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SENTENCIA

ARBITRAJE: VIKING.CL

En Santiago a 29 de Marzo del afio 2011, Gonzalo Sanchez Serrano, juez
arbitro arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio
viking.cl, vengo en dictar la presente resolucion con el fin de poner término al juicio
arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacién de
Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos EL MISMO (INDUPRO 8A), primer solicitante, con
domicilio en Coronel Pereira 72 of.104, Las Condes, Santiago, THE VIKING
CORPORATION, segundo solicitante, representada por JOHANSSON Y
LANGLOIS LIMITADA, para estos efectos ambos domiciliados en Av. San Pio X
No 2460 Oficina 1101, Providencia, Santiago y VOLVO COM VEHICLES AND
CONSTRUCTION EQUIPMENT SOUTH CONE SPA, tercer solicitante,
representada por Barrios Mufioz Jeanneret y Cia.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 26 de noviembre del 2009, se recibi6 en mi casilla de correo Oficio
N° 11606 materia solicita Arbitraje dominio viking.cl en el cual se me propuso
como juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la
reglamentacién de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia

de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente
aceptaron.

2. Con fecha 03 de diciembre del 2009, de acuerdo a la Reglamentacion de
NIC Chile, este arbitro arbitrador declaré aceptar el cargo, notificé a las
partes en conflicto por medio de carta certificada y mediante correo
electronico con firma electrénica a NIC Chile y con copia informativa a las
partes citandolas a una audiencia de conciliacion consignacién de fondos
y/o fijacién de normas de procedimiento para el dia 21 de diciembre del
2009 a las 18:15 horas, lo cual consta en autos. Con esa misma fecha por
motivos de salud del Arbitro se suspendi6 audiencia y se fijé nuevo dia y
hora para el dia 28 de diciembre del 2009 a las 18:15 hrs, notificandose a

|as partes via mail lo cual eonata a fojas 12 de autos.

3. Que con fecha 28 de diciembre del 2009, se llevd a efecto comparendo
decretado en autos. con la asistencia da Tha \iLiee Aeeeo oo
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representada por Carolina Mora por el segundo solicitantéScon la ,YN
asistencia de Volvo com vehicles and construction equip Sm@s@rv o
cone SPA, representada por Noelle Jeanneret por el tercer s ﬁ:m:m%@m L
con la inasistencia del primer solicitante Sres. El Mismo A_:acv@bm. A) )&w
y don Gonzalo Sanchez Serrano, juez arbitro arbitrador. En el mismo 8efo°
del comparendo las partes asistentes solicitaron de comun acuerdo
suspension de la audiencia, fijandose nueva fecha para el dia lunes 18 de
Enero del afio 2010 a las 18:15 hrs.

Que con fecha 28 de diciembre del 2009, se llevé a efecto comparendo
decretado en autos, con la asistencia de The Viking Corporation,
representada por Carolina Mora por el segundo solicitante: con la asistencia
de Volvo com vehicles and construction equipment south cone SPA,
representada por Noelle Jeanneret por el tercer solicitante y con la
inasistencia del primer solicitante Sres. El Mismo (Indupro S. A.) y don
Gonzalo Sanchez Serrano, juez arbitro arbitrador. Se fijan las normas del
procedimiento otorgando un plazo de 15 dias habiles para que las tres
partes presenten sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho

respecto del dominio en disputa, quedando las partes notificadas
personalmente.

Que con fecha 08 de marzo del 2010, Carolina Mora Allende, en
representacion de THE VIKING CORPORATION, segundo solicitante,
presenta escrito: “Solicita asignaciéon de nombre de dominio”

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo
solicitante, son los siguientes:

- La solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del
segundo solicitante, se funda en el hecho que la misma constituye una
famosa y destacada empresa internacional, que se dedica a productos
que incluyen rociadores contra incendios, valvulas y sistemas de
valvulas, tuberias, accesorios, soportes y elementos de sujecion,
compresores, interruptores de caudal, interruptores de presion,
manipular interruptores, paneles de control, campanas, bocinas y luces
estroboscépicas, equipos de manguera y adaptadores, a través de su
prestigiosa y reconocida marca “viking®, expresion que también
corresponde al elemento mas destacado de su razén social.

Durante mas de 80 afios, su representado ha sido lider mundial en la
proteccion contra incendios gracias a la marca “VIKING”. Contando
actualmente, su mandante con mas de 50 compafiias en diferentes lugares
del mundo, prueba de lo sefialado es un folleto acompanado en un otrosi de

esta presentacion que resume las ventas globales y la red de distribucion
de los productos “VIKING”.

Argumenta el segundo solicitante que desde hace mas de 80 afios el
nombre Viking ha representado el liderazgo mundial en proteccién contra
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que destaca The Viking Corporation, Viking SupplyNet, Viking F @oﬁw@ﬁq@.
Services y Viking Plastics, proporcionan a los contratistas indepe\ti
de rociadores contra incendios soluciones integradas para cualquier
de proteccion contra incendios.

E! objetivo de su representado es mejorar y apoyar los esfuerzos de
contratistas "independientes" de rociadores contra incendios. The Viking
Corporation tiene un compromiso con la calidad, el servicio y la innovacion
significa menos problemas y mas y mejores soluciones rentables para los
contratistas de rociadores contra incendios. Al preguntar continuamente,
"¢,Qué es lo que clientes necesitan para crecer y tener éxito?" “Viking”
continuara siendo el lider en la prestacion de herramientas rentables e
integrales a nuestros clientes.

El segundo solicitante, argumenta su solicitud con Ia historia de The
Viking Corporation, el Grupo Viking tiene sus raices en la década de 1880,
cuando Emil Tyden, un inmigrante sueco, desarrollé un innovador sello de
un vagon de tren en Chicago. En fines de 1890, Tyden fue presentado a un
empresario de Michigan, quien lo convencié para ir a Hastings y fundaron la
Compaiiia Internacional de sellos y cerraduras para la fabricacion de los
sellos patentados. A fin de producir su nuevo sello de vagén en serie,
Tyden liegé a crear uno de primeros sistemas de automatizacion del mundo
— una década antes de que Henry Ford produjera automéviles en serie.

Alrededor del afio 1920, después de que un incendio destruyera la
fabrica en la Compafiia Internacional de sellos y cerraduras, Tyden decidio
introducirse en el negocio de rociadores contra incendios. A través de un
amigo mutuo, Tyden fue presentando a un empresario de San Luis, que
afirmaba haber desarrollado unos disefios de rociadores y valvulas contra
incendios. Asi, al poco tiempo después, cuando era evidente que la
empresa estaba en problemas, Tyden compro el 100% de participacion en

The Viking Corporation y comenzé la fabricaciéon de rociadores y valvulas
en Hastings.

Con el tiempo, Tyden continud expandiendo la compafia mediante la
asociaciéon con un talentoso "sprinklermen (hombre rociador)" alrededor de
los Estados Unidos vy, en muy poco tiempo, logré reunir a una gran cantidad
de contratistas altamente calificados de rociadores Viking. Viking mantiene
esta orientacion contratista hasta mediados de 1960.

Gracias a el rapido crecimiento del mercado de los rociadores contra
incendios en la década de 1970 hizo que Viking estableciera una red de
afiliados que pudieran servir al mercado con productos Viking, asi como los
demas componentes necesarios para las instalaciones de riego. A
mediados y finales de la década de 1980, Viking se deshizo de toda Ia
participacion de contratistas y del disefio, y se centré en el desarrollo,

fabricacion y distribucion de rociaderas contra incendios, las valvulas y sus
dispositivos.




En la década de 1990, Viking SupplyNet se establecié como el Gnico
distribuidor de productos Viking, asi como los componentes relacionados
con la proteccion de incendios. Viking SupplyNet Internacional también fue
desarrollado para construir una fuerte presencia internacional. A nivel
mundial, Viking SupplyNet esta actualmente representada por mas de
treinta localidades de propiedad total de Viking SupplyNet, asi como una
amplia red de distribuidores independientes. Posteriormente, en el afio
2002, el Viking Group, Inc. lanzé Viking Fabrication Services para ofrecer a
los contratistas servicios completos para la fabricacién de tubos de acero, el
mayor componente de la mayoria de sistemas de rociadores. Viking
Plastics Viking también se unié a Group Inc. a principios de 2007 a fin de
proporcionar un paquete integrado de productos y servicios para los
contratistas independientes de rociadores contra incendios en todo el
mundo y crear una perfecta, Unica y completa solucién de codigo de
proteccion contra incendios residenciales.

Por otra parte sefiala el segundo solicitante que su mandante se ha
preocupado de registrar la marca comercial “VIKING” que identifica a sus
productos en muchos paises, expresion que no es sino el nombre de
dominio en litigio.

A mayor abundamiento, cualquier persona que se enfrente o escuche el
nombre “VIKING”, lo asociara y relacionara de manera automatica y sin
mediar duda alguna con su mandante y su actividad, mas atin cuando se
trata del nombre de dominio “viking.cl”, es decir, los consumidores
seguramente creeran que los productos ofrecidos en dicha pagina cuentan
con la garantia y calidad de su mandante, nada de lo cual sera efectivo.

Agrega que en efecto, les parece del todo injusto que el dominio de
autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el creador de la marca
“VIKING” para productos extintores ha sido su mandante, la cual ha
invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar,
posicionar y dar a conocer su marca comercial en el mundo.

Destaca, que la marca de su cliente, se encuentra registrada en nuestro
pais desde hace mas de 30 afios, lo que da cuenta de una antigiiedad que
acredita un mejor derecho, respecto de los otros solicitantes.

Asimismo, se debe considerar que “nombres de dominio”, aunque
tengan una naturaleza juridica diversa a una marca comercial, poseen una
gran importancia en la realidad practica y concreta, cual es que hoy en dia
la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e
identificador de productos y/o servicios, razén por la cual el objetivo de esta
presentacion es lograr evitar que terceros se apropien de expresiones
similares a marcas famosas y notorias, ademas de permitir que el puablico
consumidor pueda identificar en Internet a su mandante, con sus marcas

Gomerciales y nombres de dominias inseritos.

Por ultimo hace presente que el primer solicitante, Indupro S.A. no
comparecio a la audiencia de mediacién ante NIC Chila miio e e — oot
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con fecha 15 de octubre de 2009, como asimismo no oanmqu@ My &
audiencias llevadas a cabo ante el Juez Arbitro con fecha 28 de dicietngre
de 2009 y 18 de enero de 2010, en donde se fijaron las normas “d&
procedimiento en la causa de autos, lo que demuestra una total falta de
interés en el nombre de dominio en disputa.
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En cuanto a los derechos de propiedad industrial de The Viking
Corporation, sefiala que posee registros marcarios en Chile, Argentina,
Armenia, Australia, Brasil, Canadd, China, Comunidad Europea, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Gran Bretafia, Grecia, India,
Indonesia, Irlanda, ltalia, Malasia, Nicaragua, Panama, Sud Africa, Suecia,
Suiza, Taiwan, Tailandia, Estados Unidos y Uruguay.

En cuanto al derecho, el inciso primero del articulo 10 del Reglamento,
establece “Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la
publicara dentro del plazo més breve que sea técnicamente factible, y en
todo caso dentro de tres dia habiles, en una lista de solicitudes en tramite.
Dicha solicitud se mantendra en esta lista por el plazo de 30 dia corridos a
contar de la publicacién, objeto de que eventuales interesados tomen
conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio”. En otras palabras, el Reglamento
faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a
presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo
cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio
de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un
avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta
manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor
derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el articulo 14 del mismo Reglamento sefala, entre otras
cosas, 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. THE VIKING
CORPORATION posee respecto de la marca singularizada a lo largo de
este escrito, un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se
encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el articulo
2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relacion al articulo 19
N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica.

Agrega, el segundo solicitante que el articulo 2° primera parte de la Ley
N® 19.039, establece que “cualquier persona natural o Jjuridica, nacional o
extranjera, podra gozar de los derechos de la propiedad industrial que
garantiza la Constitucién Politica, debiendo obtener previamente el titulo de
proteccion correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley’.

Por su parte, el inciso 3° del articulo 19 N° 25 de la Constitucién Politica
prescribe: “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes
de invencién, “marcas comerciales”, modelos, procesos tecnolégicos u
otras creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley’.
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Argumenta ademas que no resulta legitimo que terceros, sin &mmm§m§v G
alguno, soliciten el nombre de dominio “viking.cl”, cuyo elemento central * o
constituye el identificador de la marca de su cliente, como wmfgﬁ &).,,w

demostrado.

Anade que no debemos dejar en el olvido que la tendencia mundial en
materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas
naturales y juridicas, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que
pretenden vulnerar principios basicos. Al efecto, citaremos algunos articulos
de relevancia para el caso, establecidos en el “Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial” y “Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” (ADPIC).

Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
promulgado por Decreto N° 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de
septiembre de 1991, establece lo siguiente: Articulo 6 bis: [Marcas: marcas
notoriamente conocidas]1) Los paises de la Unidn se comprometen, bien de
oficio, si la legislacion del pais o permite, bien a instancia del interesado, a
rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o
de comercio que constituya la reproduccién, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear confusién, de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como
siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente
Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal
marca notoriamente conocida o una imitacidn susceptible de crear
confusion con ésta.  2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios
a partir de la fecha del registro para reclamar la anulacién de dicha marca.
Los paises de la Unién tienen la facultad de prever un plazo en el cual
debera ser reclamada la prohibicién del us0.3) No se fijara plazo para
reclamar la anulacion o la prohibicién de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe.

Por su parte el Articulo 8 [Nombres comerciales] El nombre comercial
sera protegido en todos los paises de la Union sin obligacién de deposito o
de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio.
Articulo 10 Bis: [Competencia desleal] 1) Los paises de la Unién
estan obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unién una
proteccién eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de
competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en materia industrial y comercial. 3) En particular deberan
prohibirse: 1. cualquier acto capaz de crear una confusién, por
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor; 2. las aseveraciones
falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudieren inducir al puablico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el
empleo o la cantidad de los productos.

ADPIC (TRIPS) Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio. Promulgado por
Decreto N° 16, publicado en el Diario Oficial de 17 Ao rmave sin 46ne



Articulo 16: Derechos conferidos. 1.  El titular de una marca de %«@5

de comercio registrada gozara del derecho exclusivo de imp&Hir %@\@v

cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el o%mm, de
operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes g
servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha
registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion.
En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios
idénticos, se presumira que existe probabilidad de confusion. Los derechos
antes mencionados se entenderan sin perjuicio de ninguno de los derechos
existentes con anterioridad y no afectaran a la posibilidad de los Miembros
de reconocer derechos basados en el uso. 2. El articulo 6 bis del
Convenio de Paris (1967) se aplicara mutatis mutandis a los servicios. Al
determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente
conocida, los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en
el sector pertinente del publico inclusive la notoriedad obtenida en el
Miembro de que se trate como consecuencia de la promocién de dicha
marca. 3. El articulo 6 bis del Convenio de Paris (1967) se aplicara
mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para
los cuales una marca de fabrica o de comercio ha sido registrada, a
condicion de que el uso de esa marca en relacidon con esos bienes o
servicios indique una conexion entre dichos bienes o servicios y el titular de
la marca registrada y a condicién de que sea probable que ese uso lesiones
los intereses del titular de la marca registrada. Art. 41: Obliga a los paises a
crear en sus legislaciones procedimientos de observancia de los derechos
de propiedad intelectual, que permitan la adopcion de medidas eficaces
contra cualquier accién infractora de los derechos de propiedad intelectual,
con inclusién de recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos
que constituyan un medio eficaz de disuasion de nuevas infracciones

Articulo 41: 1. Los Miembros se aseguraran de que en su legislacion
nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de
propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que
permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquier accién infractora
de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente
Acuerdo, con inclusion de recursos agiles para prevenir las infracciones y
de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasién de nuevas
infracciones. Estos procedimientos se aplicaran de forma que se evite la
creacion de obstaculos al comercio legitimo, y deberan prever
salvaguardias contra su abuso. 2. Los procedimientos relativos a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual seran justos y
equitativos. No seran innecesariamente complicados o gravosos, ni
comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

Ahora bien, y como una muestra clara que permite ratificar lo expresado,
€s necesario a criterio de esta parte, hacer mencién a lo establecido en los
numeros 20 y siguientes del Reglamento, en el Titulo “De las Revocaciones
de Dominio”, nimeros que avalan desde todo punto de vista lo sefialado en
el parrafo anterior. Si bien no estamos frente a una revocacion, en ellos, se
establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe
ha obtenido la inscripcion de un nombre de dominio, constituyendo una
verdadera pauta a seguir en la materia. Asi, el nimero 22 del reglamento,
sefiala como causal de revocaciéon de un nombre de dominio, entre otras,
“‘que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante,

0 @ un nombre por el cual el reclamante es conocido’.

Agrega, como bien lo ha sefialado la Comisién Preventiva Central al
conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromarmales S A “ o
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funcion natural de un nombre de dominio es la de una direccion el nica &W
que permite a los usuarios de Internet localizar terminales infi a Wwfww &
(ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y _,mv%ﬁm. A/ 2
embargo, dado que son faciles de recordar e identificar, muchas veces v/
cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico virtirais ©.
pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores
comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el
nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus
productos o servicios”.

Sus mandantes han hecho de “VIKING” una marca de prestigio en el
area de los productos contra incendios. Siendo de esta manera, cualquier
consumidor que se enfrente al nombre de dominio “viking.cl”, sin duda lo
relacionara y asociara inmediatamente con THE VIKING CORPORATION.

En caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer o
tercer solicitante, se producira una dilucién de la reconocida marca de su
cliente y evidentemente se inducira a error a los consumidores, quienes
incluso podran asociar la marca de su mandante con una actividad
desarrollada por un tercero, que ofrecera productos que no contaran con el
prestigio de su cliente.

Es ese sentido, debe considerarse que es un hecho conocido y aceptado
que existe una intima relacién entre una marca comercial y un nombre de
dominio. Es mas, argumenta el segundo solicitante que este es un caso en
que su mandante se enfrentard a un solicitante inescrupuloso que
probablemente intentara distraer la atencién de los consumidores
ofreciendo productos idénticos a los de su mandante.

Asimismo sefiala que sin duda alguna Indupro S.A., al momento de
presentar la solicitud del nombre de dominio “VIKING.cl”, estaba en pleno
conocimiento de la existencia de su mandante y de la notoriedad de sus
marcas “VIKING”.

En efecto, sefala el segundo solicitante que estamos ante un caso en
donde sin duda, el primer solicitante ha actuado de mala fe, lo que se
acredita con correos electrénicos intercambiados con el Sr. Daniel
Undurraga dundurraga@indupro.cl (correo electrénico que aparece como el
contacto administrativo de NIC Chile del nombre de dominio), que se
acompanan en un otrosi de esta presentacion en donde se acredita que el
Sr. Undurraga, en representacion de Indupro S.A. se habria comprometido
a desistirse de su primera solicitud del nombre de dominio a cambio de la
inscripcién del nombre de dominio “vikingpump.cl”, respecto de la cual su
cliente no presentd oposicién y actualmente el nombre de dominio se
encuentra inscrito a nombre de Indupro S.A.

De esta manera, si bien hubo un acuerdo de palabra en relacién al
nombre de dominio de la referencia, y su cliente no se opuso al registro del
nombre de dominio “vikingpump.cl” de acuerdo a lo pactado, el Sr.
Undurraga pese a que en reiteradas obortunidades se ~amnramatia -
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Lo anterior, no deja de llamar la atencién, si se considera que no puede
ser una mera casualidad que el primer solicitante haya inscrito el nombre de
dominio “viking.cl’, considerando que en su pagina web en donde ofrece
sus productos y servicios se refiere a la marca “viking”, que no es sino la
marca creada y registrada en el mundo por su cliente, THE VIKING
CORPORATION.

Cit6 el segundo solicitante la normativa de NIC Chile, que establece en
su Reglamentacion en el articulo 22 las diversas causales de revocacion de
un nombre de dominio, para lo cual se requiere que una inscripcion sea
abusiva o haya sido realizada de mala fe, entre las cuales se encuentran.
La inscripcién de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se
cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea
identico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio
sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido. b) Que el asignatario del nombre de dominio no
tenga derechos o intereses legitimos con respecto del nombre de dominio,
y ¢) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. La
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado: a) Que existan circunstancias que
indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propésito principal
de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcion del nombre
de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por
sobre los costos directos relativos a su inscripcién, siendo el reclamante el
propietario de la marca registrada del bien o servicio, b) Que se haya
inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular de la
marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario
del nombre de dominio, esta pauta de conducta. C) Que se haya inscrito el
nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los
negocios de la competencia. D) Que usando el nombre de dominio, el
asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de
Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en linea, creando confusion
con la marca del reclamante.

En este sentido, estima que se dan lo supuestos para considerar que se
estd ante una inscripcion de mala fe o abusiva en relaciéon al primer
solicitante, respecto de la cual creemos que procede aplicar la condenacion
en costas, si se toman en consideracion los siguientes factores.

El primer solicitante del nombre de dominio, no asisti¢ a la audiencia de
mediacion ante NIC Chile, como asimismo, no comparecié a las audiencias
de fijacion de normas de procedimiento, demostrando una falta de interés
real y hasta la fecha no ha probado no ha probado tener intereses o

dGreehos Iegitimos sobre el nombre de dominio

Existen correos electronicos que dan cuenta que su cliente intento llegar
a un acuerdo con el primer solicitante. quien se comnrometiad an mae Aa
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una oportunidad a enviarnos un desistimiento a cambio de @.%&%& 3
registraran el nombre de dominio “vikingpump.cl”, quienes lo _:m%a_maz Y ,? \
su mandante no se opuso en el entendido de que el primer m%m;mi@ )ty
estaba actuando de buena fe. 3. El nombre de dominio en conflicto
corresponde a la marca comercial que su mandante no sélo ha creado, sino

que ha registrado en mdltiples paises, la cual goza de fama y notoriedad.

El nombre de dominio no se encuentra activo, lo que impide a su cliente,
duefio y creador de la marca “VIKING” que éste pueda ofrecer sus
productos en el mercado y promocionarlos.

En la pagina web del primer solicitante, indupro S.A. sefiala que ellos
trabajan con la marca “VIKING”, de manera que indudablemente ellos
estaban al tanto de quien es el duefio y creador de la marca “VIKING”.

A juicio del segundo solicitante en el caso de asignarsele el nombre de
dominio al primer o tercer solicitante, constituiria, en primer lugar, un
agravio hacia los derechos adquiridos por su representada, como titular
legitima de la marca comercial citada, como también a su trayectoria en el
mercado, y en segundo lugar, seria inductivo a error y confusién entre los
consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los
productos de su mandante que a través del eventual sitio web www.viking.cl
fueran promocionados. Todo lo anterior, aprovechandose en forma gratuita
del prestigio logrado por su representada, quien han invertido tiempo y
grandes sumas de dinero en posicionar sus marcas en el mercado.

Por su parte, destaca el segundo solicitante que respecto del tercer
solicitante, es plenamente aplicable el aforismo denominado “First Come
first served”, toda vez que su mandante ha demostrado con contundentes
antecedentes, argumentos y documentos de prueba, tener un “legitimo
interés” sobre el nombre de dominio “viking.cl”, sino que ademas es
segundo solicitante del nombre de dominio en disputa, respecto del cual
tiene una preferencia por haberlo solicitado antes que el tercer solicitante, lo
que sumado a todos los antecedentes sefialados a lo largo de esta
presentacién lo hacen merecedor del nombre de dominio en conflicto.

Al efecto acomparia los siguientes documentos:

Copia de los registros marcarios en Chile: VIKING, registro N° 841.832
que distingue productos de la clase 9.; VIKING, registro N° 520.034 que

distingue productos de la clase 9.; VIKING, solicitud de renovacion N°
417.954.

Impreso de www.inapi.cl en donde se puede apreciar que la marca de su
cliente cuenta con registro desde el afio 1988 bajo el registro N° 333.206.

Reporte con un listado de las marcas “VIKING” de su cliente en el
mundo: Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Brunea,
Canada, China, Colombia, Ecuador, El Salvador, Comunidad Europea,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong,
India, Indonesia, lrlanda, Israel, ltalia, Japén, Malasia, Méjico, Nueva
Zelanda. Norueaa. Panama. Paraauav. Perd. Filininas. Sinaanur Sud
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Africa, Espafia, Suecia, Suiza, Taiwan, Tailandia, Unién amﬁma:%m%h
Arabes, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Ooﬂmﬁmﬁmnmﬂ

Rica y Portugal. S

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Argentina, registro 1.205.242 que distingue productos de la clase 9.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Armenia, registro N° 3726 que distingue productos de la clase 9.

Copia de registro internacionales correspendientes a la marca “VIKING”
Australia, registros 219.935: 241.629 y 241.630.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Brasil, registro N° 730132951 que distingue productos de la clase 9 y 20.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Canada, registro N° 443177 que distingue productos de la clase 9.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
China, registros N° 237238; N° 1155312 que distinguen productos de la
clase 9.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca ‘VIKING”

Comunidad Europea, registro N° 46441 que distingue productos de la clase
9y 11.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Costa Rica, registro N° 49182 que distingue productos de la clase 23.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “‘VIKING”
Ecuador, registro N° 699.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
El Salvador, registro 4661 que distingue productos de Ia clase 9.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Finlandia, registro N° 55415 que distingue productos de la clase 9.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Francia, registro N° 1434980 que distingue productos de la clase 9.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Gran Bretana, registro N° 918310 que distingue productos de la clase 11.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Grecia, registro N° 46081 que distingue productos de la clase 9.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
India, registro N° 246380 que distingue productos de la clase 11.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Indonesia, registro N° 504879 que distingue productos de la clase 11.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Irlanda, registro N° 72953 que distingue productos de la clase 11.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Italia, registro N° 502347.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Malasia, registro N° 860167 v 54699 aue distinaiian nradiintae da ln alaen A
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Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING*®

Panama, registro N° 19870 que distingue productos de la clase 23.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Sud Africa, solicitud de renovacion de los registros N° 2216 y 2217.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Suecia, registro N° 125447

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Suiza, registro N° 386568 que distingue productos de la clase 9.

Copia de registro internacionales correspendientes a la marca “VIKING”
Taiwan, registro N° 102354,

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Tailandia, registro N°® 49405 que distingue productos de la clase 16.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Estados Unidos, registros 777759, 923078, 1709778, 1776394, 2141751.

Copia de registro internacionales correspondientes a la marca “VIKING”
Uruguay, registro N° 138405 que distingue productos de la clase 6.

Folletos e impresos que dan cuenta de la historia de la empresa a la que
represento y de los productos y sistemas de distribucion y ventas de la
marca “VIKING”.

Impresos obtenidos desde la pagina web de su mandante,
www.vikinggroupinc.com en donde se puede apreciar los diversos
productos “contra incendios” que ofrece en el mercado.

Impreso obtenido desde Internet con fecha de hoy, en donde se puede
apreciar que el sitio web www.viking.cl no se encuentra activo, lo que
demuestra una falta de interés en usar el nombre de dominio en conflicto.

Impresos obtenidos desde la pagina web www.google.cl en donde se
puede apreciar que al buscar informacién relacionada con “VIKING” el
motor de busqueda arroja un resultado de 1.060.000 de links asociados,
siendo los primeros asociados con su mandante, lo que da cuenta de que
estamos ante una empresa que goza de fama y notoriedad en todo el
mundo gracias a su marca “VIKING”.

Impreso obtenido desde la pagina web del primer solicitante
www.indupro.cl en donde se puede apreciar que ellos mismos sefalan que
trabajan con la marca “VIKING”.

Correos electrénicos intercambiados entre esta parte y el primer
solicitante, don Daniel Undurraga, cuyo correo electronico aparece como el
contacto administrativo del primer solicitante dundurraga@indupro.cl:

Impreso obtenido desde la pagina web www.nic.cl en donde aparece el
nombre de dominio “vikingpump.cl” inscrito a nombre de Indupro S.A. el

cual fue inscrito con fecha 21 de diciembre de 2009, lo que concuerda con
lo sostenido en los correos electrénicos acompafiados.

Impreso obtenido desde la pagina web www.nic.cl en donde aparece
como contacto administrativo dundurraga@indupro.cl.
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Que con fecha 07 de abril del 2010, se resuelve Solicita asign :v&mmm,ﬁ? o

nombre de dominio por las razones que indica”, que rola de *Q.mfumm a S
171, se resuelve A lo principal, se tiene por presentada la mo_mo::%aﬁé o
asignacion de nombre de dominio presentado; Al primer otrosi, Téngase
presente; Al segundo otrosi, al comprobante de depdsito adjuntado en el

punto numero 1, téngase por pagados los honorarios arbitrales. A los
documentos individualizados en los puntos 2 al 12, téngase por
acompanados bajo apercibimiento del Art. 346 N° 3 del C. P. C.
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Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del tercer solicitante,
son los siguientes:

En efecto y como quedara acreditado, el nombre de dominio pedido por
el primer y segundo solicitantes se encuentra en abierta contradiccién con
lo previsto por el articulo 14 inciso 1' de Ia Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL (en adelante el
"Reglamento'), pues infringe derechos validamente adquiridos por su
representada.

Al detectar la existencia de dicha solicitud su mandante Volvo Com
Vehicles and

Construction Equipment South Cone SPA, procedi6 con fecha con fecha 17
de agosto de 2009 solicita para si la asignacién del mismo nombre de
dominio toda vez que el mismo es practicamente coincidente con la
expresion VIKING, la que tiene registrada y solicitada como marca
comercial, ademas de protegida como nombre de dominio.

Indica el tercer solicitante del nombre de dominio, tener los Registro No.
841.542, marca VIKING que distingue "servicios de comercializacion, sea al
por mayor o al detalle por cualquier canal o medio, de vehiculos y aparatos
de locomocion terrestre sus partes y repuestos, de la clase 12, con expresa
exclusion de neumaticos" de la clase 35. Solicitud No. 851.304. Marca
VIKING, que distingue "servicio técnico de productos de la clase 12,
incluyendo la reparacion y mantencion de vehiculos y aparatos de
locomocién terrestre, sus repuestos, partes y accesorios, con expresa
exclusion de neumaticos; centro automatico de lavado" de la clase 37.
Ademas de los Nombres de dominio vikingmuiti.cl y multiviking.cl

Si a lo anterior sumamos el hecho que las expresiones en cuestion son
total y absolutamente coincidentes entre si, queda en evidencia que las
probabilidades de distinguir los signos en cuestion en términos suficientes y
apropiados son practicamente nulas, con lo cual, en caso de asignarse el
nombre de dominio ‘viking.cl” al primer solicitante, su cliente veria

ssriamente conculcado su derecho de propiedad, adamas de resultar un
factor de confusién en la red de Internet, al menos en Io relativo a
automoviles, sus partes y accesorios y servicios vinculados tales como los

de su comercializacién, mantenimiento y reparacion y centro de lavado
automatico.



del solicitante, que su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros. A
su vez cita el articulo 22, que contempla las causales de revocacién de un
nombre de dominio ya asignado, considera abusiva (y, por ende,
susceptible de revocacion), que el nombre "sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos
el reclamante” (si bien el caso que nos ocupa no trata sobre una
revocacion, resulta indiscutible la aplicabilidad de dichos criterios que para
una causa relativa a la asignacién de un nombre de dominio)

- Ademas de lo anterior, los principios contenidos en el Reglamento
orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad de! orden
juridico y los derechos de las partes involucradas, incluyendo al respecto al
derecho de propiedad, especificamente en este caso, el de la propiedad
intelectual que debe ser cautelado siempre y en todo caso, impidiendo que
sean usurpados por terceros y/o generen confusion.

- Al ser la expresion VIKING solicitada idéntica a la expresion VIKING que
su mandante ha registrado y usado en el mercado, no puede caber duda
alguna que las primeras solicitudes infringen derechos validamente
adquiridos por su mandante Volvo Com Vehicles and Construction
Equipment South Cone SPA, al menos en lo relativo a automdviles, sus
partes y accesorios y servicios vinculados tales como los de su
comercializacién, mantenimiento y reparacion y centro de lavado
automatico.

- Si a todo lo anterior se suma la amplia notoriedad y difusién con que
opera su mandante en el mercado desde hace décadas, no cabe duda que
el dominio en disputa le debe ser asignado, o bien, a un tercero pero con
claras restricciones en cuanto al ambito de su explotacién.

- De todo lo expresado y al quedar en evidencia el mejor derecho del
tercer solicitante, no cabe duda alguna que el principio 'First Cone, First
Sened" no resulta aplicable al caso de autos, razén por la cual no cabe sino
negar lugar a la primera y segunda solicitudes del nombre de dominio
'viking.cl' y asignar el mismo al tercer solicitante (su mandante Volvo Com
Vehicles and Construction Equipment South Cone SPA), salvo en cuanto se
determine asignar el dominio al primer o segundo solicitante con la expresa
prohibicién de hacer uso del mismo para identificar automoviles. sus partes
y accesorios y servicios vinculados tales como los de su comercializacion.
mantenimiento y reparacion y centro de lavado automatico.

10. Al efecto acompania los siguientes documentos:
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Impresion del sitio NIC Chile del registro del nombre de ,%A?io

vikingmulti.cl

Impresion del sitio NIC Chile del registro del nombre de dominio
multiviking.cl

Impresién del INAPI de la solicitud marcaria VIKING para la clase 37

Impresion del INAPI del registro marcario VIKING para la clase 35 n°
841542

Escrito “Somete a la consideracién del Sefor Juez Arbitro
pretensiones y consideraciones en cuanto segundo solicitante”, que
rola a fojas 177 a 179, se resuelve, A lo principal, se tienen por presentados
los argumentos y consideraciones: Al primer otrosi, se tienen por
acompafiados bajo apercibimiento legal indicado; Al segundo otrosi,
Téngase por pagados los honorarios arbitrales definitivos; Al tercer y cuarto
otrosi, Téngase presente.

Que con fecha 21 de Abril del 2010, Carolina Mora Allende, en
representacion del segundo solicitante, presenta escrito “Evacua traslado y
acompafia documentos” cuyos argumentos mas importantes son:

Argumenta el segundo solicitante que si bien, la tercera solicitante ha
sefialado que es titular de los nombres de dominios ‘multiviking.cl” y
“vikingmulti.cl”, respecto de los cuales hay que sefalar que dichos sitios
web de encuentran inactivos, de manera que a esta parte le parece que la
oponente sdlo ha solicitado el nombre de dominio como un mero capricho,
si se considera que ya es titular de nombres de dominios que contienen la
expresion “viking” y a través de éstos no promociona ni ofrece servicio o
producto alguno al publico consumidor.

Hace presente que si hasta la fecha han coexistido diversos nombres de
dominios a nombre de diversos titulares que contienen la expresién
“VIKING”, no debiera existir problema para que el nombre de dominio
pedido por su cliente se sume a dicha coexistencia, mas aun si el rubro de
su cliente es diverso al de la oponente, que tal como ha sefialado opera en
‘automoviles, sus partes y accesorios y servicios vinculados tales como los
de su comercializacién, mantenimiento y reparacion y centro de lavado
automatico”. Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio
solicitado contiene como elemento distintivo aquel que esta presente en los
signos nacionales e internacionales de su mandante, a saber, “VIKING".

En cuanto a la normativa aplicable, en el N° 14 del Reglamento sefala
“Sera responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no
contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de

la Gompetencia leal y de la ética mercanti, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros.”
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Al respecto cabe hacer presente que si bien dicha norma ﬁm,z%mam nomw

la contraria, hay que sefialar que su mandante al momento Mu,m
nombre de dominio en conflicto tuvo en consideracion s
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norma.

Asi, el niumero 22 del citado Reglamento, sefiala como causal de
revocacion de un nombre de dominio, entre otras, “que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o
de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el
cual el reclamante es conocido”. “Sin perjuicio de lo previsto en los parrafos
anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin
que su enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar que el
asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a)Que el
asignatario del dominio demuestre que lo esta utilizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intencién auténtica de ofrecer bienes o
servicios bajo ese nombre, b)Que el asignatario del nombre de dominio sea
comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca
registrada con esa denominacion, y c)Que el asignatario esté haciendo un
uso legitimo no comercial del dominio (“fair use"), sin intento de obtener una
ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

El segundo solicitante estima que ha quedado claro el hecho que el
nombre de dominio solicitado corresponde a la marca de su cliente y al
elemento mas destacado de su razén social, de modo que esta parte ha
logrado acreditar, que THE VIKING CORPORATION tiene legitimos

derechos y un justo interés sobre la solicitud del nombre de dominio
‘VIKING”.

En efecto afiade el segundo solicitante que la pretensién de sus clientes
encuentra su fundamento en un negocio que, como ya se ha expuesto, se
encuentra en marcha desde hace varios anos, que tiene una rentabilidad
real y concreta y que, precisamente, se encuentra sostenido por la marca
“VIKING”, como consecuencia de su intenso uso, del prestigio y
reconocimiento tanto nacional como internacional que ha logrado luego de

mucho esfuerzo, constituye su principal activo intangible y es un gran
colector de clientela.

Agrega que por lo demas, en la especie es plenamente aplicable el
aforismo denominado “First Come first served’, toda vez que su mandante
ha demostrado con contundentes antecedentes, argumentos y documentos
de prueba, tener un “legitimo interés” sobre el nombre de dominio
“VIKING.CL” y que su solicitud es anterior a la de la tercera solicitante, lo
que le otorga una preferencia que debe ser respetada por este Tribunal.

En tal sentido, el segundo solicitante citar a don Marcos Morales, quien

%N ¢l arbitrajc por €1 nombre de dominio “miochila.cl’ astableais en ol fallo:
“En primer término, conviene dejar establecida la postura de este
sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas
materias denominado first come first served, conforme al cual la asignacion
de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En
nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente an al cantidn
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general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicif

salvo que se configure algin supuesto de excepcion que permita romper la
regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este ultimo esquema, el
primer solicitante estd en una posicion de ventaja inicial respecto de los
solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sélo cede si se
demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los
interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse -con
mayor o menor acierto- "mejor derecho» sobre el nombre de dominio
disputado. En igual sentido: "A este respecto debe tenerse presente lo
dicho mas arriba en relacion a que una solicitud de nombre de dominio
contraria derechos validamente adquiridos cuando mediante esta se
perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un
nombre, marca u otra designacion o signa distintivo que, de manera integra
0 cuyo nucleo caracteristico o evocativo, este afudido, reproducido o
incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha
solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legitimo
en un nombre, marca u otra designacion o signa distintivo que, de manera
integra o cuyo nucleo caracteristico o evocativo, este aludido, reproducido o
incluido en el nombre de dominio disputado”. Asimismo el considerando 6.3
parrafo 5 sefialé: “En consecuencia, los antecedentes antes expuestos, que
son coincidentes y concordantes entre si, demuestran que el Primer
Solicitante detentaba, a la fecha de presentacién de la Primera Solicitud, un
interés real y efectivo en el signo MIO, lo cual queda ratificado por la
actividad posterior desplegada por dicha parte. En relacion al Segundo
Solicitante, se encuentra acreditado en autos -supra 4.2.- que es titular de
la marca MIO, registrada en Chile bajo el numero 756.765 y de la marca
MIO DIGI WALTER, registro N~ 756766, ambos para distinguir productos
de la clase 9, con vigencia desde el 21/04/2006. También se encuentra
acreditado que utiliza dicha marca a nivel mundial en el rubro de
computadores y servidores, incluyendo computadores portatiles. De lo
anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos
adquiridos sobre una marca comercial que de manera integra esta incluida
en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a la fecha de
presentacion de ambas solicitudes. En consecuencia, ninguna de las
solicitudes de asignacion del nombre de dominio en disputa contraria
derechos adquiridos, puesto que el Primer Solicitante detentaba un interés
real y efectivo en el signa MIO a la fecha de la primera Solicitud, interés que
debe calificarse de legitimo, puesto que dicho signo siempre ha estado
destinado a un rubro diferente de aquel para el cual el Segundo Solicitante
usa el mismo signo. Por su parte, conforme se ha sefialado, a la fecha de
presentacion de la Segunda Solicitud, el Segundo Solicitante ya era titular
de una marca integramente incluida en el nombre de dominio disputado.
Asimismo, el considerando 6.4 parrafo 8 sefiald: “En consecuencia, dado
que conforme a lo expuesto los fundamentos de las pretensiones de ambos
solicitantes ostentan una importancia o relevancia equivalente, y atendido el
hecho que no existen antecedentes para preferir una pretension en
desmedro de la otra, conforme a principios de prudencia y equidad, se
concluye entonces que ambas solicitudes en conflicto se encuentran en una
situacion de igualdad relativa de condiciones, por lo cual corresponde
solucionar la controversia en base al principio de prioridad en el tiempo first
come first seved, debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en
disputa a quien lo solicité en primer lugar’.

Que eon fecha 29 ds octubre del 2010, resuelve: Al escrito “Evacua
traslado” de fecha 21 de abril del presente, se resuelve: A lo principal: se
tiene por evacuado el traslado, al otrosi: Téngase por acompariados los
documentos, bajo el apercibimiento del 346 N° 6. Segun lo indicado en el
punto nimero cuatro de las normas de procedimiento fijadas, y no
encontrandose diligencias pendientes. Citese a las partes oir sentencia
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CONSIDERANDO:

1.- Que el espiritu del fundador del sistema de nombre de dominios sefior Jon
Postel, plasmado en la RFC 1591, fue de que el sistema de registro de nombres
de dominio se desarrollara en un marco de lo que él denominé “fair use”;

2.-. Que de los nombres de dominio se asignan en primera instancia a aquel de los
solicitantes que ostente un legitimo y mejor derecho ya que a diferencia del
sistema de marcas, en la logica de la reglamentacion del sistema de nombre de
dominios no existe un clasificador de rubros ni la posibilidad técnica de que
coexistan varios nombres de dominio idénticos en un mismo TId.

3.- Que cuando las partes exhiban o demuestren igualdad en cuanto a su
legitimidad y derechos, se aplica la maxima: “first come, first served”

4.- Que el primer solicitante no realizd presentacion alguna no acreditandose que
tuviera un interés legitimo o derecho superior sobre los demas solicitantes.

5.- Que el segundo solicitante corresponde a una empresa cuyo origen se
remonta al afio 1880 y que posee registros multiples e internacionales algunos de
los cuales datan del afio 1964 y nacionales que datan del afio 1988.

6.- Que el segundo solicitante posee un rubro claro y definido que difiere
totalmente del rubro del tercer solicitante. En efecto segundo solicitante esta
orientado a la fabricacion de extinguidores, y otros productos afines (ninguno
correspondiente a los productos del tercer solicitante) mientras que la actividad del

tercero gira en torno a los productos de la clase 12 (vehiculos y aparatos de
locomocion y afines).

7.- Que no se advierte mala fe alguna en la solicitud del segundo solicitante, dado
que la expresion solicitada esta lejos de ser una solicitud circunstancial, sino que
corresponde a una marca de casi medio siglo en USA (1964) y en otros paises y
que en Chile figura registrada como marca hace 23 afios. (1988). Asimismo cabe
precisar que el segundo solicitante tiene presencia comercial en varios continentes

con su marca VIKING la cual se utiliza en compaiiias presentes en mas de 40
paises.

8.- Que tampoco se advierte mala fe alguna en el tercer solicitante, ya que le
consta a este tribunal que la expresion VIKING esta efectivamente registrada hace
varios afios no correspondiendo a una solicitud circunstancial.

9.- Que habiendo constatado este tribunal que el segundo solicitante (THE VIKING
CORPORATION) ha allegado suficiente evidencia que acredita contundentemente
su mejor derecho vy que ademas realizé la solicitiid ann antariaridad a 1 amaraas
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10.- Que a mayor abundamiento, siendo tan disimiles los rubros %@ﬁcmm

empresas no existe para los consumidores peligro de confusién o error m_@;c:o
como se sefiala en el expediente y que bajo ningun respecto el segundo solicitante

esta afectando algun derecho validamente adquirido por el tercer solicitante.

SE RESUELVE: Se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta por
el tercer solicitante VOLVO COM VEHICLES AND CONSTRUCTION
EQUIPMENT SOUTH CONE SPA, representado por Noélle Jeanneret Simian y Se
asigna el nombre de dominio VIKING.CL al segundo solicitante THE VIKING
CORPORATION Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail
bajo firma electrénica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Lucia Cristi
Torrealba RUT: 7.043.449-0 y dofia Maria José Arancibia Obrador, RUT:
15.385.686-2, ambas de mi mismo domicilio.

Gonzalo Sanchez Serrano

Juez Arbitro Arbitrador
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