Ref. Sentencia definitiva arbitraje misakisushi.cl

PARTES: PHILLIP MICHELL AMIOT (PHILLIP MICHELL AMIOT)

CARLOS EDUARDO DUMAY MICHELL

Santiago, treinta de marzo de dos mil once,
Vistos y teniendo presente

1° Oficio OF 12961, de 07 de septiembre de 2010, de Nic Chile, por el que se designa a la
suscrita como arbitro en el conflicto por revocaciéon de nombres de dominio misakisushi.cl,
suscitado entre PHILLIP MICHELL AMIOT, RUT: 09.835.525-1, domiciliado en La Brabanzén
2780, Depto. 204, Providencia y CARLOS EDUARDO DUMAY MICHELL, RUT: 09.978.896-8,
domiciliado en Las Hualtatas Interior 5391 Dpto. 22, Vitacura, Santiago.

22 Aceptacién del cargo, Juramento de rigor y citaciéon a las partes a una audiencia de
conciliacion y/o fijacion de procedimiento arbitral, de fojas 4 y su notificacién a las partes de
fojas 7.

3° Acta de audiencia realizada con la comparecencia de ambas partes. No llegdndose a
acuerdo, se fij6 la pauta de procedimiento arbitral, como consta a fojas 8.

4° Que a fojas 9 la revocante presenté su demanda arbitral, solicitando que se revoque el
registro de dominio y se le transfiera a esa parte, con condena en costas. Sostiene que su
representado, desde Junio.2006, tiene inscrito a su nombre en NIC Chile el dominio misaki.cl,
segun consta en los propios registros de la institucion. Pese a ello, con fecha 11.Junio.2010, el
demandado, primo de su cliente, inscribi6 a su propio nombre el dominio misakisushi.cl, que
coincide exactamente con aquel que éste habia registrado, sélo que con afiadido de un sufijo.
Agrega que en materia de nombres de dominio existen ciertos criterios para resolver los
conflictos que se suscitan, dentro de ellos encontramos los siguientes:

A) FIRST COME FIRST SERVED, de acuerdo al cual el primer solicitante se encuentra en mejor
posiciéon en relaciéon al segundo, para la asignaciéon del dominio, en la medida que se
encuentren ambos en igualdad de condiciones en cuanto a los derechos que aleguen, lo que
estima no acontece en autos.

B) EXISTENCIA DE ANTECEDENTES PREVIOS E HISTORIA DE LA PALABRA MISAKI. Sostiene
que en Marzo de 2006, en conjunto con dofia Isabel del Carmen Mufioz Catalan, su
representado form¢ la sociedad COMERCIALIZADORA VICENZA LTDA., que, como uno de sus
nombres de fantasia, emplea la palabra “MISAKI”, segin consta en la clausula Segunda de su
escritura de Constituciéon de fecha 3 de Marzo de2006 otorgada ante el notario Felix Jara
Cadot. Nombre de fantasia bajo el cual - ese mismo afo - las partes decidieron abrir un
restaurante de comida japonesa que, hasta el dia de hoy, funciona en Av. Vitacura 5461,
comuna homoénima, autorizando a la citada compafiia a usar para fines comerciales el dominio
“misaki,cl”, inscrito a su propio nombre.
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C) INSCRIPCION ABUSIVA. Sostiene que a mediados del afio 2006, Carlos Eduardo Dumay
Michell, primo de su representado, mientras aun explotaba su propio restaurante japonés, de
nombre Miso (o Mizu), en la comuna de Vitacura, laboraba con su representado en
Comercializadora Vicenza Ltda. por lo que recibia, no solo ayuda financiera para si y su
restaurante, sino también profesional, por parte de su representado, encargado por éste del
marketing de la nueva empresa, desarrollé la marca comercial MISAKI para su utilizaciéon en
el giro de ésta (Comercializadora Vicenza Ltda.), palabra pre-existente que como se dijo ya
constaba en su escritura de constitucién y que es la que ésta ocupa y ha ocupado en la
explotacién comercial de un restaurant en Av. Vitacura 5461, comuna homoénima.

Sin embargo, pese a que esta creacidon era parte de lo que la sociedad le habia confiado,
compensandolo generosamente por el esfuerzo, al momento de inscribirla en el registro
correspondiente de INAPI - Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en vez de hacerlo a
nombre de la empresa de su primo, Comercializadora Vicenza Ltda., lo hizo a nombre propio,
con ocultamiento que perdur6 hasta 2009, cuando fue descubierto, al tratar de registrar la
marca misakidelly, hechos que hoy esta siendo investigado por la justicia penal. Contintia
sefialando que estas fechas coincide con el intento de Carlos Eduardo Dumay Michell de
inscribrir a su nombre el dominio NIC misakisushi.cl, cuyos derechos de NIC fueron pagados
con cheque girado contra la cuenta corriente de la sociedad, todavia en el entendido que lo
hacia a nombre de la Comercializadora a fin de darle al objeto social la expansién que ésta
requeria. Pero nunca se pensé que el demandado inscribiria el dominio NIC a su nombre.
Agrega que el registro tiene el caracter de abusivo, en los términos contemplados en el
articulo 22 del Reglamento de Nic Chile en perjuicio de los derechos que le asisten esa parte.
Agrega que su mandante es duefia de una serie de dominios en Internet que se relacionan con
el disputado, entre los que menciona: misakiclub.cl, misakirestoran.cl, misakirestorant.cl,
mizaki.cl, mizakisushi.cl, que representan a la empresa lider en el rubro y le legitima en esta
peticién.

Agrega que Carlos Eduardo Dumay Michell, durante este afio ha tratado de inscribir para si,
varios otros dominios relacionados con el disputado: misakirestoran.cl, mizaki.cl,
mizakisushi.cl, que dan cuenta de su animo recurrente.

Sostiene que es evidente el interés que su mandante tiene en la asignacién del nombre de
dominio misakisushi.cl, que comprende el nombre de un establecimiento comercial, servicio
y producto a ella asignada, que ademas se encuentra registrado en parte como marca
comercial.

5° Que a fojas 21 se recibi6 la causa a prueba, fijAndose como puntos de prueba los siguientes:
1) autoria del identificador misakisushi; 2) Efectividad de la creacion del término misakisushi
a partir del financiamiento del revocante; 3) efectividad de haberse desarrollado el término
misakisushi en el marco de una relacién de dependencia y/o subordinaciéon del revocado
respecto del revocante.

6°Que el revocante, en apoyo a sus argumentaciones y pretensiones: a) Copia e pantalla de
Sitios Nic Chile misaki.cl, mizaki.cl, misakisushi.cl, misakirestoran.cl, misakiclub,
misakirestoran.cl, de fojas 26 y 27; b) Fotocopia de aviso de cobranza Nic Chile para
inscripciéon dominio misakisushi.cl a nombre de Carlos Eduardo Dumay Michell y del
correspondiente cheque de pago emitido por comercializadora Vivenza Ltda. (Compaiiia en
que su representado - Philip Michell Amiot —es socio), de fojas 24; c) Copia de escrituras de
constitucion, modificacién y saneamiento de comercializadora Vicenza limitada, de fojas 30 y
su modificacion de fojas 44 y 58; d) Copia de contrato de trabajo de fecha 1 de junio de 2008
de Carlos Eduardo Dumay Michell con comercializadora Vizcenza Ltda. Representada por
Philipe Michell Amiot, de fojas 47; e) Copia de comprobante de carta de aviso de terminacion



de relacion laboral, en que consta que la fecha de término es 31 de marzo de 2010, y que la
causal invocada es “vias de hecho en contra de su empleador”, de fojas 49; f) Copia de
certificado de pago de cotizaciones previsionales de fojas 51 y 52; g) Copia de acta de
comparecencia del revocante ante la Inspeccion del Trabajo Santiago Oriente, en que se deja
chuque por remuneraciones del denunciante, Sr. Carlos Dumay Michell, de fojas 54.

7° Que a fojas 15, el revocado evacua el traslado conferido en autos, solicitando que se rechace
en todas sus partes la demanda de revocacién interpuesta. Sostiene que de acuerdo al articulo
7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la Reglamentaciéon para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, los arbitros llamados a resolver los
conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan
fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren. Luego, agrega que el
articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de Nic Chile sefiala que es de responsabilidad
exclusiva de cada solicitante que su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abusos
de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo,
derechos validamente adquiridos por terceros.

Respecto de las argumentaciones del actor, respecto de la no aplicabilidad del criterio “first
come, first served” al caso de autos, sostiene que este principio tendra aplicacion en todos
aquellos casos en que las partes estén en igualdad de condiciones; esto es, ante la no
concurrencia de alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten
el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante. Caso en que
corresponde al segundo solicitante la prueba de tales circunstancias, sostiene que su
representado es propietario del nombre de dominio misakisushi.cl, el cual ha sido renovado
recientemente, sin que su primer registro fuera objetado por persona natural o juridica
alguna y por consiguiente, se encuentra amparado por el principio “first come, first served”,
aplicable a estas materias, por cuanto concurre la buena fe que existe entre los solicitantes de
nombres de dominio, y los derechos o intereses que acreditan son de similar valor.

En cuanto a los derechos en que ampara este registro, sefiala que su representado, es titular
de la marca “MISAKI” (mixta) Registro N2 779.264 concedida el 5 de Febrero de 2007 por el
término legal de 10 afios contado de la fecha indicada, distintiva de productos de la clase 16,
clase en la cual se encuentran la papeleria impresa en general, facturas, membretes, catalogos,
folletos y carteles pintados o impresos y “MISAKI” (mixta) Registro N2 779.263 concedida el 5
de Febrero de 2007 por el término legal de 10 afios, distintiva de los servicios de bar,
restaurant, fuente de soda, salén de té, café, residencial, procuracién de alimentos y bebidas
preparadas para el consumo y llevar, clase 43, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(Inapi).

Asegura que no es efectivo que el nombre de dominio misakisushi.cl, comprenda el nombre de
un establecimiento comercial, servicio y producto y que se encuentre registrado en parte
como marca comercial. Agrega que si es efectivo, que el 29 de Mayo de 2009 y por Solicitud N2
865.753 la empresa Comercializadora Vicenza Ltda., persona juridica, distinta a la persona
natural que demanda en estos autos, requiri6 el registro de la marca “MISAKIDELI” (en
conjunto con una etiqueta similar a la protegida por su representado) a fin de distinguir
preparaciéon de platos de comida para alimentacion humana, presentados en envases
cerrados, clase 43 y para distinguir comercializacion a través de terceros de platos de comida
preparada, clase 35.

Asimismo, sefiala que al aplicar el “criterio de la solicitud abusiva” debe considerarse que la
buena fe no es s6lo un principio aplicable a la resolucién de conflictos de nombres de dominio,
en los términos del “Reglamento de Asignacion de Nombres de Dominio en CL”, sino que es
uno de los pilares fundamentales de todo nuestro sistema juridico, por lo que no puede dejar
de considerarse para la resolucion de conflictos de esta naturaleza.



Sostiene luego que existe una evidente similitud entre las marcas de propiedad de su
representado y el nombre de dominio en conflicto, y mas ain cuando el giro de sus
actividades se refieren a los productos y servicios amparados por sus marcas, las que se
encuadran en el ambito de proteccion de los registros marcarios ya individualizados.

Agrega luego que conforme al “criterio de la identidad”, el nombre de dominio en disputa se
debe asignar a quien tenga una mas estrecha relacién con el mismo, estimando que este es el
caso de su mandante, el cual ejerce una posicion dominante; en cambio el demandante
pretende capitalizar los esfuerzos realizados por otro, lo que reafirma la aplicaciéon del criterio
de identidad.

A mayor abundamiento, y a pesar que las marcas registradas y los nombres de dominio no son
juridicamente lo mismo, no es menos cierto que comparten caracteristicas comunes y es que
son identificadores en la red, y por lo tanto, hay una muy estrecha vinculacién entre los
nombres de dominio y las marcas comerciales y, por consiguiente, inicamente cabe aplicar el
principio de “first come, first served” y confirmar la asignaciéon del nombre de dominio
misakisushi.cl a su representado y rechazar la demanda interpuesta en todas sus partes.

8° Que de su parte, el revocado rindi6é prueba documental consistente en: a) Copia simple de
Constitucién de Sociedad “COMERCIAL BECAR LIMITADA” de fecha 21 de Abril de 2004
otorgada ante el Notario Publico de Santiago don Félix Jara Cadot, entre dofia Maria Beatriz
Michell Urzta, Pablo Andres Dumay Michell y Carlos Eduardo Dumay Michell, de fojas 68; b)
Copia simple de Orden de Ingreso Municipal de Comercial Becar Ltda., con domicilio en Pio XI
N2 1615, Local 3, Comuna de Vitacura, de fojas 72; ¢) Compraventa de especies muebles de
fecha 11 de Octubre de 2006 suscrita por don Carlos Eduardo Dumay Michell en
representacién de Comercial Becar Limitada, como vendedor, con domicilio en Pio XI N2 1615,
Local 3, Vitacura y don Phillip Michell Amiot en representaciéon de Comercializadora Vicenza
Limitada, como comprador, con domicilio en Llewellyn Jones N2 1609, Dpto. 603, Providencia,
suscrita en el Notario Pdblico don Gonzalo Hurtado Morales, de fojas 73; d) Copia simple de
Certificado extendido por el Notario Publico don Luis Poza Maldonado, Notaria de Vitacura, de
fecha 4 de Agosto de 2006, en el cual se certifica que el Notario individualizado concurrié al
Centro Comercial ubicado en Pio XI con Avenida Vitacura, esquina Sur Oriente y constatd que
las dos fotografias anexas, corresponden a la plataforma ubicada frente al local “Misaki”, de
fojas 74 y fotografias de fojas 75; e) Legajo de 12 paginas, en que se aprecia en su pagina
N2 1, mail De: Phillip Michell Amiot de fecha 7 de Marzo de 2006 informando la Creacién
dominio misaki.cl from 200.83.107.217 a don Carlos Dumay al correo
cdumay@maxdenegri.cl, derechos cancelados por don Carlos Eduardo Dumay Michell, en
Servipag Las Condes con cheque del Banco BCI el 17 de Marzo de 2006, de fojas 76 a 88; f)
Comprobante de pago de los dominios misakiclub.cl y misaki.cl, de fojas 88, 89 y 90 que
sefialan “pagado con cheque”; g) Copia obtenida del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI) de la marca “MISAKI” (mixta) Registro N2 779.263 concedida el 5 de
Febrero de 2007 por el término legal de 10 afios contado de la fecha indicada que distingue
“Bar, restaurante, fuente de soda, salén de té, café, residencial, servicios de procuracién de
alimentos de bebidas preparadas para el consumo y llevar, clase 43”, iniciando su
presentacion el 14 de Julio de 2006, mediante Solicitud N2 736.440, de fojas 92; h) Copia
obtenida del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de la marca “MISAKI” (mixta)
Registro N2 779.264 concedida el 5 de Febrero de 2007 por el término legal de 10 afios
contado de la fecha indicada que distingue “Papeleria impresa en general, facturas,
membretes, tarjetas de visita, carteles pintados o impresos, servilletas, folletos, catalogos,
sobres, cartas, publicaciones periddicas y no periddicas, clase 16”, iniciando su presentacion el
14 de Julio de 2006, mediante Solicitud N2 736.439, de fojas 93; i) Promesa de Compraventa
de Derechos y de Modificacion de la Sociedad “Comercializadora Vicenza Limitada” de fecha 9
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de Octubre de 2007 ante el Notario Suplente dofia Lilia Sierra Mejia del titular don Gonzalo
Hurtado Morales entre doiia Maria Beatriz Michell Urzta, don Carlos Eduardo Dumay Michell
y don Phillip Michell Amiot; j) Copia simple de escritura de Modificacion de Sociedad
“Comercializadora Vicenza Limitada” de fecha 6 de Septiembre de 2007, otorgada ante el
Notario de Santiago don Camilo Valenzuela Riveros, de fojas 96; k) Contrato de
Arrendamiento de 12 de Febrero de 2008 entre Carlos Eduardo Dumay Michell y
Comercializadora Vicenza Ltda., representada por don Phillip Michell Amiot de vehiculo Ford
Ranger XLT Doble Cabina afio 2000, de fojas 100; 1) Contrato de Trabajo suscrito el 12 de Junio
de 2008 entre Comercializadora Vicenza Ltda., representada por don Phillip Michell Amiot “el
empleador” y don Carlos Eduardo Dumay Michell “el trabajador”, de fojas 101; m) Detalle de
Cotizaciones Obligatorias en AFP Capital de don Carlos Eduardo Dumay Michell efectuadas
por Comercializadora Vicenza Ltda. A contar de Septiembre de 2008, de fojas 103 y certificado
de afiliacion a ISAPRE COLMENA, de fojas 106; n) Acta de Audiencia de Juicio “Procedimiento
de Aplicacion General de 15 de Agosto de 2010 entre don Carlos Eduardo Dumay Michell -
Demandante - y Comercializadora Vicenza Ltda. - Demandada que incluye Conciliacion de las
partes, en que se declara que el término de la relacién laboral se produjo por “mutuo acuerdo
entre las partes”, de fojas 107 y 108; n) Estado Administrativo del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INAPI) de Solicitud N2 865.753 de fecha 29 de Mayo de 2009 a nombre
de Comercializadora Vicenza Ltda., representada por don Phillip Michel Amiot, relacionada
con la marca “MIZAKI DELI” (mixta) para distinguir “Comercializacion a través de terceros de
platos de comida preparada, clase 35; Preparacion de platos de comida para alimentacion
humana, presentados en envases cerrados, clase 43", denegada definitivamente el 7 de Junio
de 2010, de fojas 109; o) Carta de Villasante y Cia. De fecha 29 de Septiembre de 2010 a
Comercializadora Vicenza Ltda., a través del Notario don Camilo Valenzuela Riveros por Uso
de marca “MISAKI”, de fojas 111; p) Copia simple de sentencia dictada con fecha 24 de
Noviembre de 2010 por el Juez Arbitro dofa Jacqueline Abarza T. en arbitraje de nombre de
dominio “misakirestoran.cl”, Rol N2 066-2010 - OF NIC: 13104 entre don Carlos Eduardo
Dumay Michell y don Phillip Michel Amiot, mediante la cual se asign6 el dominio
individualizado al primer solicitante don Carlos Eduardo Dumay Michell, de fojas 113y 114.

9° Que a fojas 121 consta declaracion de dofia Maria Beatriz Michell, quien comparece como
testigo a los autos. Sostiene que trabajaba junto a su sobrino Phillip Michell Amiot en una
empresa llamada Comercializadora Vicenza y en esta empresa trabajaba su hijo Carlos Dumay,
quien es el creador de todo. Agrega que su hijo invit6 a trabajar a comercializadora Vicenza a
su sobrino pues él venia trabajando en restaurantes hace tiempo. Asimismo, sostiene que
Comercializadora Vicenza financié misakisushi, empresa de la cual es duefia en un 78%.

Luego, agrega que su hijo no era empleado del sefior Amiot sino de Comercializadora Vicenza.

10° Que a fojas 122 consta acta de absolucién de posiciones de don Carlos Eduardo Dumay
Michell, quien declara que es el autor de la expresion misakisushi, que esta denominacién
proviene de una empresa anterior llamada comercial Becar Itda., la cual hacia uso de la marca
Misaki de la cual es titular y que él se la prest6 a su madre y a su primo Phillip Michell Amiot.
Agrega que el desarrollo de misakisushi fue financiado por la empresa comercializadora
Vicenza de la cual su madre es duefia en un 78%. Finalmente sefiala que fue empleado de
comercializadora Vicenza y no de Phillip Michel y que no recuerda si el desarrollo de este
identificador se produjo en la época en que él era empleado.

11° Que a fojas 123 se citd a las partes a oir sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas
124.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relacién con la necesidad de determinar si en el caso
de autos concurre alguna de las causales de revocacion que establece el Reglamento del
Registro de Nombres de Dominio .cl, conforme a sus articulos 22 y siguientes, todas las cuales
dicen relacion con la necesidad de establecer que se haya producido un registro abusivo del
nombre de dominio por parte del revocado o que se use el dominio en perjuicio de terceros,
con la manifiesta intencién de provocar este dafio. En el caso de autos, el revocante funda su
solicitud en que el revocado habria inscrito el nombre de dominio con sus recursos,
registrdndolo a su nombre, con ocultamiento de esta condicién a esa parte. De su parte, el
revocado sostiene que es el autor de la expresiéon misakisushi por lo que no es efectivo lo que
sostiene la contraria.

SEGUNDO: Que de acuerdo a las reglas que rigen los arbitrajes de nombre de dominio, el
arbitro reviste el caracter de arbitrador por lo que habran resolver el conflicto de acuerdo a
lo que les indique su real saber y/o entender, a partir de los antecedentes que consten en
autos, debiendo en todo caso agregar a los autos todos aquellos que presenten las partes.

TERCERO: Que las pruebas rendidas en autos permiten a esta arbitro llegar a la conviccién de
que las partes han explotado de manera conjunta, a través de distintos modelos contractuales,
la expresiéon misaki, asociada a distintos adjetivos que precisan en cada caso el producto que
se comercializa. Siendo asi, ambas partes detentan derechos de distinta especie respecto de
esta expresion, en distintas sedes, pero sélo el revocado es titular de registros marcarios
vigentes.

CUARTO: Que no ha quedado demostrado en autos la condicién de financiamiento por parte
del revocante, del dinero correspondiente al registro del nombre de dominio en disputa por
cuanto la documental que consta en autos, a fojas 29 no permite arribar a esta conclusion, por
cuanto se trata de fotocopia simple de talonario de registro del nombre de dominio al que se
ha agregado, en la parte superior, una fotocopia de un cheque sin firma, extendido a nombre
de la universidad de chile, de fecha anterior al registro, que ademas de no estar firmado, no
existen antecedentes que permitan vincularlo al registro de nombre de dominio al cual sefala
el revocante que se refiere.

QUINTO: Que de la testimonial y absolucién de posiciones de autos no se desprende que
existan antecedentes que permitan sostener que en el caso de autos concurre alguna de las
causales de revocacion establecidas en el Reglamento para la Administracion del Registro de
Nombres de Dominio .cl. En consecuencia, no podra ser acogida la demanda del revocante,
debiendo en definitiva mantenerse el dominio bajo la titularidad del revocado.

SEXTO: Que en todo caso no sera necesario citar a declarar a don Cristian Prieto, solicitado a
fojas 115 por el Revocado, porque los antecedentes que obran en autos son suficientes para el
analisis del asunto debatido.

SEPTIMO: Que en todo caso, de los antecedentes de autos aparece que la demanda del
revocante no es temeraria, ni se ha efectuado de mala fe, por lo que habra de resolverse que
cada parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento para la Administracién del Registro de Nombres
de Dominio .cl, SE RESUELVE:



Se rechaza la demanda de revocacién de nombre de dominio misakisushi.cl interpuesta por
don PHILLIP MICHELL AMIOT, en contra de su actual titular don CARLOS EDUARDO DUMAY
MICHELL ya individualizados en autos.

Manténgase el dominio bajo su actual titularidad, a nombre del Sr. CARLOS EDUARDO DUMAY
MICHELL.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma prevista en la pauta de procedimiento
arbitral. Hecho, ejecttese por Nic Chile la presente resolucion.
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