacion
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a estos privilegios, Distribuidora e Importadora Meiggs Cincuenta y Ocho S.A.

ostenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio datomeiggs.cl.

El segundo solicitante acompafié los siguientes documentos:

. Legajo de informes obtenidos en la pagina web del Instituto Nacional de la

Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de los siguientes registros de

marca:

« DIMEIGGS®, reg. N° 1.000.248, que distingue Establecimiento Comercial
destinado a la compra y venta de productos de las clases 16 y 28 en las
regiones VIl y Metropolitana;

 DIMEIGGS®, reg. N° 1.000.250, que distingue servicios de la clase 35;

 DIMEIGGS 58®, reg. N° 986.855, que distingue servicios de la clase 35;

 DIMEIGGS 58®, reg. N° 986.981, que distingue productos de las clases 16 y
28;

 DIMEIGGS 58®, reg. N° 986.979, que distingue Establecimiento Comercial
destinado a la compra y venta de productos de las clases 16 y 28 en la regién
Metropolitana.

. Copia simple de informes extraidos desde la base de datos de NIC Chile, que dan

cuenta del tiempo de vigencia y titularidad sobre los siguientes nombres de

dominio:

» dimeiggs.cl;

» dimeiggs58.cl.

. Copias simples de los informes obtenidos en la pagina web del Instituto Nacional

de la Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de diversos registros de

marcas ya caducados, pero renovados actualmente a través de los registros de
marca N° 986.981 y N° 986.979, denotando la antigledad de mas de 20 afios que

ostentan:
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* Reg. N° 389.252 DIMEIGGS 58, para distinguir productos de las clases 16 y
28, renovado posteriormente por el reg. N° 636.790, actual reg. N° 986.981;

« Reg. N° 389.253 DIMEIGGS 58, para distinguir establecimiento comercial
destinado a la compra y venta de todos los productos de las clases 1 a la 34
en la region Metropolitana, renovado posteriormente por el reg. N° 636.789,
actual reg. N° 986.979.

. Copia simple del informe extraido desde la base de datos de NIC Chile, que da

cuenta de la titularidad del demandado Freddy Ariel Gajardo Perez, sobre el

nombre de dominio www.mayoreo.cl.

. Pantallazos de diversas paginas web en donde aparece la marca DIMEIGGS®,

dando cuenta de su utilizacion actual en la red.

. Pantallazo del nombre de dominio datomeiggs.cl, que evidencia que el sitio web se

encuentra actualmente inactivo.

. Copia de sentencia dictada, en relacioén al conflicto sobre asignacion del dominio

pathfinder-chile.cl

. Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio

promain.cl.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por
asignacion de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompafados los

documentos presentados, y dio traslado de la presentacién al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, se evacud el traslado dado al primer solicitante en su rebeldia, de

conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal cit6 a las partes a
oir sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspeccion personal

del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.datomeiggs.cl.



JUEZ ARBITRO Foja 43
CRISTIAN SAIEH MENA

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompafados por el segundo
solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se
tendran por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DECIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion de entender el
alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis de los
documentos acompafados, puede inferirse con suficiencia que el segundo

solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legitimo.

DECIMO PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es
la de identificar un determinado producto, servicio, organizacion o cualquier tipo de
sistema social en la Web, en forma rapida y precisa, a fin de evitar que las
personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios
cuya informacion se recaba a través de Internet, experimenten confusion sobre la

procedencia, calidad y caracteristicas o condiciones de los mismos.

DECIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado
a la conclusion de que el nombre de dominio en disputa “datomeiggs.cl” es
semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber
“dimeiggs”, no constituyendo la adicion de la expresion “dato” en lugar de “di” un
elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podria inducir a
confusién al consumidor, lo que traeria como consecuencia la afectacion de los
derechos sobre las marcas comerciales sobre la que el segundo solicitante tiene
titularidad.
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DECIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentaciéon alguna
en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su

interés en el nombre de dominio en disputa.

DECIMO CUARTO: Que, en atencidon a que éste sentenciador es llamado a
resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la
prudencia y la equidad, se ha realizado una inspeccion personal del tribunal en el
buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de
busqueda:

a.- “datomeiggs”: dentro de los primeros diez resultados se encuentran distintos
sitios web que hacen referencia a establecimientos comerciales del “barrio
Meiggs”.

b.- “freddy ariel gajardo perez”, esto es el nombre del primer solicitante: aparecen
distintos resultados relacionados con diversas solicitudes de nombre de dominio.
Por ultimo, revisado el dominio datomeiggs.cl, se comprobd6 que no ha definido sus

servidores de nombre (DNS), por lo que no dispone de sitio web ni esta operativo.

DECIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el
legitimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresion que
constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la
misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite
entender que existe una pretension atendible en el sentido de impedir una
confusion de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el
segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer
solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en
disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse
interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste arbitro arbitrador inclina su
conviccion hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le

debera otorgar la proteccion requerida en esta contienda arbitral.
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Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 y siguientes del

Caodigo de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio “datomeiggs.cl” al segundo solicitante,
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S.A.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniguese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.
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