Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia
Arbitraje: Framec.cl

En Santiago 25 de Julio del afio 2011, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio framec.cl, vengo en dictar la presente resolucion con el fin de poner
término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacién de NIC Chile,
he asumido.

Son parte en autos, “Eledos EIRL.”. Representado por Sr. Juan Lagos, Comunicaciones Servicios

Informaticos Promociones EIRI., Primer Solicitante, domiciliado en Catedral N° 1979, Comuna de Santiago,
Chile; y por la otra “Mondial Group S.R.L.”, Segundo Solicitante, representado por Alessandri & Compaiiia
Ltda.)., para estos efectos con domicilio en El Regidor N° 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago,

Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

8.

9.

Con fecha 4 de Mayo del 2011, se recibié en mi oficina Oficio N° 14117, materia solicita arbitraje
dominio framec.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacién de NIC Chile que incluye la designacidn arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

Que con fecha 6 de Mayo del 2011 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de NIC
Chile este arbitro arbitrador declard aceptar el cargo y notificd a las partes en conflicto, citandolas a una
audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del procedimiento para el dia 19 de Mayo del 2011, a
las 16:00 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 19 de Mayo del 2011, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la sola
asistencia de Diego Maldonado Rosas (Alessandri & Compariia Ltda.), en representacion de Mondial
Group S.R.L, Segundo Solicitante. No fue posible llegar a un acuerdo, ya que solo asistié una de las
partes.

Que con fecha 9 de Junio del 2011, se presenta escrito: A lo principal, se tiene por presentada demanda
de argumentos de mejor derecho; Al otrosi, téngase por acompafiados documentos.

Que con Fecha 21 de Junio del 2011, se envia resolucidn del conflicto framec.cl a ambas partes.

Que con fecha 21 de Junio del 2011, se recibe via correo electronico recurso de rectificacion de parte
del Segundo Solicitante Diego Maldonado Rosas.

Que con fecha 22 de Junio se provee escrito y se envia resolucion corregida.

Que durante el periodo de 10 dia habiles para observaciones reciprocas ninguna de las partes presenta
escritos ni documentos.

Que con fecha 8 de Julio se Cita a oir sentencia a las partes.

10. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes

a) Mondial Group S.R.L. es un importante conglomerado empresarial italiano dedicado hace mas
de 50 afios al disefio y fabricacion de equipos y maquinaria de refrigeracion para uso comercial.

b) Framec, fue fundada en 1963 en la localidad de San Giorgio Monferrato, donde desde sus inicios
se ha dedicado al disefio, produccion y comercializacion de vitrinas refrigeradas para uso en el
COmercio.



c) Los productos marca Framec son fabricados en ltalia, bajo altos estdndares y cuidados en
extremo los detalles que garantia la mejor calidad, esto ha sido reconocido ya que los
productos marca Framec se encuentra presenten en paises de los cinco continentes, incluyendo
por supuesto Chile.

d) Mondial Group S.R.L. es titular del registro de nombres de dominio framec.it, asignado por NIC
Italia a la filial del solicitante hace ya varios afios.

e) Marcas que poseen titularidad en Chile

* FRAMEC N° 657777, registrada para distinguir servicios de las clases 35, 38 y 40.

»  FRAMEC N° 682618, registrada para distinguir productos de las clases 7,9y 11.

»  FRAMEC N° 668236, registrada para distinguir productos de las clases 12.

*  FRAMEC N° 835764, registrada para distinguir productos de las clases 11.

* FRAMEC N° 834893, registrada para distinguir productos de las clases 11

* FRAMEC N° 834892, registrada para distinguir servicios de las clases 35,38 y 40.

» FRAMEC TRADE COLD APPEAL N° 900265, registrada para distinguir productos de la clase
11y12.

*  FRAMEC N° 903696, registrada para distinguir productos de las clases 11.

Estos registros Revelan el Amplio uso y proteccion que se ha llevado a cabo para proteger el
nombre comercial.

f)  El nombre de dominio framec.cl, pedido por el primer solicitante, es tanto el grado de identidad
con la marca comercial FRAMEC del Segundo Solicitante, que no difieren absolutamente en
ningun elemento que pueda ser suficiente para poder otorgar una minima distintividad que evite
a los cibernautas y a los consumidores caer en insalvables confusiones al momento de intentar
distinguir si los productos y servicios que se ofrezcan publicamente en el dominio de autos se
encuentran relacionados con mi mandante y sus actividades empresariales, sobre esto se sefiala
que lo mas grave es que el sitio Web actualmente en uso framec.cl, ofrece exactamente la
misma clase de productos de vitrinas refrigeradas y otras maquinarias que son fabricadas por el
Segundo Solicitante.

CONSIDERANDO:

Que la Reglamentacién de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que seréa responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde
determinar cual de ellos posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado framec.cl, y si
eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos
adquiridos por el otro solicitante.

Que en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho
sobre el dominio solicitado framec.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas
presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

Que, en autos el Primer Solicitante no concurri6 al juicio arbitral ni efectud presentacion alguna en
autos, y por tanto no acredité tener algun derecho sobre el dominio en disputa framec.cl.

Que el Segundo Solicitante ha acreditado sus derechos marcarios sobre la expresion Framec,
respecto de la cual es titular de diversos registros de marca en Chile y asimismo es titular del dominio



framec.it, correspondiente a Italia, pais de origen del Segundo Solicitante y de su marca Framec
utilizada para vitrinas refrigeradas y maquinarias.

9. Que asimismo el Primer Solicitante actualmente utiliza el dominio framec.cl para la promocién de
productos idénticos o similares a aquellos comercializados por el titular de la marca Framec, lo cual
evidentemente causa confusién a los consumidores y cibernautas sobre el origen de los productos.

6. Que bajo las circunstancias expuestas, corresponde acoger la demanda de mejor derecho del
Segundo Solicitante, y por tanto:

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio framec.cl al Segundo Solicitante -Mundial Group S.R.L” representado por
Alessandri y Compaiiia Ltda.”

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Natalia Allende Medina, Rut:
16.750.330-6 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

NATALIA ALLENDES MEDINA CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 16.750.330-6 RUT: 17.251.225-9



