FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<DELONGH]I.CL>

- Rol 6105-
Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil seis.
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF06105, de fecha 10 de mayo de 2006, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la
designacion como &rbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de
inscripcion del nombre de dominio <DELONGHI.CL>.

SEGUNDO: Que el suscrito acept6 el cargo de arbitro para el cual habia sido designado, y
juré desempefiarlo 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 5 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa: como primer
solicitante don JUAN CARLOS ACUNA ESCOBAR, RUT: 14.503-5, correo electronico,
juanacuna@climaseguro.cl, direccién postal, Mailen 2072, Maipu, Santiago y como
segundo solicitante DE LONGHI S.P.A. representado por JOHANSSON Y LANGLOIS
LIMITADA, RUT: 86.598.100-7, correos electrénicos, cdoxrud@jl.cl, cperez@ijl.cl,
fbelair@jl.cl, mail@jl.cl, contacto administrativo, Flavio Belair, Christopher Doxrud, San
Pio X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago.

CUARTO: Que, se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento, para el dia lunes 22 de mayo de 2006, a las 9:25 horas en la sede del
tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante los dominios en
cuestién en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, la referida audiencia se celebré con la asistencia de don FLAVIO BELAIR
SANTI, abogado, en representacion del segundo solicitante, esto es, LONGHI S.P.A., no
hubo conciliacién, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, con fecha 24 de mayo del afio 2006, se declaro abierto el Periodo de
Planteamientos por el término de diez dias habiles, notificandole al primer solicitante
las Bases del Procedimiento y apercibiéndole para que hiciera valer sus argumentos de
mejor derecho en tal instancia procesal.

SEPTIMO: Que, a fojas 19, con fecha 7 de junio de 2006, don FLAVIO BELAIR SANTI en
representacion del segundo solicitante, ya individualizado, presentd escrito de mejor
derecho sefialando que el nombre de dominio <DELONGHI.CL> debe serle asignado a sus
representados, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los
siguientes:

a. Que, la solicitud de sus representados se sustenta en que corresponde
integramente a su nombre o razén social, es decir DE’ LONGH S.P.A., empresa de
origen italiana que cuenta con un reconocimiento, fama y notoriedad
internacional, ya que los mismo constituyen una empresa multinacional lider en
productos de ventilacion, refrigeracion, calefaccion, electrodomésticos, entre
otros.

b. Que, el origen de esta multinacional data del afio 1902 con la actividad de la
familia de’Longhi, con una fabrica artesanal en la produccién de estufas a lefia. A



fines de los afios cincuenta, de’Longhi comienza a abandonar la estufa a lefia,
para darle lugar a las de gas o kerosene. Actualmente se encuentra conformada
por un reconocido grupo econémico, cuyo éxito se ha debido a su continua
expansion con sus productos altamente innovadores, disefios propios y a la
vanguardia de la tecnologia de los tiempos modernos.
Que, se puede apreciar un listado de registros marcarios de propiedad de su
mandante:

Marca PENTA DELONGHI

N° Registro 471.300

Clases 9

Marca RADIA DELONGHI
N° Registro 560.076
Clases 11

Marca RADIA DELONGHI
N° Registro 560.077
Clases 11

Marca DELONGHI
N° Registro 562.695
Clases 9- 11- 21

Que, el inciso primero del articulo 10 del Reglamento, establece “una vez que la
solicitud haya sido recibida por Nic Chile, éste la publicara dentro del plazo
mas breve que sea factible, y en todo caso dentro de tres dias hébiles, en una
lista de solicitudes en tramites. Dicha solicitud se mantendra en esta lista por
el plazo de 30 dias corridos a contar de la publicacién, objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si_se estimaren afectados
pueden presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”. En
otras palabras el reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derecho, por él
estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de
dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse
por medio de un arbitraje.

Que, el articulo 14 del mismo Reglamento sefiala, entre otras cosas, que sera
responsabilidad exclusiva de cada solicitante el gue su inscripcién cumpla con
las normas legales vigentes en el territorio de la Republica y que no vulnere
derechos de terceros. DE’ LONGHI S. P. A. posee respecto de la marca
“DELONGHI”, un derecho de propiedad, el cual se encuentra debidamente
amparado en virtud a lo establecido en el articulo 2° de la Ley N° 19.039 sobre
Propiedad Industrial, en relacién al articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica
de la Republica.

Que, el art. 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que *“cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, podra gozar de los derechos de
la propiedad industrial que garantiza la Constitucién Politica, debiendo obtener
previamente el titulo de proteccion correspondiente de acuerdo con la
disposiciones de esta ley”, Por su parte, el inciso 3° del Art. 19 N° 25 de la
Constitucion Politica prescribe: “Se garantiza, también, la propiedad industrial
sobre las patentes de invencion , marcas comerciales, modelos, procesos
tecnoldgicos u otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley”.




Que, el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industria,
promulgado por Decreto N° 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de
septiembre de 1991, establece en su articulo 6 bis,[Marcas notoriamente
conocidas] entre oras cosas: 1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de
oficio, si la legislacién del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccion , imitacién o traduccioén, susceptibles de
crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del registro
o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Por su parte el articulo 8° del mismo convenio sefiala:
[Nombres comerciales] EI nombre comercial sera protegido en todos los paises de
la Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de una marca
de fabrica o de comercio.

Que, el art. 10 bis del mismo cuerpo legal [Competencia desleal], establece: 2)
Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los
usos honestos en materia industrial y comercial. 3) En particular deberan
prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una confusidon, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; entre otra cosas.

Que, ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, promulgado por Decreto N° 16,
publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995. en su Art. 16 [Derechos
conferidos] establece entre otra cosas, 1. El titular de una marca de fabrica o d
comercio registrada gozard del derecho exclusivo de impedir gue cualesquiera
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales
signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares
a aguellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a
probabilidad de confusion. En su Art. 41 Obliga a los paises a crear en sus
legislaciones procedimientos de observancia de los derechos de propiedad
intelectual, que permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquier
accion infractora de los derechos de propiedad intelectual, con inclusién de
recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un
medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones.

Que, como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario
hacer mencion a lo establecido en los niumeros 20 y siguientes del Reglamento,
en el Titulo “De las Revocaciones de Dominio”, nimeros que avalan desde todo
punto de vista lo sefialado en el parrafo anterior. Si bien no estamos ante una
revocacion, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que se debe
atenerse quine de mala fe ha obtenido la inscripcién de un nombre de dominio,
Asi el Art. 22, sefiala como causal de revocacion: “que el nombre de dominio sea
idéntico o engafosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la
gue tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
conocido”. Sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio “delonghi.cl”
por parte de don Juan Carlos Acufia Escobar, vulnera abiertamente los intereses y
derechos de sus mandantes, de hecho vulnera un derecho patrimonial, cual es el
de propiedad, tanto de su marca, como ademas de la apropiacion de un nombre
de fama y notoriedad.

Que, como lo ha sefialado la Comision Preventiva Central al conocer de la
denuncia en contra de la Empresa Euromarmoles S.A., “La funcién natural de un




nombre de dominio es la de una direccion electronica que permite a los usuarios
de Internet localizar terminales informéaticas conectadas a la red, de manera
simple y rapida. Sin embargo, dado que son faciles de recordar e identificar,
muchas veces cumplen también funciones de caracter distintivos en le tréafico
virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria como
identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona
con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus
productos o servicios”.

I. Que, sus mandantes han hecho de “DELONGHI” una marca de prestigio a nivel
mundial. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que, en nuestro pais
pretenda buscar informacién acerca de sus productos, de manera légica ingresara
a la direccion web www.delonghi.cl, asi sus mandantes no tiene porqué permitir
gue un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase se apropiacion
respecto de sus marcas y de su razén social. Si duda alguna se estaba en pleno
conocimiento de la existencia de sus representados al momentos de presentar la
solicitud de nombre de dominio “delonghi.cl” , por lo que de asignarse el nombre
de dominio al primer solicitante, constituiria, en primer lugar un agravio hacia
los derechos adquiridos por sus representados, como titular legitima de las
marcas comerciales mencionadas, y en segundo lugar, inductivo a error obstativo
y confusién entre los consumidores respecto de la procedencia, cualidad y
género, de los productos y establecimientos de su mandantes.

m. Que, para fundamentar sus argumentos, tiene por acompafados los siguientes

documentos:
1. Impresos obtenidos del sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial,  www.dpi.cl, que da cuenta de los registrso de marcas

DELONGHI y sus derivados, de propiedad de DE’LONGHI S.P.A.

2. Impresos obtenidos de la pagina web www.delonghi.com, donde se
observa diverso aspectos relativos a DE’LONGHI S.P.A., sus productos,
importancia y prestigio a nivel internacional de su nombre y marca.

OCTAVO: Que, a fojas 53, con fecha 12 de julio de 2006, el Tribunal tiene por
presentada demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante y se declaré
abierto el periodo de respuestas por el término de cinco dias habiles, venciendo el 19 de
julio del mismo afio. Apercibiéndose al primer solicitante para que hiciera valer sus
argumentos de mejor derecho en dicha instancia procesal.

NOVENO: Que, a fojas 54, con fecha 9 de agosto del afio 2006, el Tribunal Arbitral
resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado que el segundo solicitante “DE LONGHI
S.P.A.” es titular del nombre de dominio “delonghi.com”, asi como también de distintas
marcas que contienen la expresién “delonchi”’, tal como consta en las copias de los
certificados de los registros marcarios “PENTA DELONGHI” N° Registro 471.300,
“RADIA DELONGHI” N° Registro 560.076, “RADIA DELONGHI’, N° Registro 560.077,
“DELONGHI”’, N° Registro 562.695, entre otros. que dan cuenta de sus productos tanto
a nivel nacional como internacional.

SEGUNDO: Que, para el Tribunal marca renombrada se relaciona en el ambito procesal
con los conceptos de hechos publicos y notorios, esto es, hechos conocidos generalmente



por los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que de longhi es
una marca generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por
acreditada por el conocimiento personal que este juez arbitro tiene de tal circunstancia,
punto que puede ser ponderado y aceptado por la calidad de arbitro arbitrador que
reviste este Tribunal.

TERCERO: Que, la calidad de renombrada de una marca y de constituir -procesalmente-
tal circunstancia el caricter de hecho publico y notorio conlleva una serie de
consecuencias, entre ellas, quizas la principal, la presuncion de que cualquier persona
de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de
titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen
interesantes desde el punto de vista de los intereses comerciales y econdémicos.

CUARTO: Que, los antecedentes antes resefiados constituyen antecedentes serios que
justifican un legitimo interés del segundo solicitante sobre la expresion bonitasvip.cl, en
circunstancias que la primera solicitante no ha allegado al proceso antecedente alguno
que justifique su la legitimidad de su pretension.

QUINTO: Que, més aln, no obstante haber sido reglamentariamente notificado en cada
una de las instancias del proceso y apercibido para que hicieran valer sus argumentos de
mejor derecho en el periodo de respuestas, el primer solicitante ha guardado silencio,
por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor
derecho, aspecto en que puede atribuirseles cierta responsabilidad, ya que dada la
naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros arbitradores, no requerian ni
siquiera el patrocinio de un abogado y, que ademas, de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento Nic-Chile la defensa de su posicion juridica no importaba a los referidos
solicitantes incurrir en gasto alguno.

SEXTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede
tenerse en cuenta por interpretacién analégica, lo dispuesto por el REGLAMENTO DE LA
COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas
de politica de interés general relativas a la aplicacién y a las funciones del dominio de
primer nivel «.eu», asi como los principios en materia de registro, Reglamento que en su
articulo 22 N° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes
en un procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o0 su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”.

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

Asignese el nombre de dominio < DELONGHI.CL> al segundo solicitante, esto es, DE
LONGHI S.P.A., RUT: 86.598.100-7.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.



Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante
antes de la apertura del Periodo de Planteamientos, por los cuales se ha emitido la
correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvié don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA CIFUENTES MuNoz, cédula de identidad 12.36.114-2 y CAROLINA
SADYE GONZALEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.867.232-3.



