Fallo arbitral por dominio “'serviciotecnicomimet.cl”

SOLUCIONES PROFESIONALES (GUILLERMO ANDRES
ARMIJO SOTOMAYOR)

-v-
MIMET S.A.
Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 4 de Octubre de 2012
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF. 16.589, de 06 de Agosto 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
“serviciotecnicomimet.cl”; SEGUNDO: Que consta en el
mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho
conflicto: SOLUCIONES PROFESIONALES
(GUILLERMO ANDRES ARMIJO SOTOMAYOR);
particular, cuya profesién no consta en autos, RUT N©
09.747.558-K, domiciliada en La Recova 10914, La Pintana,
Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del
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nombre de dominio “serviciotecnicomimet.cl”, el cual pidid
a su favor el dia 03 de Abril de 2012, a las 19:57:42 horas

GMT y MIMET S.A., persona juridica dedicada al rubro de



su denominacién, representada por Sepulveda San Martin y
Compaiia Ltda., RUT N° 93.538.000-6, ambos
domiciliados, para estos efectos, Estoril 120 Oficina 510,
Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo
solicitante del mismo nombre de dominio
“serviciotecnicomimet.cl”, el cual pidié a su favor el dia 20
de Abril de 2012, alas 15:23:12, horas GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 07 de Agosto de
2012, la cual rola en los autos, el suscrito aceptd el cargo y
juré desempeiarlo fielmente y en el menor tiempo posible,
fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas
de procedimiento para el dia 27 de Agosto de 2012, a las
10,00 horas.

CUARTO: Que Ila resolucidon 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 27 de Agosto de 2012, tuvo lugar el
comparendo decretado, en rebeldia del primer solicitante:
SOLUCIONES PROFESIONALES (GUILLERMO ANDRES
ARMIJO SOTOMAYOR), con la asistencia de dona Paulina
Lillo Sanchez, Habilitada en Derecho, quien comparece por
MIMET S.A., representada por Sepulveda San Martin vy
Compaiiia Ltda., en virtud de patrocinio y delegacién de
poder que el tribunal tuvo presente y por acompanados los

documentos respectivos. El arbitro procediéo a calificar la



consignaciéon decretada, estimandola bastante vy, acto
seguido, atendida la inasistencia del primer solicitante el
tribunal procedid a fijar las normas de procedimiento a las
que se cefird la controversia arbitral, todo ello segun
consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas en los

autos.

SEXTO: Que por resolucion de fecha 27 de Agosto de
2012, se notifico a las partes el acta de la audiencia y las

resoluciones adoptadas en ella, como consta en autos.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante MIMET
S.A., representada por Sepulveda San Martin y Compania
Ltda., mediante escrito presentado por la abogado dofia
Silvia Sepulveda San Martin, solicita la asignacion del
nombre de dominio “serviciotechncomimet.cl”, basado en los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se

transcriben textualmente de su propio libelo: MIMET S.A.

El dia 3 de abril de 2012 fue solicitado el nombre de
dominio SERVICIOTECNICOMIMET.CL por el Sr. Armijo
ya individualizado, declarando que lo hacia en
representacion o mandato de “Soluciones Profesionales”.
Mimet S.A., presentd una solicitud competitiva el dia 20 del
mismo mes, haciendo referencia al hecho de que es duena
del nombre de dominio servicio-tecnico-mimet.cl, como
derecho preferente vulnerado por esta sorprendente
peticion.

Mi representado detenta intereses legitimos sobre el

nombre de dominio solicitado por cuanto contiene Ia



expresion MIMET que es idéntica a su hombre y marca
comercial, ampliamente conocidos en el mercado y que
asociada indebidamente a “SERVICIOTECNICO” constituye
un signo falso, engafoso, que lesiona y menoscaba sus
derechos e intereses.

MIMET S.A. es una conocida empresa nacional que fabrica,
distribuye y comercializa productos de refrigeracion
industrial 'y comercial tales como conservadoras,
enfriadoras y exhibidoras de alimentos y bebidas; equipos
afines para almacenes, panaderias, hoteles, restaurantes y
casinos, etc.. etc.., posee diversas empresas y marcas
comerciales, con las que identifica sus productos y ofrece
servicios relacionados con los mismos. Entre estos ultimos,
cabe mencionar especialmente los desarrollos de ingenieria
el soporte técnico.

De los documentos acompafiados a esta demanda consta
que MIMET es la razén social y nombre de fantasia de mi
representado, que ha inscrito MIMET como marca
comercial, actualmente vigente bajo los siguientes
registros:

- MIMET (mixta) Registro 781.447 (05.03.07) Clase 16

- MIMET Registro 809.617 (28.02.08) Clase 35

- MIMET Registro 781.448 (05.03.07) Clase 42

- MIMET Registro 804.891 (01.10.07) Clase 7 - 11

- MIMET Registro 825.527 (16.01.08) E. Ind. 7 - 11

- MIMET (mixta) Registro 904.031 (03.11.10) Clase 37

- MIMET (mixta) Registro 904.032 (03.11.10) Clases 7 - 11



- MIMET (mixta) Registro 904.033 (03.11.10) Clase 35

- -MIMET (mixta) Registro 904.034 (05.05.07) Est. Com.

- MIMET (mixta) Registro 897.913 (05.05.07) E. Ind. 7 -
11

Finalmente, acreditamos que el demandante es dueho de
los nombres de dominio MIMET.CL y SERVICIO-
TECNICO-MIMET.CL en los que como dijimos, fundd su
oposicion.

Termina solicitando la asignacidon del nombre de dominio en

conflicto a su favor.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 03 de Septiembre
de 2012, notificada con esa misma fecha, se proveyo la
demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte
del segundo solicitante MIMET S.A., se confirié traslado
por tres dias al primer solicitante, teniendo por
acompafados los documentos en la forma solicitada y

presente el patrocinio y poder.

NOVENO: Que la parte del primer solicitante SOLUCIONES
PROFESIONALES (GUILLERMO ANDRES ARMIJO
SOTOMAYOR, mediante escrito presentado, solicita la
asignacion del nombre de dominio “serviciotecncomimet.cl”,
basado en los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho que se transcriben textualmente de su propio

libelo:



EN LO QUE RESPECTA A ESTE CASO,YO COMO CUAQUIER
CIUDADANO QUE  UTILIZA  INTERNET A  NIVEL
USUARIO,ENTRE EN NIC.CL

SEGUI LOS PASOS AHI DESCRITOS PARA ACCEDER A UNA
INSCRIPCION DE UN DOMINIO, LA CUAL SE REALIZO CON
PRONTITUD.

SIN EL AFAN DE PERJUDICAR AL 2° POSTULANTE, QUE POR
LO DEMAS,TUVIERON VARIOS ANOS PARA ADJUDICARSE
DICHAS SIGLAS,LAS

CUALES INSCRIBI, Y QUE NO SE ANUNCIAN COMO MIMET
S.A, ACASO NO PODRAI SER LAS SIGLAS DE MIGUEL
MENDEZ TORRES?,UN NOMBRE DE FANTASIA.

MI TRABAJO DESDE HACE MAS DE 18 ANOS,ES LA
REPARACION DE EQUIPOS REFRIGERADOS,NO CUENTO
CON ABSOLUTAMENTE NINGUNA DEMANDA O
ADVERTENCIA,DE ALGUNA ENTIDAD COMO
CERNAC,SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOST ETC.

EN MAS DE UNA OPORTUNIDAD PUBLIQUE AVISOS EN
PUBLIGUIAS,DATO AVISO ETC, ALUDIENDO CON NOMBRE
ALGUNAS MARCAS COMO GENERAL
ELECTRIC,KENMORE,DAEWOO ETC. SIN LA MENOR
MOLESTIA DE LAS MARCAS ALUDIDAS.

NO UTILIZO LA PALABRA AUTORIZADO NI MUCHO
MAS,SOLO SOY UN TECNICO PARTICULAR QUE HACE BIEN
SU TRABAJO,



Y DADAS LAS CIRCUNTANCIAS,ME AFECTA DE
SOBREMANERA EL PERDER ESTE DOMINIO, QUE POR LO
DEMAS.

NO HE UTILIZADO,AUNQUE UNA ABOGADA DE NIC,ME
INSTRUYO QUE PODIA HACER USO DE DICHAS
SIGLAS,POR QUE YA ESTABAN REGISTRADAS POR MI EN
PRIMERA INSTANCIA

HASTA EL DESENLACE DE ESTE CASO, LO CUAL SUBI UNA
PAGINA WEB,LA CUAL BAJE A LAS POCAS SEMANAS,PARA
NO "PERJUDICAR" ESTE CASO..

SIN SABER QUE MAS AGREGAR A MI DEFENSA,RUEGO A
UD. QUE CONSIDERE MI PETICION DE ADJUDICARME
DICHAS SIGLAS,

QUE POR LO DEMAS NO HACE ALUCION A UN SERVICIO
AUTORISADO POR DICHA MARCA,NI TAMPOCO A MIMET
S.A.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 04 de Septiembre
de 2012, notificada con fecha 05 de Septiembre, se
proveyé la demanda de asignacion de nombre de dominio
por la parte del primer solicitante SOLUCIONES
PROFESIONALES (GUILLERMO ANDRES ARMIIO
SOTOMAYOR, se confirid traslado por tres dias al primer

solicitante.

UNDECIMO: El dia 13 de Septiembre de 2012, se recibid

la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y



pertinentes controvertidos los siguientes: “Derechos y/o
interés de las partes en el nombre “serviciotecnicomimet.cl”
y utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre
“serviciotecnicomimet”. Esta resolucion fue notificada a las
partes por correo electronico en la misma fecha en que se
dicté.

DECIMOSEGUNDO: Que por resolucién de fecha 20 de
Septiembre de 2012, notificada con fecha 21 de Septiembre
de 2012, se tuvo por ratificados los documentos
acompafados a la demanda por el segundo solicitante y se

puso en conocimiento del primer solicitante.

DECIMOTERCERO: Con fecha 03 de Octubre de 2012, el
tribunal omitié el tramite de observaciones a la prueba
rendida y proceso en general, porque sélo rindidé prueba el
segundo solicitante. Esta resolucion se notificd a las partes

por correo electrénico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo
solicitante, MIMET S.A,, por la documentacion
acompafiada 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 solicitudes de inscripcion en el

Departamento de Propiedad Industrial, en las que se



incluye la expresion “MIMET”, como se detalla en el acapite

séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este
sentenciador dilucidar si las solicitudes de inscripcidén de los
derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por
si mismas un mejor derecho al nombre de dominio
“serviciotecnicomimet.cl”.

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 excepcién 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
aplicacién 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., presentdé 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 solo la aplicacion 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
ocurrid, toda vez que se limité a indicar que hacia usos del
dominio materia de la causa, pero sin aportar prueba
alguna que acreditase su pretension, por lo que no se
formod en el arbitro arbitrador la conviccion de que tuviera
mejor derecho al nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcién del nombre de
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dominio “serviciotecnicomimet.cl” por parte del primer
solicitante constituye una amenaza a la identidad comercial
del segundo solicitante, que puede verse afectada por
confusién, porque al concebir el primer solicitante el
nombre de dominio en conflicto en funcidon de las
expresiones “"MIMET”, ellas coinciden con las solicitudes de
registro de marcas del segundo solicitante.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al
nombre de dominio “serviciotecnicomimet.cl”
corresponderia al segundo solicitante, no perjudica, en
absoluto, al primer peticionario, quien como particular no
demostrod tener un rubro o una actividad que se vincule con
el dominio aludido.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 vy
siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediacion

y Arbitraje, de NIC Chile,



RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio
“serviciotecnicomimet.cl” al segundo solicitante, esto es,
MIMET S.A., representada por Sepulveda San Martin vy
Compafia Ltda., RUT N© 93.538.000-6, persona juridica
dedicada al rubro de su denominacion, domiciliada para
estos efectos en Estoril 120, oficina 510, Las Condes,

Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer
solicitante por no haber en autos antecedentes que

justifiquen hacerlo.

Notifiquese por correo electronico y a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucidn 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. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5

Testigo Testigo






