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

Sentencia.

lamika.cl

En Santiago a 21 de Septiembre de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada
para resolver la disputa respecto del dominio lamika.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de
poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de NIC
Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante VICTOR ALEJANDRO GARCIA MACIAS, domiciliado en
3480000, Puerto Montt; y por la otra, Segundo Solicitante S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia (SACI
FALABELLA), domiciliado en Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 20 de Agosto de 2012, se recibio en mi oficina Oficio N° 16585 materia solicita arbitraje
dominio lamika.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de
acuerdo a la Reglamentacion de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos
procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 24 de Agosto de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacién de NIC
Chile este arhitro arbitrador declard aceptar el cargo y notificd a las partes en conflicto por medio de
carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacién y/o fijacion de normas del procedimiento
para el dia 04 de Septiembre 2012, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 04 de Septiembre 2012, siendo las 11:45 horas se llevé a efecto comparendo decretado
en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia(SACI
FALABELLA).; y con la inasistencia del Primer Solicitante VICTOR ALEJANDRO GARCIA MACIAS; y
en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la
posibilidad de una conciliacion que ponga termino al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del



procedimiento de acuerdo a la reglamentacion NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las
partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 11 de Septiembre de 2012 y dentro del plazo de 5 dias se presentaron argumentos de
mejor derecho de parte del Segundo Solicitante S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia(SACI
FALABELLA).

5. Que con fecha 12 de Septiembre de 2012. Al escrito se resuelve: A presentacion del Segundo
Solicitante se resuelve: A lo principal: se tiene por presentada demanda arbitral, PRIMER OTROSI: por
acompafiados documentos con citacién, SEGUNDO OTROSI: Téngase presente. Se deja constancia
que no se recibieron argumentos del Primer Solicitante VICTOR ALEJANDRO GARCIA MACIAS. De
acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion
de solo una de las partes, el arhitro podra derechamente citar a oir sentencia”.

6. Que enresumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

l. S.A.C.I. FALABELLA. cuyo origen se remonta al afio 1889, siendo hoy en dia una destacada y

ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional.

Il.  Pues bien, dado el caracter que poseen los productos y servicios entregados por mi mandante,
éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un
adecuado resguardo, protegié como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley
de Propiedad Industrial, el concepto MICA conforme se desprende de los registros de marca
comerciales, que en informe se acompafian en el primero otrosi. A mayor abundamiento mi
representada se ha preocupado de inscribir en el NIC su nombre de domino mica.cl’.

lll.  Todo lo anterior demuestra que mi representada S.A.C.I. FALABELLA, es la creadora, usuaria y
quien ha posicionado en Chile el signo MICA. Ello es un hecho “publico y notorio” el cual es
reconocido por todo el mercado nacional de acuerdo a las pruebas que se adjuntan en otrosi de
esta presentacion.

IV. El nombre de dominio solicitado LAMIKA.CL, es fonéticamente idéntico a la marca registrada de
mi representada el cual incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada de
mi cliente, “MICA”, siendo facil de advertir que por el solo hecho de escribir el nombre de dominio
con “K”y no con la letra “C" no lo hace ser un signo distintivo y bajo ninglin punto de vista produce
la diferenciacion en el mercado




VI.

VII.

VIII.

En cuanto al objeto de este juicio arbitral, esto es determinar quien tiene un mejor derecho sobre el
nombre de dominio de marras. Debemos indicar que mi representada tiene sus marcas registradas
con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio LAMIKA.CL por consiguiente, mi
representada ostentaria un mejor derecho, el cual es previo al conflicto.

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la
contraria del dominio en cuestion generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado
respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el
primer solicitante con el concepto LAMIKA.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de
manera automatica con mi mandante S.A.C.I. FALABELLA

De todo lo dicho precedentemente, estimamos que resultaria improcedente asignar el nombre
de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la
fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA. M&s aun cuando la pagina LAMIKA.CL no se encuentra
activa

Se tienen por acompafados los siguientes documentos:

1.-Documentos que dan cuenta de mi personeria y de mi calidad de abogado habilitado para el

ejercicio de la profesion.

2.- Listado de las marcas que incluyen el concepto MICA de mi cliente.

AMICA, denominativa, Est. Comercial, clases 23, 24y 27.
AMICA, denominativa, productos, clases 23, 24 y 27.
AMICA, denominativa, productos, clases 35y 39.

MICA, denominativa, productos, clase 27.

MICA, denominativa, productos, clase 28.

MICA, denominativa, productos, clase 22.

MICA, denominativa, productos, clase 21.

MICA, denominativa, productos, clase 20.

MICA, denominativa, productos, clase 18.

MICA, denominativa, productos, clase 14.

MICA, denominativa, productos, clase 11.



MICA, denominativa, productos, clase 8.
MICA, denominativa, productos, clase 24.
MICA, denominativa, Est. Comercial, clase 21.
MICA, mixta, productos, clase 8.

MICA, mixta, productos, clase 20.

MICA, mixta, productos, clase 21.

MICA, mixta, productos, clase 24.

MICA, mixta, productos, clase 27.

MICA, mixta, Est. Comercial, clase 21.

MICA, mixta, productos, clase 8.

MICA, mixta, productos, clase 20.

MICA, mixta, productos, clase 21.

MICA, mixta, productos, clase 24.

MICA, mixta, productos, clase 27.

MICA, mixta, Est. Comercial, clase 21.

MICA, mixta, productos, clase 8.

MICA, mixta, productos, clase 20.

MICA, mixta, productos, clase 21.

MICA, mixta, productos, clase 24.

MICA, mixta, productos, clase 27.

MICA, mixta, Est. Comercial, clase 21.

MICA BBQ, denominativa, productos, clase 8.
MICA BBQ, denominativa, productos, clase 11.
MICA BBQ, denominativa, productos, clase 21.
MICA BBQ, denominativa, productos, clase 24.
MICA KIDS, denominativa, productos, clase 11.

MICA KIDS, denominativa, productos, clase 18.



MICA KIDS, denominativa, productos, clase 20.
MICA KIDS, denominativa, productos, clase 21.
MICA KIDS, denominativa, productos, clase 24.
MICA KIDS, denominativa, productos, clase 27.
MICA KIDS, denominativa, productos, clase 28.
MICA KIDS, mixta, productos, clase 8.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 11.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 18.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 20.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 21.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 24.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 27.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 8.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 11.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 18.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 20.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 21.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 24.

MICA KIDS, mixta, productos, clase 27.

MICA TEENS, denominativa, productos, clase 11.
MICA TEENS, denominativa, productos, clase 18.
MICA TEENS, denominativa, productos, clase 21.
MICA TEENS, denominativa, productos, clase 24.
MICA TEENS, denominativa, productos, clase 27.
MICA TEENS, denominativa, productos, clase 28.
MICA TEENS, mixta, productos, clase 8.

MICA TEENS, mixta, productos, clase 11.



e MICA TEENS, mixta, productos, clase 18.
e MICA TEENS, mixta, productos, clase 20.
e MICA TEENS, mixta, productos, clase 21.
e MICA TEENS, mixta, productos, clase 24.
e MICA TEENS, mixta, productos, clase 27.
e MICA.BBQ, mixta, productos, clase 8

e MICA.BBQ, mixta, productos, clase 11

e MICA.BBQ, mixta, productos, clase 21.

e MICA.BBQ, mixta, productos, clase 24.

3.- Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio MICA.CL, a nombre de mi representada.
4.- Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio MIKA.CL, a nombre de mi representada.

5.- Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio AMIKA.CL, a nombre de mi representada.

7. Que por parte del Primer Solicitante no se recibid ningun tipo de argumentos para su mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera 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.

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

3. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca MICA,
registrada en Chile de acuerdo a la prueba rendida en autos, asi como también del dominio mica.cl.

4. Que por otra parte, del Primer Solicitante no realizé presentacién alguna en autos ni tampoco acredit6
derecho alguno respecto del dominio en disputa.



5. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros
marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio lamika.cl al Segundo Solicitante S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cia (SACI
FALABELLA)

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

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:

14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.251.225-9



