FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO MIMEC.CL

Santiago, 19 de enero de 2010.

VISTOS:

1. El correo electronico de fecha 04 de marzo de 2009, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio MIMEC.CL se ha designado como arbitro al suscrito
que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 04 de marzo de 2009, en el
que se adjunta copia del oficio N°10466.

3. El oficio OF10466 fecha 04 de marzo de 2009, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Empresa de Climatizacién Control y Automatizacion (Marcelo Ivan
Contreras Barrera), como primer solicitante y como segundo solicitante MIMET S A MONTANARI
INDUSTRIAL METALURGICA, que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucién de fojas 6 de fecha 16 de marzo de 2009, donde el suscrito acepta la designacién
de arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envio con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Correo electronico que rola a fojas 8 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 16 de marzo de 2009 de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

7. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 9 y 10 de
autos en los cuales consta que la notificacion del nlimero 5 anterior fue despachada a las partes con
fecha 17 de marzo de 2009, por correo certificado

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 01 de abril de 2009, en la que
constan las firmas de don Luis Enrique Blanco Lorenzo, en representacion de Mimet Metaldrgica Ltda.,
como primer solicitante; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo
electrénico, tal como consta a fojas 12 del expediente.



9. Escrito que rola a fojas 13 y 14 presentados con fecha 01 de abril de 2009, por dofia Silvia
Septilveda San Martin , en representacién de MIMET S.A., en el que acompafia documento en el que
delega poder en Don Luis Blanco Lorenzo para actuar en forma conjunta o separadamente en autos.

10.  Escrito que rola a fojas 15 y siguientes, presentados por dofia Silvia Sepllveda San Martin, en
representacion de MIMET S.A., en el que acompafia documento con citacion, acredita consignacion de
honorarios arbitrales y asume patrocinio y poder para actuar en esta causa.

11..  Escrito que rola a fojas 21 y siguientes, presentado por dofla Maricla de Lourdes Ruiz Salazar, en
representacién de Don Marcelo Ivan Contreras Barrera, en el que argumenta y acompaiia diversos
elementos de prueba para acreditar su mejor derecho al nombre de dominio en conflicto.

12, Escrito que rola a fojas 60 y siguientes, presentado por dofia Silvia Sepilveda San Martin, en
representacion de MIMET Ltda., en el que argumenta y acomparia diversos elementos de prueba para
acreditar su mejor derecho al nombre de dominio en conflicto.

I3.  Correo electronico que rola a fojas 91 de fecha 17 de abril de 2009, con el que se dio traslado a
la documentacion presentada por ambas partes.

14.  Escrito que rola a fojas 92 y siguientes, presentado con fecha 22 de abril de 2009 por dofia
Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, en representacion de Don Marcelo Ivan Contreras Barrera, en el que
presenta observaciones a las pruebas ofrecidas por el segundo solicitante.

15.  Escrito que rola a fojas 110 y siguientes presentados por dofia Silvia Septlveda San Martin, en
representacion de MIMET Ltda., en respuesta a los antecedentes aportados por el primer solicitante.

Y TENIENDO PRESENTE:

L. Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio c¢l, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", segiin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° | de la Reglamentacion NIC CHILE v los articulos 636
y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del dia 01 de abril de 2009, fijada en la resolucién que rola a fojas 6 para la
realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje, asistio don
Luis Enrique Blanco Lorenzo, en representacion de Mimet Metalirgica Ltda., como segundo solicitante.




III.  Que en escrito presentado por Mariela Ruiz, en representacion de Don Marcelo Ivan Contreras
Barrera con fecha 8 de abril de 2009, informa que no asistié a la audiencia de conciliacién porque tomd
conocimiento de la citacién a esta audiencia con posterioridad a su realizacion, debido a que su
representado no se dio cuenta que le habian mandado un correo electrénico para la citacion
correspondiente, va que el correo que en un principio dio en Nic Chile, no lo veia constantemente,
situacion que le manifesto a su secretaria oportunamente. Que argumenta que su representado constituyd
la- empresa MIMEC ILtda. dedicada al soporte técnico para las 4reas de climatizacion, control,
calefaccion y ventilacion, el 13 de noviembre de 2008. Que su representado actiia como socio de dicha
empresa y que se desenvuelve como la cara visible de ella. Que el crecimiento de dicha asociacion levé
a su representado, a solicitar la inscripcién del nombre de dominio MIMEC.CL con fecha 07 de
noviembre de 2008, la cual fue hecha de buena fe. Que, por ende, su representado poseia con
anterioridad a la solicitud de inscripcién de dominio una empresa conocida por el nombre de dominio
que pretende inscribir, y que por este motivo existe una clara identidad y relacién entre el solicitante y el
nombre de dominio solicitado. Que esta es una razén fundamental para apoyar la tesis de que su cliente
tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Que en su escrito dofia Mariela Ruiz
Salazar agrega que al momento de solicitar la inscripcion de dominio MIMEC.CL, su cliente se
constituyo como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una pagina web lo que concreto a
la brevedad, evidenciando su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. Que la asignacién del
dominio MIMEC.CL al segundo solicitante impediria el acceso de los clientes de su representado a
través de Internet, ya que lo buscaran por su nombre o razén social, llegando a una pagina web que no es
del giro de su cliente. Que funda estas alegaciones en el principio “first come, first served”, esto es la
prioridad del primer solicitante, el cual cede solo en casos excepcionales en que el primer solicitante
haya hecho una inscripeion o solicitud abusiva o de mala fe, lo que no se da en la especie, por lo que se
puede dar total aplicacion a este principio.

IV.  Que los representantes de MIMEC sefialan que los servicios ofrecidos por la empresa de su
cliente, no se entienden conflictuados o no tienden a confundir a los consumidores con la actividad
desempefiada por el segundo solicitante, ya que ellos realizan una actividad orientada al area de la
refrigeracion, que en ningun caso tiene relacion o se presta para confusidn por los servicios ofrecidos
por su representado. Que aunque su representado no posea registros marcarios sobre la titularidad de su
empresa, esa no es razon suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio
en disputa. Que como lo sefiala la sentencia arbitral multiopticas.cl “las expresiones “no afecten
derechos de terceros” debe entenderse de forma amplia y no solo referida a derechos marcarios, es
decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio™..

V. Que con fecha 17 de abril de 2009, doifia Silvia Sepulveda San Martin, en representacién de
MIMET Ltda., presenté escrito de demanda en este caso, en el cual sefiala que su representada es una
famosa y antigua empresa nacional, constituida en ¢l afio 1936, conocida ampliamente en la industria
nacional. Que es titular del nombre de dominio MIMET.CL. y MIME.CL, ambos activados al mismo
Sitio Web de su representada, como se prueba en documentos que rolan a fojas 71 y 72. Que
adicionalmente es dueia de una serie de marcas comerciales que corresponderfan al registro del
distintivo demandado y que la marca MIMET es la marca nacional més importante en refrigeracion.

VI.  Que la Sra. Silvia Sepulveda San Martin expresa en su escrito, que la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio MIMEC.CL es abusiva ya que en el sitio web directoriodelafruta.cl, se enuncia a




MIMET Ltda. v en la informacion de contacto se sefiala como correo electrénico de contacto
mimec@mimec.cl, perteneciente al primer solicitante, lo que constituye prueba irrefutable del caricter
abusivo de esta inscripcién. Que atendido el prestigio y presencia de MIMET en el mercado, y al hecho
que se haya solicitado un signo cuasi-idéntico por parte de un prestador de servicios esencialmente
relacionados con el mercado relevante de su representada, se ha constituido un acto contrario a la ética
mercantil. Que ademas se afectan derechos validamente adquiridos por terceros, como se desprende de
los argumentos que rolan a fojas 62 y 63.

VII.  Que en su escrito dofia Silvia Sepulveda San Martin indica ademds, que MIMEC no es parte de
la razon social del demandado ni se trata de un nombre por el cual el primer solicitante sea conocido.
Que existe una similitud indiscutible entre los nombres de dominio en pugna, pues entre MIMET y
MIMEC se aprecia que el primer solicitante se limitdé a reemplazar la letra “T” del distintivo de su
representada, por la letra “C”, cuyo resultado es una palabra de sonido y apariencia cuasi-idéntico. Que
tal circunstancia es insuficiente para conformar un nuevo nombre verdaderamente caracterizador. Que
en caso de similitud, se aplica el principio “first come, first served”, pero este principio debe ceder ante
aquel solicitante que sin ser el primero, sea capaz de demostrar que posee un mejor derecho sobre el
mismo. Que no es posible la coexistencia de estos nombres de dominio, pues si un usuario de Internet
quisiera utilizar un buscador para ubicar MIMET.CL, seria desviado a MIMEC.CL por el s6lo hecho de
pulsar mal una tecla, lo que implicarfa un provecho ilicito por parte del primer solicitante, al
beneficiarse injustamente de la fama y prestigio de MIMET Ltda.

VIII. Que a fojas 92 y siguientes, Dofia Mariela Ruiz, en representacion de Don Marcelo Ivan
Contreras Barrera, presenta observaciones a las pruebas ofrecidas por el segundo solicitante, argumentos
v medios de prueba que tienen como fin acreditar y verificar el mejor derecho que tiene su representado.
Que en su escrito sefiala, que si bien Mimet S.A. es conocida por su nombre, son identificados por los
consumidores como una empresa de refrigeracion, rubro opuesto al que tiene su representado, por lo
cual es ilégico que el plblico se confunda, al ser diferente comprar un refrigerador que un calefactor.
Que su publico objetivo es diferente, al ser otras las necesidades que los mueven a solicitar sus
productos, por lo que la adquisicion del dominio MIMEC.CL, por su cliente, no dafiarfa la imagen de la
contraparte ni atraeria piblico consumidor a su empresa. Que su representado en ninglin caso ha querido
colgarse de la fama y notoriedad de Mimet S.A., ya que ofrece un servicio totalmente opuesto al de
refrigeracion, al ser el giro de Mimec Ltda. el de calefaccion.

IX.  Que doila Mariela Ruiz argumenta en su escrito, que la palabra Mimec es parte de la razén social
de su representado, al figurar en su constitucion social como: “Mimec Climatizacion Control y
Calefaccion Limitada”. Que ¢l nombre de la empresa viene de las iniciales de los nombres, segundos
nombres y apellidos de los dos socios de Mimec Ltda., quienes son Marcelo Ivan Contreras y Matias
Esteban Chamorro, correspondiendo la C de Mimec a los dos apellidos de los socios (Contreras y
Chamorro). Que es por esto que en ningun caso ha existido la intencién de copiar un nombre, sino mas
bien es la creacion de un nombre el cual esta ligado estrechamente a las primeras letras de los propios
nombres v apellidos de sus duefios. Que si bien los nombres de las empresas en disputa son similares, a
través del sitio de Nic Chile se puede apreciar que existen una infinidad de nombres cuasi-idénticos.




X. Que en su escrito la Sra. Maricla Ruiz sefiala que en ningtin caso a Mimec Ltda. le serviria de
algo aparecer como proveedor del directorio de la fruta, poniendo como contacto de la empresa de la
segunda solicitante la direccion de correo electronico mimec@mimec.cl, ya que es una pagina que nada
tiene que ver con ¢l rubro de su cliente. Que en dicha pagina, ademas del email de contacto, aparece un
namero telefénico que corresponde a Mimet S.A., lo que demuestra que pudo haber sido un error de
tipeo por parte del segundo solicitante al querer poner su email de contacto el cual es mimet@mimet.cl,
como se prueba en screenshot que rola a fojas 98. Que los consumidores de las dos empresas son
distintos y que buscan servicios y productos que nada tienen que ver con la otra empresa, por ello que en
el caso que estos apretaran mal una tecla, se darfan cuenta inmediatamente que su rubro es distinto y
volverfan a escribir bien la palabra. Que de lo anterior se comprueba que su representado de ninguna
forma se estaria aprovechando ilicitamente de los consumidores que compran los productos de Mimet
S.A. Que en la pagina de INAPI, aparece que Mimet S.A. solicité con fecha 25 de marzo, la marca
Mimec, en las clases 37 y 11, las cuales alin no aparecen concedidas al tiempo de este escrito, lo que
comprueba que a Mimet el nombre Mimec solo le ha interesado proteger luego de enterarse de la
disputa.

XI.  Que doiia Silvia Sepulveda San Martin, en representacion de MIMET Ltda., realiza en su escrito
los descargos correspondientes a la presentacion de la contraria, por la asignacion de dominio, sefialando
que el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL en su articulo 22
indica 3 supuestos que sefialan cudndo una solicitud resulta abusiva. Que dichos supuestos se aplicarian
al caso en especic seghin argumentos que rolan a fojas 110 y 111. Que la contraparte sostiene que la
inscripcion del nombre de dominio ha sido realizada de buena fe, ya que fue solicitada con posterioridad
a la constitucién de la Sociedad de Responsabilidad 1tda., ocurrida el 13 de noviembre de 2008 y que’
por el crecimiento de dicha sociedad, deciden solicitar la inscripcidn del dominio el 7 de noviembre de
2008. Que dichas aseveraciones son abicrtamente contradictorias, pues la solicitud de dominio es
anterior a la fecha de constitucion de la sociedad, por 1o que no pudieron haber solicitado el dominio con
motivo del crecimiento de dicha sociedad.

XIL Que la Sra. Silvia Septilveda San Martin menciona que el giro de la empresa Mimec Ltda. es
exactamente el mismo que el de la empresa Mimet Ltda. pues incluye la instalacién de sistemas de
refrigeracion y que estan frente a una empresa con un nombre practicamente igual a MIMET, quedando
de manifiesto la imposibilidad de coexistir pacificamente ambos dominios.

XII. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes del primer solicitante han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio
MIMEC.CL, porque al utilizar el buscador Google se comprueba que existe un sitio web ligado a ellos
que utiliza el nombre de dominio al que se refiere el presente conflicto. Ademas se ha acreditado, tal
como consta a fojas 32 de autos, que con fecha 30 de octubre de 2008 el primer solicitante ha
constituido una sociedad de responsabilidad limitada que utiliza el nombre de dominio MIMEC para dar
a conocer sus actividades y esta empresa, tal como consta a fojas 43 y siguientes, ha iniciado sus
actividades y tiene facturacién vy actividades econdmicas con dicho nombre de dominio.

XIV. Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del primer y
segundo solicitante en cada uno de sus escritos y la ponderacion de toda la prueba instrumental
acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la recta razdn, el criterio racional puesto en



juicio, el sentido comin y la recta intencién, han permitido a este arbitro aicanzar la conviccion
necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio MIMEC.CL

RESUELVO:

L. Aceptar la solicitud de nombre de dominio MIMEC.CL, pedida por don Marcelo Ivan Contreras
Barrera.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio MIMEC.CL, pedida por MIMET S.A.

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electronico y por carta certificada
copia de esta resolucion con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

A
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~'Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna

de las Condes.
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Valentina Mora Cornejo Herrair Soriano Arancibia
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