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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR INSCRIPCION DE NOMBRE DE DOMINIO

inmimet.cl

Santiago, jueves veintiséis de junio de dos mil cat  orce.-

VISTOS:

Con fecha 23 de mayo de 2013, don José Francisco Letelier Radich, con domicilio en Las
Bellotas N° 441, Depto. 111, Providencia, Santiago, solicit6é la inscripcién del nombre de
dominio “inmimet.cl”.

Posteriormente, con fecha 30 de mayo de 2013, la sociedad Mimet S.A., domiciliada en
Carlos Valdovinos 590, San Joaquin, Santiago, representada por Sepulveda, San Martin
Y Cia. Ltda., domiciliados en Estoril 120, Oficina 510, Las Condes, solicitd igualmente la
inscripcion del mismo nombre de dominio “inmimet.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo
a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1
de la “Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".
Mediante oficio de Nic Chile N° 19021 de 28 de noviembre de 2013, se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre
de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se citd a las partes a una
audiencia de conciliacién y/o de fijacién del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes mediante
carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva
solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo establece el
art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada,
ambas partes, sin que se produjera avenimiento, segin consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre
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Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a
seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 31, sOlo el segundo solicitante, hizo valer sus derechos solicitando en
definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 37, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el cual no fue evacuado por ninguna de las partes.

A fs. 38, se recibi6 la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y
controvertido. Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre
el nombre de dominio “inmimet.cl”.

A fojas 42, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 23 de mayo de 2013, don José Francisco Letelier Radich,
solicitd la inscripcion del nombre de dominio “inmimet.cl”. Que posteriormente, con fecha
30 de mayo de 2013, la sociedad Mimet S.A., solicité igualmente la inscripcién del mismo
nombre de dominio “inmimet.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile N° 19021 de 28 de noviembre de 2013, se designé al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre
de dominio.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva
solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales segun lo establece el
art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada
ambas partes, sin que se produjera avenimiento, segln consta en autos. En mérito de lo
anterior y lo dispuesto en el N°8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de
Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de

Nombres del Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto
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de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en el periodo de discusion, sélo
la parte de la segundo solicitante, Mimet S.A., hizo valer sus derechos y defensas vy al
respecto expresa que es una antigua y famosa empresa nacional, constituida en el afio
1936, inicialmente para elaborar cortinas y romanas metalicas, para luego operar en la
industria automotriz, y posteriormente comenzar a elaborar muebles, pasando por
diversas etapas hasta que, disefia, elabora y vende el primer refrigerador comercial en
Chile y que esta empresa, asi como los diversos productos y servicios que presta a través
de diversas lineas de productos, gozan de importante notoriedad y que sus empresas
conforman actualmente un holding liderado por Mimet.

Agrega que es una marca ampliamente en la industria nacional y que abastece a grandes
empresas del rubro alimenticio, cadenas de supermercados, comercios donde se
expenden bebidas gaseosas, helados y productos congelados, de tal modo que sus
productos (enfriadoras, vitrinas, conservadoras de alimentos congelados, etc.) tienen
presencia a lo largo de todo el pais y sefiala que Mimet, es la marca nacional mas
importante en refrigeracion comercial e industrial.

Sostiene ademas, que Mimet, es parte de su razén social, constituyendo su elemento
caracteristico y la designacién bajo la cual es conocida en el mercado y corresponde al
acrénimo de Montanari Industrial MetalUrgica, la que fue su primera razén social.
Argumenta también, que en materia de nombres de dominio posee inscritos, mimet.cl, y
los siguientes nombres de dominio relacionados, mime.cl, mimed.cl, mimetal.cl,
mimetalurgia.cl, mimetsa.cl y mimetusa.cl.

Expresa que adicionalmente, es duefia de una serie de marcas comerciales cuyos
certificados acompafia en un otrosi de su presentacion: Marca MIMET (M); Registro N°
781.447 (05.03.2007), clase 16. Registro N°809.617 (28.02.2008), clase 35. Registro N°
781.448 (05.03.2007), clase 42. Registro N°804.891 (01.10.2007), clase 7 y 11. Registro
N° : 825.527 (16.01.2008), clase 7 y 11. Registro N °904.031 (03.11.2010), clase 37.
Registro N°904.032 (03.11.2010), clase 7 y 11. Registro N°904.033 (03.11.2010), clase
35. Registro N°904.034 (03.11.2010), establecimiento comercial, clases 7 y 11. Registro
N°897.913 (03.11.2010), Establecimiento Industrial , clases 7 y 11.
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Arguye que le parece de toda evidencia que Mimet — Inmimet, son signos similares y
confundibles entre si, dado que se diferencian solamente en la adicién del prefijo in,
locucion latina que en espafiol significa y evoca en o dentro del término que le sigue, en
este caso, su marca, Mimet y que siendo asi, para el improbable caso que su solicitud
competitiva sea rechazada y el dominio Inmimet le fuese asignado al primer solicitante
(cuyo comercio ignora), los consumidores, usuarios de Internet, competidores y
proveedores, se verian inducidos en error y confusiéon, respecto de la propiedad y
antecedentes empresariales de quien lo emplee en la red. Ello, en detrimento de los
intereses y derechos intelectuales que posee sobre el signo de su creacion.

Agrega que segun las disposiciones aplicables en la especie, el solicitante de un nombre
de dominio es responsable de que su inscripcidn, no vulnere derechos validamente
adquiridos por terceros como ocurre en el presente caso y que en efecto, atendido el
elevado prestigio y presencia de Mimet en el mercado, el solicitar un signo cuasi-idéntico,
constituye un acto refiido con los principios mas elementales que inspiran la ética
mercantil y que claramente, Inmimet no es una marca registrada — ni podria serlo por la
evidente similitud con sus marcas — de tal modo que el demandado carece de todo
derecho sobre el dominio litigioso. Tampoco forma parte de su razon social, ni se trata de
un nombre por el cual sea conocido (en forma notoria por lo menos).

Argumenta ademas, que la presente solicitud afectaria los derechos que le asisten,
infringiendo expresamente las normas contenidas en la Reglamentacion para el Registro
de Nombres de Dominio .CL, aplicable a esta controversia. Y que en efecto, respecto de
los derechos validamente adquiridos por terceros, se ha fallado uniformemente en el
sentido de que para verificar dicha hipétesis son necesarios dos requisitos concurrentes
los cuales estan descritos en el extracto del fallo que cita y que de la lectura de dicho fallo,
se desprende que ambos supuestos concurren plenamente este caso en particular, ya
gue como se ha sefialado con anterioridad, el asignatario carece de cualquier derecho
legitimo sobre su marca Mimet, de su creacion y propiedad.

Que ademas, hace presente, que en casos de similitud existe unanimidad, tanto en la
doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, en el sentido que se debe privilegiar al

primer solicitante, lo que constituye el conocido principio de “First To File System” o “First
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Come, First Served”, y que no obstante, este principio cede ante aquél solicitante que sin
ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el mismo y
que lo anterior no constituye un principio rector, sino un criterio de jerarquizacién, una
propuesta a la solucion de problemas juridicos en ausencia de otras normas que permitan
resolver un conflicto, como claramente ocurre en el presente caso y que es de toda légica
por lo demas, que si el registro de nombres de dominio estuviese regido por el citado
principio, no tendria sentido recurrir a los arbitrajes como solucion a los conflictos, en los
gue el juez debe ponderar los efectos que un nombre de dominio pudiese generar en
perjuicio de los legitimos derechos que posee el reclamante, y lo mismo respecto del
interés de los consumidores.

Sostiene también, que el uso del dominio en disputa, produce un desprestigio a su marca
demandante, lo que resulta inaceptable y que es asi que un particular carente de
derechos legitimos sobre la expresién Inmimet, produciria confusién en el mercado y
afectaria el prestigio y fama de Mimet, marca consolidada, cuyos logros en cuanto a
innovacién y tecnologia han sido ampliamente reconocidos.

Afirma que por esto, estima que en el presente caso existe una clara infraccién a lo
dispuesto en el Articulo 14 del Anexo 1 del “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
consagra la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio en nuestro ordenamiento juridico, debiendo denegarse el distintivo solicitado.
Solicita en definitiva tener por interpuesta demanda de asignacion contra el primer
solicitante del nombre de dominio inmimet.cl, y en definitiva declarar que dicho dominio
lesiona gravemente sus legitimos derechos, debiéndole ser asignado.

TERCERO: Que soblo la parte del segundo solicitante rindi6é prueba y al efecto para probar
sus pretensiones acompafid a los autos en forma legal: 1) Fotocopias simples de
certificados de Inapi, de las marcas Mimet. 2) Hojas impresas del sitio oficial de NIC Chile,
de los nombres de dominio mimet.cl, mime.cl, mimed.cl, mimetal.cl, mimetalurgia.cl,
mimetsa.cl y mimetusa.cl. 3.) Paginas impresas del sitio web www.mimet.cl que detallan
sus actividades, historia, difusion y de venta de productos y servicios de marca Mimet.
CUARTO: Que segln consta en autos, es primer solicitante en este juicio don José

Francisco Letelier Radich, y tiene como tal, prioridad sobre el nhombre de dominio en
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conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor
derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que el punto de prueba fijado en autos, se refiere Unicamente al mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, resolucién que no fue objetada por las partes en
su oportunidad procesal.

SEXTO: Que se desprende de la prueba rendida por el segundo solicitante, consistente
en el registro de la marca “Mimet” y en los nombres de dominio derivados de dicha marca,
de su propiedad, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que
esas son los que le interesan e identifican sus servicios y productos y no otras
denominaciones, ya que de lo contrario habria registrado en su oportunidad, como marca
0 nombre de dominio, a su nombre, “inmimet”.

Ademas, tampoco probd que usa en sus productos, actividades y prestaciones de
servicios, el nombre “inmimet”.

SEPTIMO: Que el sblo hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca
comercial “mimet”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la
prioridad del primer solicitante, ni le da el derecho sobre todos los hombres de dominio
gue contengan dicha palabra o que se le parezcan, ni impedir que terceros lo soliciten.
OCTAVO: Que la semejanza que alega de su marca “mimet” y nombres de dominio, con
el dominio pedido, en nada alteran lo expresado anteriormente por este sentenciador, ya
que atendida la naturaleza y -caracteristicas de los nombres de dominio y la
reglamentacion que rige este tipo de juicios, permite concluir, que no son aplicables en la
especie las normas sobre propiedad industrial, ni las establecidas sobre competencia
desleal.

NOVENO: Que ademas, el uso y contenido que le de el titular a su respectivo nombre de
dominio, no es un hecho que quede impune en nuestra legislacion, ya que la misma se
encarga de regularlo desde distintos ambitos e impedir el abuso del mismo, otorgando a
los que se sientan lesionados, acciones como lo es la accién de revocacion de un nombre
de dominio que establece la Reglamentacion de Nic Chile.

DECIMO: Que el resto de la prueba rendida por el segundo solicitante, no hacen variar lo

razonado y expresado precedentemente por este sentenciador.
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DECIMOPRIMERO: Que por lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccion que no
existe por parte del segundo solicitante, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa “inmimet.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida, no afectan la validez y
prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre
Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y siguientes del Cddigo de
Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Codigo Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “inmimet.cl” al primer solicitante esto es a don
José Francisco Letelier Radich.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “inmimet.cl” del segundo solicitante
la sociedad Mimet S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su
oportunidad, por correo electrénico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computacién
de la Universidad de Chile.

DICTADO POR HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO. AUTORIZAN
COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA ADRIANA FREDES
TOLEDO.-

Rol 73 —2013.



