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

Sentencia.
missoni.cl

En Santiago a 9 de Julio de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio missoni.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 PAUL DAVID ZIGHELBOIM, Primer Solicitante, domiciliado en La Concepcion

N° 45, Providencia, Santiago; y por la otra MISSONI S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y
KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.), Segundo Solicitante,
domiciliado en Av. Andres Bello N°2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 14 de Mayo 2012, se recibio en mi oficina Oficio N° 16225 materia solicita arbitraje dominio
missoni.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.

Que con fecha 17 de Mayo de 2012 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 cité para una audiencia de conciliacion y/o fijacion de normas del procedimiento
para el dia 29 de Mayo 2012, a las 13:30 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 29 de Mayo 2012, siendo las 13:35 horas se llevé a efecto comparendo decretado en
autos, con la asistencia del Primer Solicitante PAUL DAVID ZIGHELBOIM.; y con la asistencia del
Segundo Solicitante  MISSONI S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.); y en presencia de Dofa
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. partes conversan, pero no se llega a ningun acuerdo, por lo que procede fijar las
normas del procedimiento.

Con fecha 30 de Mayo de 2012, y se recibié dentro de plazo, comprobante de depdsito por parte del
Segundo Solicitante MISSONI S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT & KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), alo cual, Se resuelve:_Se
tiene por cumplido lo ordenado y por presentado comprobante con depésito de los honorarios de la Juez
Arbitro.

Con fecha 15 de Junio de 2012, se recibié dentro de plazo presentacion demanda de mejor derecho de
parte del Segundo MISSONI S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN
PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.)

Que con fecha a 20 de Junio de 2012 a la presentacion del Segundo Solicitante se resuelve: A LO
PRINCIPAL: Se tiene por presentada demanda arbitral. PRIMER OTROSI: Por acompafiados los
documentos con citacion. SEGUNDO OTROSI: Tengase presente. Se deja constancia que no se
recibieron argumentos del Primer Solicitante, PAUL DAVID ZIGHELBOIM.



7. 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 arbitro podra derechamente citar a oir sentencia”.

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

VI.

MISSONI S.P.A. es una reconocida casa de modas italiana instalada en Varese, Region de

Lombardia. Se destaca por sus disefios en zigzag, sus tejidos y sus prendas de punto a partir de
una variedad de telas en patrones de colores.
Su origen se remonta a los afios 50 cuando el matrimonio compuesto por Ottavio y Rosita

MISSONI_fundé una empresa de tejidos que partié vendiendo sus prendas a otros disefiadores

italianos y algunos en una péquela tienda propia. En 1966, MISSONI presento su primera
coleccion oficial, sin embargo el real inicio de MISSONI llego en 1969, cuando la editora de la
revista “Vogue” Diana Vreeland quedo deslumbrada por unas tlnicas que la misma Rosita

MISSONI le mostro en sus oficinas.

Es tal la importancia de nuestra mandante en el mundo de la moda a nivel mundial, que algunos
de sus disefios han sido incluso expuestos en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y
recientemente en el Victoria &Albert Museum de Londres.

Missoni a diversificado su linea de productos en gran variedad y lujo, asi como nuevas marcas,
entre la que se encuentra Misonni Home, que comprende una linea de decoracion para el hogar y
M MISSONI, que corresponde a una linea menos lujosa de ropa.

En Noviembre de 2005 nuestra representada firmo un acuerdo con el grupo redizor Hoteles para la
creacion de la cadena de Hoteles MISSONI, contemplando la construccion de 30 hoteles en las
mas atractivas ciudades del mundo.

Missoni cuenta con registro de marcas comerciales como parte de la estrategia para proteger sus
derechos, intereses y el nombre de su reconocida empresa familiar, que se encuentran registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y que se detalla a continuacion:

» Registro N° 659.469, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en clase 3.

» Registro N° 659.470, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en clase 4.

> Registro N° 659.471, “MISSONI”, denominativa, para distinguir productos en clase
4.

» Registro N° 730.434, “MISSONI”, denominativa, para distinguir productos en clase
3.

» Registro N° 662.403, “MISSONI”, denominativa, para distinguir productos en clase
3y 25.

» Registro N° 810.443, “MISSONI”, denominativa, para distinguir productos en clase
9.

Adicionalmente, la mandante es titular de una serie de registros en el extranjero para la expresion
“MISSONI” entre las cuales podemos destacar:

» Registro N° 3673212, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en clase 19 en
los Estados Unidos de América.

» Registro N° 3247794, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en clase 43 en
los Estados Unidos de América.

» Registro N° 3405617, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en clase 43 en
los Estados Unidos de América.

> Registro N° 3242701, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en clase 24 en
los Estados Unidos de América.

» Registro N° 3038849, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en clase 4 en
los Estados Unidos de América.



» Registro N° 3280273, “MISSONI”, denominativa, para distinguir productos en clase
3 en los Estados Unidos de América.

» Registro N° 003773165, “MISSONI”, denominativa, para distinguir productos en la
clase 8 en la Union Europea.

> Registro N° 003773157, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en la clase 8
en la Union Europea.

» Registro N° 002823813, “MISSONI”, mixta, para distinguir productos en la clase 4
en la unién Europea.

» Registro N° 002823797, “MISSONI”, denominativa, para distinguir productos en la
clase 4, 14,20 y 21 enla Unién Europea.

VII.  Como se aprecia nuestra mandante es titular de marcas comerciales que corresponde a la
expresion MISSONI para distinguir diferentes productos y servicios cabe sefialar que la
empresa de nuestra mandante se reconoce y distingue en el mercado con la expresion
MISSONI, signo IDENTICO al del nombre de dominio en disputa “MISSONI.CL".

VIIl.  En sintesis, la expresion “MISSONI” corresponde a las marcas registradas y utilizadas
profusamente por nuestra mandante, por lo que su uso por parte de un tercero le causara un
grave perjuicio.

IX.  Cabe destacar que nuestra representada ya es titular de nombres de dominio idénticos al
dominio disputado en otras extensiones como:

o MISSONI.COM
o MISSONLIT

o MISSONI.BE

o MISSONI.ORG
o MISSONL.NET
o MISSONI.US

o MISSONI.WS
o MISSONI.CO

9. Que se sirva por tener acompafiados los siguientes documentos.

1)

2)

Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el N° 2 de esta
presentacion.

Copia de documentos que acreditan que nuestra mandante es titular de los nombres de dominio
individualizados en el N° 3 de esta presentacion.

Impresion del sitio Web oficial de nuestra mandante www.missoni.com en donde se puede apreciar su
historia, sus catalogos para la nueva temporada y sus Gltimas noticias. También se puede constatar
su gran presencia en internet asi como también la asociacion entre la expresion que compone el
dominio disputado y nuestra mandante.

Impresion del sitio Web www.wikippedia.cl, en el cual se puede apreciar una resefia histdrica y
comercial de nuestra mandante y su reconocida marca _MISSONI, ademés de informacion acerca de
sus diferentes lineas de negocios tales como la decorativa y la hotelera.

Impresion de la pagina Web www.hotelmissoni.com en donde se puede apreciar esta importante
linea de negocios de nuestra mandante con sus diferentes hoteles emplazados alrededor del mundo
y que se caracterizan por mantener el autentico estilo MISSONI. Esto da cuenta de la gran presencia
de nuestra mandante tanto en internet como en el mundo real a través de sus cadenas de hoteles.




6) Impresion de la pagina Web www.missonihome.com y que corresponde a la pagina oficial de nuestra
mandante para su linea de productos de decoracién que con mucho éxito ha posicionado en el
mercado. Este sitio da cuenta de la fuerte presencia en internet que tiene nuestra mandante para la
promocion y difusion de cada una de sus lineas de productos apreciandose asi la eventual confusion
que se generaria a partir del dominio disputado en autos.

7) Impresion de la pagina Web del reconocido diario La Tercera www.latercera.cl en donde se aparece
una noticia titulada “MISSONI abrird su primera tienda en Sudamérica” y que da cuenta de la
constante expansion de nuestra mandante, no solo en el mercado virtual de internet sino que también
mediante tiendas en el mercado real.

8) Impresion de la pagina Web del reconocido diario EI Mercurio http://diario.elmercurio.com y en donde
aparece una noticia titulada “La loca geometria _"MISSONI” y que da cuenta de la gran traicion y
reconocimiento de nuestra mandante, su famoso disefios que la han transformado en una de las
empresas mas importantes del mundo de la moda y sus diferentes lineas de negocios.

9) Impresion de la pagina Web www,emol.cl en donde aparece una noticia titulada “Pedro Almodovar
protagoniza campafia de firma de moda italiana” y que da cuenta de la envergadura de nuestra
mandante en el contexto internacional al tener uno de los personajes mas influyentes como rostro de
la campafia de su nueva temporada posicionandola como una de las empresas mas importantes en
el rubro de la moda.

10) Impresion de la pagina Web www.abc.es en donde aparece un articulo titulado “Ottavio MISSONI de
atleta olimpico a fundador de un imperio del lujo” y donde se puede apreciar la gran historia de los
fundadores de nuestra mandante y como a través de los afios se ha posicionado como una de las
empresas y marcas moda méas reconocidas a nivel mundial son perder su caracteristica familiar que
tanto la ha caracterizado a lo largo de los afos.

11) Copia del fallo arbitral recaido sobre asignacion del nombre de dominio promain.cl.

12) Copia del fallo recaido en juicio de nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl.

10. Que por parte del Primer Solicitante no se recibié ningun tipo de argumentos para 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.

2. Que en autos, en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un
mismo nombre de dominio corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre
el dominio solicitado missoni.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 amrca
registrada MISSONI, tanto en Chile como en el extranjero, y que en virtud de la prueba rendida puede
deducirse que MISSONI es ademé&s una marca reconocida en el ambito de la moda y el disefio. En
adicion el Segundo Solicitante también es titulara de los dominios MISSONI.COM, MISSONLIT,
MISSONI.BE, MISSONI.ORG, MISSONLNET, MISSONLUS, MISSONI.WS, MISSONI.CO,
registrados en diferentes paises de acuerdo a la prueba rendida en autos.

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



5. Que en tales circunstancias es del todo evidente que el mejor derecho ha sido acreditado en autos
por parte del Segundo Solicitante, a través de registros marcarios, registros de dominios y otros
documentos, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio missoni.cl al Sequndo Solicitante MISSONI S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN,
(SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.).

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 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



