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

Sentencia.
vecktor.cl

En Santiago a 15 de Enero de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para

resolver la disputa respecto del dominio vecktor.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, Primer Solicitante vecktor (MARCELO ANDRES BATALLER PAREDES),

domiciliado en Juan Martines 1781, lquique, Iquique; y por la otra, Segundo Solicitante GARMENDIA MACUS
S.A. Rep. por Alessandri & Compafiia Ltda.(GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA), domiciliado en El
Regidor 66, piso 10, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 09 de Diciembre de 2013, se recibié en mi oficina Oficio N° 19157, materia solicita arbitraje
dominio vecktor.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 mediante carta de fecha 10 de Diciembre de 2013, enviada por correo certificado de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile, este arbitro arbitrador declard aceptar el cargo y notifico a las partes en
conflicto por medio de carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacién y/o fijacion de
normas del procedimiento para el dia 23 de Diciembre de 2013, a las 12:00 horas, lo cual consta en
autos.

Que con fecha 23 de Diciembre de 2013, siendo las 12:15 horas se llevo a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante GARMENDIA MACUS S.A. Rep. por
Alessandri & Compaiiia Ltda. (GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA), quienes confieren poder a
Agustina Davis Komlos, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en El Regidor N° 66, piso 10,
Las Condes, Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante vecktor (MARCELO ANDRES
BATALLER PAREDES); y en presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el
objeto de explorar la posibilidad de una conciliacién que ponga término al presente juicio arbitral y/o de
fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentacién NIC. Al contarse con la sola
presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del
procedimiento.

Que con fecha 02 de Enero de 2014 y dentro del plazo de 10 dias habiles, se presentd Argumentos de
mejor derecho por asignacién de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante GARMENDIA
MACUS S.A. Rep. por Alessandri & Compaiiia Ltda. (GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA)

Que con fecha 10 de Enero de 2014, se resuelve: A presentacion del Segundo Solicitante se resuelve,
A lo Principal: Por presentados argumentos de mejor derecho por asignacion nombre de dominio;
Primer Otrosi: Por acompafiados documentos con citacién; Segundo Otrosi: Téngase presente
patrocinio y poder. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realizé presentacion alguna. Que
segun N° 3 Fijado en las normas de Procedimiento, “En caso de recibirse presentacion de solo una de
las partes, el arbitro podra derechamente citar a oir sentencia”, en merito de lo cual se cita a las partes
a oir sentencia.
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6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I.- Garmendia Macus S.A. es una empresa con mayor trayectoria y relevancia en el mercado de
seguridad industrial en nuestro pais, ofreciendo desde 1947 miles de productos y servicios integrales que
buscan responder a las necesidades de proteccion y seguridad personal de todo tipo de empresas e
industrias.

Il.-’VECTOR” es una marca de representada reconocida en el mercado, especialmente el de productos

de clase 9.

Mi mandante ha protegido con mucha fuerza el nombre de su empresa, tanto a través del registro de la
misma como marca comercial, asi como registrando una serie de marcas que distinguen los distintos
productos y servicios que ofrece. Tal es el caso de la marca VECTOR, siendo mi representado titular de
los siguientes registros:

Marca Cobertura Registro Titular
VECTOR Ropa dg trab.ajo y protecmon paral  garsng Garmendia Macus
la seguridad industria en clase 9. SA.
S Ropa de trabajo y proteccion para 886640 Garmendia Macus
— = = ¥ |a seguridad industria en clase 9. S.A.

ll- Esta marca es utilizada por mi representada, para distinguir una serie de productos
relacionados con la proteccion para la seguridad industrial.  productos comercializados por mi
representado con la marca VECTOR, a partir de lo que damos cuenta del uso que se le da a la marca, y
del hecho que es conocida en el publico consumidor y asociada a mi representado:

IV.- Como podemos apreciar, existen derechos de propiedad industrial preexistentes de mi
representada respecto del signo “VECTOR”, por lo que pareciera evidente que al existir un nombre de
dominio que también tenga como elemento principal el signo VECTOR con una letra de mas (K) que no
altera su cadencia fonética; pero que tiene un titular distinto a mi representado, se creara confusién y error
por parte de los usuarios de Internet, quienes naturalmente tenderan a asociar el nombre de dominio
VECKTOR.CL, con mi mandante y sus productos. En este sentido, los consumidores, tendran la falsa
impresién de estar ingresando al sitio Web de una de las instituciones de educacién superior mas
conocidas del pais.

La adicion de la letra K luego de la C en el nombre de dominio, no es suficiente para diferenciarse
de las marcas y nombres de dominio de los cuales mi representado es titular; y en este sentido las
posibilidades de error o confusion entre los cibernautas es inminente. En nada aporta a diferenciarse,
puesto que si bien se altera graficamente la expresion, fonéticamente sigue siendo muy parecida y no le
otorga un nivel de distintividad suficiente. Por consiguiente, la leve alteracién de la palabra que no es
suficientemente distintiva, no es argumento suficiente para sostener que el primer solicitante tiene un
mejor derecho, con mayor razon si se considera los fundamentos esgrimidos por esta parte.

V.- Son evidentes las coincidencias graficas y fonéticas entre los términos en conflicto, pues
resulta evidente que la marca registrada de mi representado VECTOR, esta integramente contenida en el
nombre de dominio disputado en autos, que se limit a adicionar una letra K luego de la C, lo que no
altera sustantivamente la marca de mi representado grafica ni fonéticamente, y en definitiva es
absolutamente insuficiente para que coexista con la marca de mi representado sin que se produzcan
errores 0 engafos a los consumidores.

Ademas la marca este siendo efectivamente utilizada en el mercado es muy importante, porque
demuestra que desde hace ya bastante tiempo mi representado ha invertido tiempo y dinero en incorporar
la marca al mercado y de ir posicionandola principalmente en el rubro de la seguridad industrial en
general, teniendo presencia en casi todas las regiones del pais y siendo altamente reconocida

VL. - En este sentido, de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, necesariamente, se
va a producir confusién en el publico consumidor, y disminuir las cualidades distintivas de la marca de
propiedad de mi representada que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado posicionar; provocando
necesariamente en un grave detrimento para los consumidores, quienes se veran expuestos a toda suerte de
errores y confusiones, tanto respecto al origen empresarial, como a las cualidades intrinsecas de los
productos y/o servicios ofrecido. Ademés se producira un desvio evidente de cibernautas que busquen los



productos de mi representado.

En este sentido la actividad comercial ejercida por mi mandante se vera entorpecida, sera mas lenta e
inducira al publico consumidor a cometer errores involuntarios y a perder tiempo. por lo cual solicitan al sefior
Juez Arbitro, tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra de don Marcelo Andrés Bataller
Paredes, ya individualizado en autos, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver asignando el nombre de
dominio <vecktor.cl> a mi mandante, GARMENDIA MACUS S.A.

7.- Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompariados los siguientes documentos:

1. Impresion del sitio Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de los registros de la
marca VECTOR No. 886639 y 886640

2. Impresién del sitio Web www.garmendia.cl, descargado con fecha 2 de abril de 2013, donde se puede
ver la actividad comercial de mi representado, todos los servicios que este presta.

3. Impresién de fichas de informacién de productos VECTOR de mi representado.

8. Que no se recibié presentacion alguna de parte del Primer Solicitante.

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentacion 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, y que en autos en virtud de la existencia de un Primery
un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cual de
las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado vecktor.cl, y si eventualmente una de las
solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante tiene registrada la marca VECTOR, segun prueba
acompafada en autos, y que ha demostrado en autos un profuso uso de su marca en diversos productos

3. Que al nombre de dominio disputado vecktor.cl es confusamente similar a la marca registrada VECTOR,
y usada por parte del Segundo Solicitante ya que la Unica diferencia es que se adiciona la letra K luego
de la C, lo que no genera una gran diferencia tanto grafica o fonéticamente, lo cual producira errores o
engafios en los consumidores al momento de acceder a los productos o servicios en Internet.

4. Que finalmente no se recibieron argumentos y pruebas por parte del Primer Solicitante.

5. En mérito de todo lo cual se resuelve

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio vecktor.cl al Sequndo Solicitante, GARMENDIA MACUS S.A. Rep. por Alessandri
& Compaiiia Ltda. (GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA)

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucién firman dofia Isabel Paiva Hantke, Rut:
7.287.246-0 y dofia Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.


http://www.garmendia.cl/

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 7.287.246-0 RUT: 16.278.653-9



