TRIBUNAL ARBITRAL Foja 53
CRISTIAN SAIEH MENA

SENTENCIA DEFINITIVA
JORGE MAURICIO PIDDO MUJAES v. SILVANA YOLANDA FAGGIONI CAMPBELL
Causa Rol No. 18-2011

Santiago, 11 de Julio de 2011

1.LAS PARTES

El Primer Solicitante es don JORGE MAURICIO PIDDO MUJAES, con domicilio en calle Canciani
668, Valparaiso.

El Segundo Solicitante es SILVANA YOLANDA FAGGIONI CAMPBELL, con domicilio en Camilo
Henriquez 075, Quilpue.

2.NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio

“motoresfaggioni.cl”.

3.ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje, de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito con fecha 02 de mayo de
2011 del oficio No. 14084 del Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Arbitro en el conflicto entre las partes
individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripcién del nombre de dominio objeto

de autos.

3.2. Con fecha 03 de mayo de 2011 acepté el cargo mediante resolucion de fojas cinco, sefialando

fecha para audiencia de mediacion y fijacion de las bases de procedimiento, lo que se notifico
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oportunamente a las partes y a NIC Chile segun consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el
dia 12 de Mayo de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por
don Yair Riguelme Belmar, levantandose el acta respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal
ordend a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones,
reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 dias. Sélo el segundo solicitante presenté dentro
de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa,
confiriéndose traslado de la misma por resolucién de fecha 7 de junio de 2011 y por un término de
5 dias.

3.4. Finalmente fue notificada a las partes que la causa quedo en estado de ser resuelta con fecha
22 de junio de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad sobre diversas marcas registradas ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (en lo sucesivo “INAPI”), cuya individualizacion es indicada en la

demanda de mejor derecho, a saber:

(i) FAGGIONI ®, registro N° 875.990, que distingue en la clase 37: servicios de construccion, de

refaccion, de instalacién, de reparacién, de mantencion, de conservacién de toda clase de

productos y articulos, servicios de alquiler de maquinas, herramientas y maquinas-herramientas.

(ii) DI FAGGIONI ®, registro N° 875.988, que distingue en la clase 35: venta al por mayor y

detalle de toda clase de productos y articulos; importacion, exportacion, representacion y

comercializacion de toda clase de productos y articulos; venta por Internet y por catélogo;

publicidad y marketing.

4.2. Como prueba de su titularidad sobre las marcas recién individualizadas, el Segundo
Solicitante no aporta los extractos respectivos de la base de datos del INAPI con indicacién de las

incidencias registrales de las mismas.

4.3. El Segundo Solicitante trae a colacion también un nombre de dominio afin, afirmando que es

de su titularidad: “faggioni.cl”



pagina 3

4.4, El Segundo Solicitante aporta un extracto de la base de datos de NIC Chile, el cual muestra el

registro en su favor del nombre de dominio “faggioni.cl”.

4.5. El Primer Solicitante, no realiza alegacion, ni presenta prueba alguna en el proceso.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante indica que el objeto social de FAGGIONI TECHNOLOGIES &
CONSULTING es la importaciéon y exportacion de todo tipo de bienes, materias primas y
productos, asesorias industriales, representacion, reparaciones, mantencion y servicios técnico de
maquinarias y equipos eléctricos, mecénicos e industriales, consultoria y capacitacion de personal

en relacion al objeto de la sociedad.

5.2. El Segundo Solicitante alega ser su accionista, la Sra. Silvana Faggioni Campbell, asi como
propietaria de las marcas citadas en los antecedentes, y del nombre de dominio “faggioni.cl”’
relacionados a dichas marcas comerciales, los cuales, afirma, gozan de reconocimiento y prestigio
en el mercado nacional. Este signo marcario ha sido publicitado, promovido y posicionado por el
Segundo Solicitante. Asimismo, sefiala el Segundo Solicitante, el nombre de dominio “faggioni.cl” -
efectivamente utilizado para distinguir servicios por internet- seria practicamente idéntico al

dominio de autos.

5.3. El Segundo Solicitante afirma que la expresion registrada “FAGGIONI” ha sido utilizada de
forma relevante en el mercado chileno, por lo que de otorgarse el dominio en disputa al Primer
Solicitante, producira la vinculacién entre los consumidores, aprovechando la fama, notoriedad y

prestigio de la marca.

5.4. El Segundo Solicitante trae a colacién que el nombre social de su representada es FAGGIONI
TECHNOLOGIES & CONSULTING SA, cuyo elemento principal es idéntico al del nombre de
dominio en disputa, citando como fundamento el articulo 8 del Convenio de Paris para la

proteccion de la Propiedad Industrial.

5.5. Sostiene en definitiva el Segundo Solicitante que de otorgarse el dominio al Primer Solicitante,

constituira una causal de error y confusion en el publico consumidor.

Primer Solicitante
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5.6. El Primer Solicitante, no realiza alegacion de mejor derecho, ni presenta prueba alguna en el
proceso, por lo que este arbitro no puede determinar cual es el interés de este solicitante en el

dominio en disputa.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

Derechos o intereses legitimos.

6.1. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede
afectar derechos validamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente
dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algun
derecho validamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que
le sirva de fundamento para sostener un interés legitimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii)
que la contraparte carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de
dominio disputado.

6.2. En autos se ha acreditado un interés legitimo por parte del Segundo Solicitante sobre la
expresion “FAGGIONI”. En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado en autos la titularidad

sobre el dominio.cl “faggioni.cl” vinculado al dominio.cl “motoresfaggioni.cl” discutido en autos.

El Primer Solicitante por su parte no ha acreditado en este proceso, derechos propiamente tales
sobre la expresion “MOTORESFAGGIONI”, tales como algun registro marcario, nombre o simbolo
a su nombre, bienes o servicios vinculados de alguna forma. Tampoco ha acreditado el Primer
Solicitante a lo largo del proceso un interés legitimo en él a través del sefialamiento de alguna
persona juridica o natural que presente algin derecho relacionado, o bien algin producto o
servicio que se vincule con la expresion “MOTORESFAGGIONI” o alguno similar que importe

intereses legitimos.

6.3. Para este sentenciador en consideracién a la prudencia y equidad, resulta evidente la
vinculacion entre el primer apellido del Segundo Solicitante “Faggioni” con el nombre de dominio.cl
en disputa “motoresfaggioni.cl”. La expresion “motores”, no permite la distintividad necesaria que
evite que los consumidores incurran en errores y confusiones, maxime si los productos y servicios
gue ofrece la empresa respecto de la cual el Segundo Solicitante es socio, se trata de maquinaria

con sistemas motorizados.
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6.4. La inexistencia de alegaciones y pruebas por parte del Primer Solicitante, impiden siquiera
conocer el giro de negocios, asociado al producto o servicio, que sera promocionado o publicitado
a través del dominio.cl discutido en autos, por lo cual no es posible juridicamente construir un

derecho o interés legitimo que tutelar a su respecto.

6.5. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante incurria en
una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y
Arbitraje, vale decir, infringiria normas sobre derechos validamente adquiridos, en este caso del

Segundo Solicitante.

6.6. Con arreglo al mérito de autos este juez arbitro tiene la conviccion de que sélo la solicitud del
Segundo Solicitante es plenamente legitima, justificada principalmente en el nombre tanto del
Segundo Solicitante como de la empresa de la cual es socia, el dominio.cl a través del cual ofrece
sus productos y servicios, asi como por el giro del negocio que realiza vinculado a maquinarias

con sistema motorizados.

7.RESOLUCION

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cédigo de
Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, resuelvo
asignar el nombre de dominio “motoresfaggioni.cl” al Segundo Solicitante, Silvana Yolanda
Faggioni Campbell.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Resolvi6 don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier

Vergara Diéguez y don Victor Vial Balladares.



