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MAT: Asignacion de nombre de dominio “vimar.cl”

Santiago, dieciséis de Agosto de dos mil siete.

VISTOS:

1- Que por oficio N° OF07415 de fecha 13 de Abril de 2007, el
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de
Chile (NIC Chile), notificé al suscrito la designacién como Arbitro para
resolver el conflicto planteado por la inscripcidn del nombre de dominio
“vimar.cl”; entre Logistica Vimar Limitada, como primer solicitante, y
Vimar S.P.A., como segundo solicitante;

2- Que los nombres de dominio “.cl” se rigen en Chile conforme a un
estatuto especialmente dictado al efecto, denominado “Reglamento
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL"”, en
adelante el Y“Reglamento”, y cuyo anexo 1 contempla las normas por las
gue se ha de regir el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje. Que de
acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde dl
suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de *Arbitro
Arbitrador”;

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolucion de fecha 16 de
abril de 2007, el suscrito aceptd el cargo de Arbitro Arbitrador, jurd
desempenarlo fielmente y citd a las partes a una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el dia 26 de Abril
de 2007 a las 11:00 horas en las oficinas del Arbitro. Esta resolucion se
notificd a las partes por carta certificada, y via correo electréonico a los
domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4- Que habiendo sido vdlidamente citadas las partes, el respectivo
comparendo de fijacion de normas de procedimiento se llevd a cabo el
dia 26 de Abril de 2007, sélo con la asistencia de la parte de Vimar
S.P.A., representada por dona Carla Pacheco Morales, como segundo
solicitante; y en ausencia del primer solicitante Logistica Vimar Limitada;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Vimar
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S.P.A., hizo valer ante este Tribunal Arbitral sus pretensiones de mejor
derecho sobre el nombre de dominio “vimar.cl”, para lo cual sostuvo y
demostrd lo siguiente: a) Que, en lo que dice relacién a la descripcion
de los nombres de dominio y su importancia, senala que, el nombre de
dominio consiste en una direccidn electronica o bien una denominacion
por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
en la red, para de esta forma poder usar los distintos servicios que dicho
medio de comunicacion ofrece. Lo anterior lleva implicita la idea de
poder identificar a cada usuario en Internet. De lo contrario, el
concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se
transformaria en un instrumento confuso, y cadtico; b) Que la compania
VIMAR S.p.A. fue fundada en ltalia en 1945, y en cuyo comienzo se
instald en las viejas naves industriales de una antigua fdbrica de
sombreros. Con los anos se centro con los productos eléctricos para el
sector civil, debutando en el mercado con un portaldmparas, v,
prosigue con clavijas, bases de enchufe de pared y espigas para
planchas. Desde el ano 1955, los productos de la compania han sido
expuestos y conocidos en muchas de las mds importantes ferias
internacionales sobre la materia, razén por la cual la marca VIMAR vy sus
marcas asociadas, se han hecho conocidas a nivel mundial. Destaca,
ademds su participacion en ferias de campos relacionados como
decoracion de interiores, muebles y accesorios, exhibiciones de todo
tipo de construcciones, informaciéon tecnoldgica, seguridad vy
telecomunicaciones. Asi las cosas, actualmente fabrica y desarrolla gran
cantidad de productos relacionados con el abastecimiento de energia
eléctrica domiciliaria que se ofrecen al publico y, se crean y desarrollan
segun los requerimientos de cada mercado, alcanzando estos
productos una cuadlidad y confiabilidad reconocidas en el mundo. En
chile funciona por medio de su filial Vimar de Chile S.A., razdn por la cual

VIMAR S.p.A. desarrolla activamente su giro también en nuestro pais
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donde su nombre, marca y productos también son reconocidos; c) Que,
la marca "VIMAR"” fue creada a partir de la unidon de las dos primeras
letras del apellido del fundador, don Walter Viaro, con las tres primeras
letras de la ciudad Italiana donde esta parte siempre ha tenido sus
oficinas principales, MARostica. Si bien en un comienzo el nombre de la
compania no fue Vimar, desde un comienzo, esto es, desde el 1° de
Mayo de 1945, se utilizd como el nombre de fantasia o comercial de
esta parte, tal como se acredité con el Certificado de la Camara de
Comercio, Industria y Agricultura de Vicenza de fecha 21 de Noviembre
de 1952, que se acompand a este Tribunal. Luego, en ese mismo ano
también se utiliza el nombre VIMAR como direccion telegrdfica. El 17 de
Junio de 1964, su fundador solicité en Italia la marca VIMAR, vy, luego en
Octubre del ano 1967, fue presentada una solicitud de Registro
Internacional bajo el Acuerdo de Madrid; y en 1975 se solicitd la marca
“VIMAR electrical material company” y renovada en 1995, demostrando
que la expresion “VIMAR” ha sido contfinua y pacificamente usada por
esta parte por mds de 60 anos, primero para identificarse con ella como
nombre comercial o de fantasia siendo al dia de hoy su razdén social y
luego, como marca comercial. Todo lo anterior acreditado segun
documentos acompanados a este tribunal; d) Que, VIMAR S.p.A., es
titular en 51 paises de la marca comercial VIMAR, vy, en Chile, segin
Registro N° 696.504, para distinguir productos de la clase 9. Por lo
anterior, esta parte poseeria derechos marcarios sobre la expresion
VIMAR, denominacion idéntica al nombre de dominio VIMAR.CL de
autos, constituyendo un fundamento adicional que sustenta el mejor
derecho de esta parte sobre el nombre de dominio disputado; e)
Reforzando su pretension, afirma que la expresion VIMAR forma parte de
la razén social, nombre de fantasia y de su ampliamente difundida
marca comercial, la que por su uso profuso uso y cantidad de registros

se cdlifica como famosa y notoria, todo lo cual hace que los
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consumidores ubican e identifican a esta parte bajo dicha expresion; f)
En apoyo destaca que, por diferentes medios, tanto nacional como
intfernacional, han readlizado con esfuerzo la publicacidn de sus
productos y marca VIMAR, lo cual ha significado la inversion de sumas
de dinero, la que al ano 2003 implicd 2.611.609,86 euros, contando la
publicidad en radio y felevision, documentos, ferias y encuentros,
material técnico, material publicitario y auspicios. Asi las cosas, el
nombre y marca VIMAR por el cual esta parte es conocida y ubicada y,
con el cual ha alcanzado tal grado e identificaciéon, es idéntico al
nombre de dominio VIMAR.CL que se disputa en estos autos arbitrales,
cuestion que necesariamente generard confusion y error entre los
consumidores con respecto al origen de los servicios o productos que se
encuentren, publiciten o comercialicen en el sitio web a cual se acceda
bajo dicho nombre de dominio, en el caso de que estos productos o
servicios no tengan su origen en esta parte; g) Desde un punto de vista
del derecho, cita en apoyo los Art. 19° numeral 24 y 25 de la
Constitucidn Politica de la Republica, Ley N° 19.039 de Propiedad
Industrial, Reglamento de NIC, Art.° 14, fodo lo cual viene a expresar que
esta parte es titular del mejor derecho y, a contrario sensu, es el primer
solicitante quien debe asegurarse que su solicitud no vulnere los
derechos de VIMAR S.p.A., entonces de lo expuesto es evidente que la
confraria vulnera derechos vdlidamente adquiridos por esta parte,
destacando los derechos marcarios y de propiedad legalmente
adquiridos, derecho al nombre, por conformar la expresion VIMAR la
razoén social de esta parte y el nombre de fantasia desde su constitucion.
Asi las cosas, el criterio “first come first served” no debe ser aplicado al
caso de autos; h) Cita ademds como respaldo normas del Convenio de
Paris art. 8°, toda vez que el nombre comercial — Vimar- serd protegido
en todos los paises de la Unidn sin obligacidon de depdsito o de registro,

forme o no parte de una marca comercio, en este caso, debe ser
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protegido también en Chile mediante la asignacion del nombre de
dominio VIMAR.CL a Vimar S.p.A.; i) Que, en virtud de lo expresado
anteriormente, esta parte goza de la buena fe, toda vez que quiere
lograr una correcta identificacion en Internet de si misma y de los
productos ampliamente conocidos bajo la marca VIMAR. Lo anterior
puede acreditarse entrando a la pdagina www.vimar.it en el cual el
publico consumidor es completamente informado acerca de los
productos y compania VIMAR, en los principales idiomas del mundo; j) A
su turno, y siempre en armonia con lo anterior y con la teoria del “Mejor
Derecho” queda claro que la solicitud presentada por el primer
solicitante vulnera los derechos vdlidamente adquiridos por esta parte,
correspondiendo entonces el mejor derecho al nhombre de dominio en
disputa a VIMAR S.p.A.; k) Tal como ya se adelantd, y en apoyo de sus
argumentaciones acompand a este tribunal copias de los siguientes
documentos: .- Certificado de la Cadmara de Comercio, de la Industrial y
la Agricultura de Vicenza de fecha 21 de Noviembre de 1952; .-
Comunicacién del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones a esta
parte en el ano 1952, por la cual se aprecia que la expresion VIMAR es
registrada como direccion telegrdfica; .- Copia de la solicitud de registro
infernacional de marca VIMAR, de fecha 24 de Octubre de 1967, segun
el acuerdo de Madrid, para distinguir productos de las clases 11, en
diferentes paises del mundo; .- Copia de la solicitud de marca “VIMAR
fabbrica materiale elettrico”, de fecha 19 de septiembre de 1975, para
distinguir material para equipos e instalaciones eléctricas, en ltalia, y
documento que acredita su renovaciéon en el ano 1995; .- Informe que
contiene las marcas VIMAR y VIMAR mads diseno, registradas a lo largo
de todo el mundo en mds de 51 paises; .- Copia del Registro N° 696.504
para distinguir productos de la clase 9; .- Copia de la portada del
catdlogo de productos VIMAR, ano 1954; Copia de un extracto de la

revista IDEA, referida a esta parte; Informe con la inversion publicitaria
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que data del ano 1993 al 2003, que arroja una cantidad de 2.611.609,86
euros; .-Copia de la pdagina de inicio del sitio web www.vimar.it,
destacando el uso de la expresidon “vimar”;

6.- La parte de Logistica Vimar Limitada no hizo valer sus pretensiones,
por lo que el Tribunal Arbitral la tuvo en rebeldia en esta, y las posteriores
diligencias en las que tampoco hizo valer sus derechos.

7.- Con fecha 16 de Mayo de 2007 se dio traslado para contestar las
pretensiones o aseveraciones efectuadas por la parte de Vimar S.p.A.,
sin que ninguna de las partes hiciera otras presentaciones, y en
consideracion a las reglas del procedimiento acordado, en cuya virtud
las partes deben acompanar y/o hacer valer todos los antecedentes o
medios probatorios que respaldan sus pretensiones, se omitid recibir la
causa a prueba, y se resolvidé derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

8.- Que, son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente
causa los siguientes:

a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante,
éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer
valer sus derechos, desde el momento que no ha comparecido en
gestion alguna, ni menos ha acompanado en autos arbitrales prueba
de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho o desvirtuar
la prueba acompanada por la parte de Vimar S.p.A.;

b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se
aplica por regla general el principio de *first come, first served”, el mismo
no resulta ser una regla absoluta, menos tratdndose de causas
tramitadas en rebeldia del primer solicitante como es este caso.
Precisamente, la excepcion al principio se ampara entre ofros, en la
validaciéon o acreditacion de un mejor derecho por alguna de las
partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo

cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o
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ambas lo hacen encontrdndose en semejantes condiciones. No
obstante, en este caso ello no ocurrio, desde el momento que sdlo la
parte de Vimar S.p.A. ha demostrado tener una legitima y vdlida
pretension;

C) Que, también es un hecho indiscutido que el segundo solicitante
ha demostrado que la denominacion “Vimar” bajo sus distintas formas
de proteccién juridica, o en sus distintas formas de fransmision vy
publicidad al publico, |éase marca comercial, nombre comercial, o
similar, es de su propiedad y ha sido de su uso, quién asi lo ha
acreditado sobradamente en autos;

9.- Que atendido lo expuesto en el considerando anterior, al tratarse
de una marca comercial y nombre distinfivo y caracteristico del
segundo solicitante, resultaba esencialmente relevante que el primer
solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba
suficientes, que a su vez también confirmaran la buena fe de su solicitud,
lo que no ocurriod.

10.- Que sin otro tipo de razones que la ya expuestas, en caso de tener
que preferir un signo distintivo por sobre ofro, este Arbitro se inclina a
preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo,
y el sustento de su proteccion a través de privilegios industriales (marcas
comerciales), nombre comercial y nombres de dominio, por un asunto
de certeza juridica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en
nuestra legislacion y los tratados internacionales sobre la materia;

11.- Que a mayor abundamiento, este Arbitro conforme las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su
actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el
senfido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas
aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que
precisamente es sobre la base de estos principios que este Arbitro ha

valorado la prueba acompanada por el segundo solicitante para
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respaldar su pretension, credndose la conviccidn absoluta de que a este
ultimo corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio
“vimar.cl”;

12.- Que no obstante lo anterior, ademds el Reglamento contempla en
su Art. 7° que “Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de
dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta
expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas
las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de
ninguna especie.”. Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone
expresamente que “Serd de responsabilidad exclusiva 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 vdlidamente adquiridos por terceros.”.

Y visto ademdas, las facultades que al sentenciador le confieren el
Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL y los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la
prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las
partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los articulos 222 y
siguientes del Codigo Orgdnico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio “vimar.c

a la parte de Vimar S.p.A.
Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Logistica
Vimar Limitada.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Arbitro, no
existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serdn pagadas
conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifiguese la sentencia a las partes por carta certificada, sin
perjuicio de su nofificacion a las mismas y a NIC Chile por correo

electronico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su
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costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.
4.- Conforme lo dispone el arficulo 640 del Codigo de Procedimiento
Civil, firman la presente sentencia en autorizacidon de la misma los

testigos que mds abagjo se indican.

Sentencia pronunciada por el Arbitro don Cristidn Mir Balmaceda.

Dora Ydnez Terdn Carmen Gloria Garcia Maragano
C.I. N° 13. 688.508-1 C.I.N° 11.708.049-8




