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

Sentencia.
meiggschile.cl

En Santiago a 11 de Noviembre de 2013, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada
para resolver la disputa respecto del dominio meiggschile.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 FREDDY ARIEL GAJARDO PEREZ, domiciliado en Los
Condes 723, Maipl, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
MEIGGS CINCUENTA'Y OCHO S A, domiciliado en Miraflores N° 130, piso 25, Santiago.

VISTOS:

1. Con fecha 30 de Septiembre de 2013, se recibio en mi oficina Oficio N° 18600, materia solicita
arbitraje dominio meiggschile.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 01 de Octubre de 2013 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo y notificé a las partes en conflicto por medio
de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del
procedimiento para el dia 15 de Octubre de 2013, a las 12:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 15 de Octubre de 2013, siendo las 12:15 horas se llevo a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
MEIGGS CINCUENTA Y OCHO S A, quienes confiere poder a Rodrigo Albagli Ventura, Abogado,
quien delega poder en el abogado habilitado don Rodrigo Marin, para estos efectos ambos
domiciliados en Miraflores N° 130, piso 25, Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante
FREDDY ARIEL GAJARDO PEREZ, y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro
arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliacion que ponga término 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 29 de Octubre de 2013 y dentro del plazo de 10 dias habiles, se presenté Demanda de
de asignacion de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA'Y OCHO S a la que con fecha 04 de Noviembre de 2013, se
resuelve: A lo Principal: por presentada demanda por reclamacion de mejor derecho de nombre de
dominio; Otrosi; por acompafiados documentos con citacion. Se deja constancia de que el Primer
Solicitante no realizd presentacion alguna. Que segun punto N° 4 Fijado en las normas del
Procedimiento, “Vencido el plazo indicado, la causa quedara en estado de oir sentencia, y se
resolvera la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado, por lo cual se
citd a las partes a oir sentencia.

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

l.- 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.



II.- Luego de ello, ya 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”.

lll.- Mi representada actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de
dominio en disputa, toda vez que cuenta con registros para la denominacién DIMEIGGS®, vigentes desde
hace mas de 15 afios, tanto en Chile como en el extranjero, y que coinciden con el housemark o marca
ancla con que sus productos y servicios se distinguen en el mercado, tal y como se detalla a continuacion:

a)

Regqistros marcarios en Chile:

MARCA

N° REG.

FECHA
REG.

COBERTURA

DIMEIGGS

1.000.248

19/03/2013

Establecimiento Comercial para la Compra y Venta de
productos de las clases 16 y 28, en las regiones VIl y
Metropolitana.

DIMEIGGS

1.000.250

19/03/2013

“Servicios de compra, venta y comercializacion al por
mayor y menor de todas clase de productos de las clases
1 a 34, servicios de comercio electrénico y de compra y
venta al publico de todo tipo de productos por internet,
correo 0 por medio de una comunicacion interactiva de
datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de
estos, por medios computacionales, world wide web y
otras redes de bases de datos; promocion de productos
mediante la colocacion de avisos publicitarios y la
exposicion promocional de sitios electrénicos accesibles
por medio de redes computacionales; servicios de pedido
por correo que comprende toda clase de productos,
servicios de importacion, exportacion y representacion de
toda clase de productos de la clase 1 a la 34", clase 35.

DIMEIGGS
58

986.855

18/01/2013

“Servicios de compra, venta y comercializacion al por
mayor y menor de todas clase de productos de las clases
1 a 34, servicios de comercio electrénico y de compra y
venta al publico de todo tipo de productos por internet,
correo 0 por medio de una comunicacion interactiva de
datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de
estos, por medios computacionales, world wide web y
otras redes de bases de datos; promocion de productos
mediante la colocacion de avisos publicitarios y la
exposicion promocional de sitios electrénicos accesibles
por medio de redes computacionales; servicios de pedido
por correo que comprende toda clase de productos,
servicios de importacion, exportacion y representacion de
toda clase de productos de la clase 1 a la 34", clase 35.

DIMEIGGS
58

986.981 (Renovo
al registro
N° 636.790, que
asuvez, esla
renovacion del
reg. N° 389.252)

19/07/2012
(inicialmente
registrado
con fecha
23/07/1992)

“Papel, cartén y articulos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta;
material de encuadernacion; fotografias; articulos de
papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para
uso domestico; material para artistas; pinceles; maquinas
de escribir y articulos de oficina (excepto muebles);
material de instruccion o material didactico (excepto
aparatos); materias plasticas para embalar (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de imprenta”, clase 16.

“Juegos y juguetes; articulos de gimnasia y deporte no
comprendidos en otras clases; adornos para arboles de
navidad”, clase 28.

DIMEIGGS
58

986.979 (Renovo
al registro
N° 636.789, que
asuvez, esla
renovacion del
reg. N° 389.253)

19/07/2012
(inicialmente
registrado
con fecha
23/07/1992)

Establecimiento comercial destinado a la compra y venta
de papel, carton y articulos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de imprenta;
material de encuadernacion; fotografias; articulos de
papeleria; adhesivos (pegamentos) de papeleria o para
uso domestico; material para artistas; pinceles; maquinas
de escribir y articulos de oficina (excepto muebles);
material de instruccion o material didactico (excepto
aparatos); materias plasticas para embalar (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de imprenta, en clase 16 y juegos y juguetes;




articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en
otras clases; adornos para arboles de navidad, en clase
28, dentro de la Region Metropolitana.

b) _Nombres de dominio .CL:

VIGENTE
NOMBRE DE DOMINIO FECHA REG. HASTA TITULAR
DIMEIGGS.CL 26/11/1998 20/01/2015 DIMEIGGS S.A.
DIMEIGGS58.CL 28/07/2010 27/07/2016 DIMEIGGS S.A.

IV.- En este punto, no puede desatenderse el hecho de que la marca DIMEIGGS®, fue registrada por
primera vez hace mas de 20 afios en nuestro pais, de lo cual puede desprenderse razonable y fundadamente
que mi mandante aparece como el legitimo creador y primer adoptante de la expresion en comento, motivo
por el cual es claro que la eventual asignacion del nombre de dominio MEIGGSCHILE.CL a un tercero distinto
de mi representada, constituiria una transgresion de sus derechos de propiedad industrial derivados de su
familia de marcas DIMEIGGS®, en la medida en que el SLD pedido, MEIGGSCHILE.CL, es similar a éstas de
modo determinante.

V.- Asimismo, resulta esencial tener a la vista la circunstancia de que la marca DIMEIGGS® es un
signo reconocido y de vasta trayectoria en el mercado pertinente, siendo una de las marcas més prestigiosas
y mejor posicionadas en el rubro 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 0 engafo 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 a la denominacion antes sefialada,
aun méas teniendo a la vista la circunstancia que el solicitante de autos, desarrolla un giro ampliamente
relacionado con aquel que identifica a mi mandante en la actualidad, tal y como se dejard de manifiesto en
autos.

VI.- Si a la circunstancia descrita anteriormente, agregamos el hecho que 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®, denotamos la intencién clara de desviar clientela propia de mi
mandante a través de Internet, tal y como da cuenta el sito WWW.MAYOREOQ.CL, de su propiedad: POR
TANTO RUEGO AL S.J.A. tener por interpuesta la presente demanda en juicio arbitral en contra de FREDDY
ARIEL GAJARDO PEREZ, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver el conflicto asignando el nombre de
dominio MEIGGSCHILE.CL a DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA MEIGGS CINCUENTA'Y OCHO S.A., con
expresa condena en costas a la contraria.

6. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompafados los siguientes documentos:

1.- 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 16y 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 region Metropolitana.

2.- Copia simple de informes extraidos desde la base de datos de NIC Chile, que dan cuenta del tiempo de
vigencia y titularidad de mi representada sobre los siguientes nombres de dominio:

- DIMEIGGS.CL,;
- DIMEIGGSS58.CL.



3.- 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 marca de mi mandante ya caducados, pero
renovados actualmente a través de los registros de marca N° 986.981 y N° 986.979, denotando la
antigliedad de mas de 20 afios que ostentan:

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.

4.- 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,
de similar giro al desarrollado por mi representada.

5.- Pantallazos de diversas paginas web en donde aparece la marca DIMEIGGS® de mi representada,
dando cuenta de su utilizacion actual en la red.

6.- Pantallazo del nombre de dominio MEIGGSCHILE.CL, que evidencia que el sitio web se encuentra
actualmente inactivo.

7.- Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio PATHFINDER-
CHILE.CL

8.- Copia de sentencia dictada, en relacion al conflicto sobre asignacion del dominio PROMAIN.CL.

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

VISTOS:

1.

Que la Reglamentacién 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 Primery
un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuél de
las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado meiggschile.cl, y si eventualmente una de
las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro
solicitante.

Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca
“DIMEIGGS", toda vez que cuenta con varios registros marcarios que contienen dicha expresion, asi
como también con los dominios DIMEIGSS.CL Y DIMEIGGS58.CL, y se ha indicado que se trata de una
marca con existencia por larga data, mas de 20 afios, y con presencia en el mercado.

Que considerando la existencia del registro marcario indicado a nombre del Segundo Solicitante, resulta
claro que la expresion “DIMEIGGS” es desde un punto de vista grafico y fonético similar al dominio
solicitado, toda vez que no tiene elemento que lo haga diferente, salvo la expresion “CHILE”, lo cual
producira confusiones y engafios en los usuarios de la Internet acerca del origen de los productos y de
con quién estarian contratando a través del sitio web bajo dicho dominio, mas aun cuando el Segundo
Solicitante ha manifestado que su giro es similar al del Primer Solicitante.

Que por otra parte, el Primer Solicitante no realizd presentacion alguna en autos ni tampoco acreditd
derecho alguno respecto del dominio en disputa.

Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros
marcarios y nombres de dominios, y uso de la marca, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en
mérito de lo cual



SE RESUELVE:

Se asigna el dominio meiggschile.cl al Seqgundo Solicitante, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
MEIGGS CINCUENTAY OCHO S A

Con respecto a la solicitud de condena en costas no ha lugar

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.
Enviese ademés 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 Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE

Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 14.163.702-9 RUT: 16.278.653-9



