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Fallo arbitral por dominio “refrigas.c
GONZALO RODRIGO SEPULVEDA PAVON

-V-

MIMET S.A.

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 24 de Mayo de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 15.877, de 1 de Marzo de 2012, el cual rola a
fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro
en el conflicto trabado por la inscripcion del nombre de dominio
“refrigas.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: GONZALO RODRIGO SEPULVEDA PAVON,
particular, cuya profesion no consta en autos, RUT N2 06.633.423-6,
domiciliado en Antuhuenu N27295, Huechuraba, Santiago, quien tiene la
calidad de primer solicitante del nombre de dominio “refrigas.cl”, el cual
pidid a su favor el dia 28 de Octubre de 2011, a las 18:54:29 horas GMT y
MIMET S.A., persona juridica dedicada al rubro de su denominacidn,
representada por Sepulveda San Martin y Compafiia Limitada, RUT N°
93.538.000.6, ambos domiciliados, para estos efectos, Estoril N2120
oficina 510,Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio “refrigas.cl”, el cual pidié a su
favor el dia 14 de Noviembre de 2011, alas 13:13:27, horas GMT.



TERCERO: Que por resolucién de fecha 07 de Marzo de 2012, la cual rola
a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempefiarlo
fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 26 de
Marzo de 2012, a las 15,30 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacion referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan en los autos y, a
NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 26 de Marzo de 2012, tuvo lugar el comparendo
decretado en rebeldia del primer solicitante GONZALO RODRIGO
SEPULVEDA PAVON, y con la asistencia de dofia ISABEL MUNOZ
HUENUQUEO, Procuradora, quien comparece por parte del segundo
solicitante, MIMET S.A., en virtud de patrocinio y delegacién de poder,
que el tribunal tuvo presente y por acompafiados los documentos
respectivos. El arbitro procedid a calificar la consignacién decretada
estimandola bastante y acto seguido, las partes de comun acuerdo
procedieron a fijar las reglas de procedimiento por las que se ceiiira la
controversia, todo ello segin consta del acta levantada al efecto y que
rola en autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 26 de Marzo de 2012, se notificé a
las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en
autos.

SEPTIMO: Que, la parte del segundo solicitante MIMET S.A., mediante
escrito presentado por la abogado dofia SILVIA SEPULVEDA SAN MARTIN,

solicita la asignacion del nombre de dominio “refrigas.cl”, basado en los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben

textualmente de su propio libelo:

Mi representada MIMET S.A. (continuadora legal de Mimet Limitada o
Mimet Metallrgica Limitada) posee interés legitimo sobre el nombre de
dominio solicitado por cuanto sustancialmente similar y contiene como
elemento principal el término FRIGAS, por el que es ampliamente
conocida en el mercado.



MIMET S.A. es una antigua empresa nacional, constituida en el afio 1936,
inicialmente para elaborar cortinas y romanas metdlicas pOara luego
operar en la industria automotriz y posteriormente en el mercado de
fabricacion de muebles. Luego de incursionar en mercados afines disefa,
elabora y comercializa el primer refrigerador comercial chileno. MIMET
lidera el mercado de la refrigeraciéon industrial nacional y participa
activamente en este mercado a nivel internacional.

Juridicamente el GRUPO MIMET se ha constituido como un Holding de
empresas en el que participan a lo menos siete entidades constituidas
para la explotacién de areas especializadas de productos y servicios. A
modo de ejemplo, cabe mencionar las siguientes:

MIMET Fabricacion y comercializacion de vitrinas conservadoras y
enfriadoras.

INEMA Ingenieria de equipamiento frigorifico.

SERVIMET Soporte técnico y asesorias.

INTERSCREEN Serigrafia e impresion digital.

MIPLAST Plasticos termoformados (desarrollo y fabricacion).
GELATOR Linea gastrondmica y refrigeracion comercial.
HORECA Linea para hoteles, restaurantes y casinos.

FRIGAS Equipos para almacenes y panaderias.

MIMET S.A. 6 MIMET LIMITADA con el objeto de resguardar su identidad y
evitar confusiones en el mercado, ha protegido debidamente su imagen
corporativa a través de diversos distintivos, lo que consta a lo menos de
los siguientes registros:

1. Nombre de dominio FRIGAS.CL, inscrito en el ano 2006

2. Marca FRIGAS, Registro N2707.411, 3 de Marzo de 20096, que
ampara “Todos los productos de la clase 11”.

3. Marca FRIGAS, Registro N2772.901, 24 de noviembre de 2006, que
ampara “Maquinas y maquinas herramientas; motores (excepto
para vehiculos terrestres). Motores de aire comprimido; motores



de refrigeracion. Motores eléctricos. Maquinas y bombas de aire
comprimido, clase 7”.

4. Marca FRIGAS, Registro N2772.902, 24 de noviembre de 2006, que
ampara “Gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; servicios de comercializacion; servicios de importacion,
exportacion y representacion de todo tipo de productos con
comodidad por cualquier medio, incluso internet; publicidad por
cualquier medio de difusién en relacidn a toda clase de mercancia,
productos o servicios, incluyendo la exposicién promocional en sitio
electréonicos accesibles por medio de redes computacionales,
servicios relacionados con establecimiento de contactos vy
relaciones comerciales entre proveedores y demandantes de
tecnologias, equipos e insumos en diversas areas, exposiciones y
eventos de tipo comercial, clase 35”.

5. Marca FRIGAS, Registro N2794.364, 14 de agosto de 2007, que

ampara “Papeleria, impresos, publicaciones periddicas y no
periddicas. Productos de imprenta, revistas, libros, manuales,
folletos, papeles, fotografias, carteles, materias plasticas, para
embalaje, bolsas, clase 16”.
Poco cabe agregar entonces, sobre los legitimos derechos que
asisten a mi representada sobre la palabra FRIGAS que es
practicamente idéntica al dominio REFRIGAS.CL materia de este
conflicto, similitud que no estimamos necesario demostrar,
guedando al arbitrio del sefior juez arbitro. Basta en este sentido
hacer presente que el dominio pedido se conforma por la unién de
un prefijo de repeticion (RE) a una marca registrada de un tercero y
que es una designacion por la cual es conocido en el mercado.

OCTAVO: Por resolucion de 09 de Abril de 2012, notificada con fecha 10
de abril, se tuvo por presentada demanda de asignacidn de nombre de
dominio por la parte del segundo solicitante, MIMET S.A., vy se confirid
traslado por tres dias al primer solicitante.

NOVENO: Que, la parte del primer solicitante RODRIGO SEPULVEDA
PAVON, en un correo electrénico adjunta documentos que a su juicio



acreditarian su derecho al nombre de dominio en disputa, sin solicitar en
forma expresa la asignacién del nombre de dominio “refrigas.cl” ni
indicar argumento alguno como fundamento de su pretension.

DECIMO: Por resolucién de 16 de Abril de 2012, notificada con esa misma
fecha, se tuvo por acompafiados los documentos en la forma solicitada,
por parte del primer solicitante, RODRIGO SEPULVEDA PAVON.

DECIMO PRIMERO: Con fecha 27 de Abril de 2012, se recibié la causa a
prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos
los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en el nombre
“refrigas.c
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y utilizaciéon efectiva que las partes han hecho del nombre
“refrigas”. Esta resolucion fue notificada a las partes por correo
electréonico en la misma fecha en que se dicté.

DECIMO SEGUNDO. Que con fecha 18 de Mayo del presente afio se dictd
la resolucidon que se omite el trdmite para hacer observaciones a la prueba
rendida y al proceso en general. Esta resolucidn se notificé a las partes por
correo electrénico en la misma fecha en que se dictoé.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, MIMET S.A., y
por la documentacién acompafada oportunamente a los autos y no
objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su
trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su
inscripcion en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se
incluye la expresion “refrigas”, como se detalla en el acépite séptimo de
las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si
los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por si mismos
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un mejor derecho al nombre de dominio “refrigas.c



TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su
excepcidon en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este
principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las
partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan
equivalentes en su valoracién, de modo tal que el Unico modo romper
dicha igualdad de derechos es con la aplicacion no de una regla de
derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el
caso sub-lite la parte de MIMET S.A., presentd prueba completa respecto
de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio
en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para
este sentenciador no sdlo la aplicacidon del principio FIRST COME FIRST
SERVED, sino ademas, que el primer solicitante hubiere acreditado su
mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrié, toda vez que si bien es cierto acompaifidé documentos que
acreditarian su pretensidon, no es menos cierto que los documentos
acompanados no tienen la fuerza probatoria suficiente para formar en
este arbitro arbitrador la conviccidn de que le asiste el mejor derecho al
nombre de dominio, sobre todo si se les compara con los instrumentos
probatorios presentados por el segundo peticionario.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
“refrigas.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la
marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la
confusion y por la dilucion marcaria, toda vez que al concebir el primer
solicitante nombre de dominio en conflicto en funcién de la marca FRIGAS,
que identifica las marcas registradas con la expresidon refrigas, puede
entenderse que el dominio “refrigas.cl”, forma parte de las de marcas
“frigas” e inducir a creer que existe uniéon entre el dominio asi
configurado y la marca frigas.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre procedimiento de Mediacidn y Arbitraje, de NIC Chile,



RESUELVO:
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PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “refrigas.cl” al segundo
solicitante, esto es, MIMET S.A.,, RUT N2 93.538.000-6, persona juridica
dedicada al rubro de su denominacidn, domiciliada para estos efectos en
Estoril 120 oficina 510, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no
existir en los autos antecedentes que permitan hacerlo.

Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile; firmese la
presente resolucion por el Arbitro y dos testigos. Remitase el expediente a
NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lopez

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N24.831.827-4 R.U.T. N2 7.189.578-5

Testigo Testigo



