En Santiago de Chile a 3 de abril de 2007-.

VISTOS

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitucidn del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF06302 de fecha 14 de Julio de 2006 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “climagasco2e.cl”, designacion que acepté con fecha 18 de julio de

2006, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por correo electrénico.

1.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Sociedad Ingenieria y Climatizacion Limitada, Rut
77.405.380-8, representada por don Diego Ariel Parra Medina, Rut 9.514.169-2, con
domicilio en Las Torcazas, N° 50, departamento 403, comuna de Las Condes, Santiago,
correo electronico emedina@abogadosdelsur.cl; 2) GASCO S.A., Rut 90.310.000-1,
representada por el Estudio Alessandri & Compafiia, y en autos por el abogado don
Felipe Alfonso Schuster Pineda con domicilio en El Regidor 66, piso 10, comuna de Las

Condes, Santiago, correo electrénico fschuster@alessandri.cl y 3) CO2e.com LLC,

persona juridica estadounidense, con domicilio en 135 East 57 Street New Cork, Estados
Unidos de Ameérica, representada por el Estudio Silva & Cia. , y en autos por el abogado
don Rodrigo Leodn Urrutia, con domicilio en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes,

Santiago, correo electrénico dominios@silva.cl.
I. 3.- Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“climagasco2e.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento



Que a fojas 33 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia

arbitral con la asistencia de todas las partes intervinientes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

I. 5.1.- Planteamientos de Gasco S.A.

Consta a fojas 35 y siguientes de autos que don Felipe Schuster Pineda en representacién
de Gasco S.A. presentd escrito de planteamientos argumentando su mejor derecho sobre
el nombre de dominio “climagasco2e.cl”, sefialando que su solicitud se basé en la
existencia de los siguientes registros marcarios: N° 692.034, N° 669.578, N° 658.889, N°
658.889, N° 729.906 y N° 701.281 de la marca GASCO, la cual se encuentra contenida
integramente en el dominio solicitado, acompafiado de las palabras climay 2e.

Asimismo, sefiala que la similitud existente entre el dominio solicitado y los registros de
su representada, perturbara los negocios de su mandante y que, de procederse a la
adjudicacion del primer solicitante, se atraera a usuarios de Internet al sitio web del
primer solicitante, creando todo tipo de confusiones con el dominio previamente

perteneciente a su mandante.

I. 5.2.- Planteamientos de Co2e.Com LLC.

Consta a fojas 64 y siguientes de autos que don Rodrigo Leon Urrutia en representacion
de Co2e.Com LLC., presento escrito de planteamientos argumentando su mejor derecho
sobre el nombre de dominio “climagascoZ2e.cl”, sefialando que su mandante es el creador,
adoptante y usuario a nivel internacional de la marca CO2E, cuya adopcion se remonta al
afio 1999 y que no corresponde a una expresion genérica, lo que se comprueba porque fue

aceptada a registro.

Por otra parte, sefiala que el primer solicitante procedié a solicitar el nombre de dominio

“coz2e.cl”, el mismo dia en que se publicé un comunicado de prensa sobre el lanzamiento



de las oficinas en Chile de Co2e.Com LLC y que la expresién “co2e” corresponde a una

marca famosa y notoria a nivel mundial.

I. 6 Etapa de Respuestas.-

Con fecha 6 de octubre de 2006, Sociedad Ingenieria y Climatizacién Ltda., representada
por don Eugenio Medina Parra, evacud respuesta a los argumentos y pruebas presentadas
por Gasco S.A.y Co2e.Com LLC.

En términos generales, establece que el término Co2e significa “diéxido de carbono
equivalente”, que es una expresion generica que constituye una unidad de medida que se
utiliza en el mercado de los bonos de carbono y que el hecho gque se haya “ocurrido” en
registro de esta marca en Estados Unidos de América, no le da mejor derecho para que
esta marca sea registrada en Chile. Ademas, sefiala que esta parte ha conseguido no uno,

sino dos fallos favorables por parte del Departamentote Propiedad Industrial.

Por otra parte, sefiala que “nunca hemos querido involucrar la marca de otra compafiia
para generar confusion y dilucién, como es el caso de GASCO”, pues CLIMAGAS es
una marca registrada a su nombre desde el 11 de diciembre de 2000, siendo titulares,

ademas del nombre de domino www.climagas.cl.

Con fecha 6 de octubre de 2006, Co2e.com LLC, evacua traslado conferido confirmando
los mismos argumentos de hecho y de derecho sefialados en su escrito de planteamientos,
ademas de sefialar que la mala fe del primer solicitante se acreditaria con la fecha de
solicitud del nombre de dominio, un dia después de haberse publicado en la prensa su
llegada a Chile y que sus marcas tienen el caracter de famosas y notorias, segun la

documentacion acompafiada en la misma presentacion.

Por ultimo, sefiala que ambos solicitantes, el primero y el segundo, no han acreditado

mejor derecho que si ha sido acreditado por su parte.



Il PARTE CONSIDERATIVA

1.1  Que, no obstante tanto el segundo como el tercer solicitante han aportado
antecedentes que acreditarian sus derechos a las expresiones “gasco” y co2e”, la solicitud

de nombre de dominio disputada en autos es www.climagascoZ2e.cl, sin que proceda

descomponer los términos, vocablos 0 expresiones que se encuentran comprendidos en

ésta.

1.2 Que, el primer solicitante ha acreditado tener registrada a nombre de su
representante, don Diego Ariel Parra Medina, la marca comercial CLIMAGAS bajo el N°
603.738 para distinguir “servicios de reparacion, instalacion y mantencion de toda clase

de articulos”, asi como el nombre de dominio www.climagas.cl.

1.3 Que, de la cobertura del registro marcario de propiedad del primer solicitante,
queda en evidencia que ésta es diferente y no se encuentra relacionada a la de la solicitud
de marca “CO2E” pedida ante el Departamento de Propiedad bajo el N° 667689, que
distingue: “ seguros, temas financieros, temas monetarios, temas bienes raices, servicios
bancarios, servicios financieros, servicios de corretaje en area de subsidios de emisiones
medioambientales y valores y commodities relacionados, entrega de informacién
financiera, incluyendo informacion en el area de regulacion ambiental y subisidios de
emisiones medioambientales y valores y commodities relacionados y prestacion de estos
servicios a través de una red computacional global en linea”, clase 36 y “servicios
cientificos, tecnoldgicos y de investigacion y disefio relacionados con éstos, servicios de
analisis industrial e investigacion, disefio y desarrollo de hardware y software
computacional, servicios de informacién regulatoria y medioambiental y prestacion de

estos servicios a través de una red computacional global en linea”, clase 42.

1.4 Que, no se configura en la especie la causal de rechazo del nombre de dominio
pedido por el primer solicitante, pues éste no es idéntico ni engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio inscrita previamente, o a un nombre por el cual el

segundo o tercer solicitante sean reconocidos, puesto que el nombre de dominio pedido



no es una expresion idéntica o similar a “GASCO” o “CO2E”, sino que es una expresion
que contiene una marca previamente registrada a nombre del mismo primer solicitante y
que también coincide con otro nombre de dominio de su propiedad y que agrega
expresiones que coinciden con las que reclaman el segundo y tercer solicitante, pero que

no constituyen el domino en disputa, objeto de estos autos.

I1.5 Que, el tercer solicitante no es duefio de un registro de marca concedido en Chile,
por cuanto su solicitud de marca comercial actualmente se encuentra pendiente y cuya
registrabilidad estd en discusion, toda vez que dichas solicitudes, 667690 y 667689,
fueron rechazadas a registro por el Sefior Jefe del Departamento de Propiedad Industrial
con fecha 11 de noviembre de 2005 por configurarse las causales de rechazo de los
articulos 19y 20 letra b de la Ley 19.039.

I1.6 Que, el hecho de ser duefio el tercer solicitante de un registro marcario de
“CO2E” concedido en los Estados Unidos de América en nada altera lo anteriormente
expuesto, por cuanto como ya se ha sefialado, el dominio en disputa es

www.climasgasco2e.cl y no www.co2e.cl u otro anadlogo. Por consiguiente, pareceria

exagerada la pretensién del tercer solicitante de querer ampliar su &mbito de proteccion,
en el caso de Internet, a todos los nombres de dominio que contengan dicha expresion,
maxime si la autoridad marcaria aun no resuelve si ella corresponde 0 no a “una
denominacién técnica o cientifica”, de acuerdo a lo que dispone el articulo 20 letra b de
la Ley 19.039.

I1.7 Que, por todas las razones sefialadas y, en contra de lo manifestado por el
segundo Yy tercer solicitantes, el Tribunal considera que la solicitud por el nombre de
dominio en conflicto del primer solicitante no vulnera derechos adquiridos por terceros y
que no existe impedimento para que coexista con los derechos de propiedad industrial
invocados por Gasco S.A. y Co2e LLC, siendo muy dificil que al otorgar el nombre de
dominio de autos al primer solicitante, se pueda inducir a confusion a los usuarios de la
red.

1! SE RESUELVE



Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “climagascoZ2e.cl ” a Sociedad Ingenieria y Climatizacion Ltda.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Secretario del Tribunal.



