Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombres de dominio “conmetales01.cl”

Santiago, 2 de marzo de 2010.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 11279 de fecha 8 de septiembre de 2009 del
Departamento de Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile
(NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por oposicién al nombre de
dominio “conmetales01.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto: Julio Eduardo Munoz Barias, con
domicilio en Av. Parque El Arrayan N° 0149, Puente Alto, Santiago, quien
inscribié el nombre de dominio conmetalesO1.cl con fecha 2 de junio de 2009,
a las 22:16:21 GMT, y Representando a Victor Peterman Fernandez (Silva y
Compania), contacto administrativo Departamento de Dominios, con
domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribié el
nombre de dominio conmetalesOl.cl con fecha 01 de julio de 2009 a las
15:40:35 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 11 de septiembre de 2009, la cual
rola a fojas 6 de autos, el suscrito acepto el cargo de arbitro para el conflicto
por el nombre de dominio “conmetalesOl.cl’, fijando, acto seguido, una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 21 de
septiembre de 2009, a las 9:00 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacién referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 11
de septiembre de 2009 y a las partes por correo electrénico de la misma
fecha y por carta certificada de fecha 11 de septiembre de 2009, segun
consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el dia 21 de septiembre de 2009, a las 9:00 horas, tuvo lugar
el comparendo decretado, con la asistencia de don Fernando Ponce Saez, por
la segunda solicitante, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose
el acta que rola a fojas 13 de autos.

SEXTO: Que con fecha 2 de octubre de 2009, mediante presentacién rolante
a fojas 16, la parte de Victor César Peterman Fernandez. expuso sus
argumentos de mejor derecho al nombre de dominio “conmetalesO1.cl” en los
términos siguientes: Que la parte es propietaria de la marca CONMETAL,
asociada al holding TEHMCORP. Que conmetal es una empresa dedicada al
desarrollo de diversos productos manufacturados de cobre, tales como barras
catdodicas y anddicas para la mineria; para uso en la fabricacion de tableros
eléctricos industriales; tubos para la conduccion de agua y gas, todos
productos fabricados por Conmetal, desde la década de los 90, siendo hoy
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uno de los mas importantes fabricantes en Chile. Que sus elevados
estandares de calidad la llevaron a certificar segiin normas ISO 9001 2000,
contando ademads con una certificaciéon de productos de acuerdo a normas
ASTM B-88 y NCH 951, inspeccionada por el Dictuc, entidad certificadora
perteneciente a la Universidad Catélica de Chile. Que hornos de fundicién
mediante induccién eléctrica, ademas de mantener las caracteristicas fisicas
y quimicas del cobre, aseguran una produccion no contaminante. Que
Conmetal cuenta con un moderno y completo laboratorio, sefialado como uno
de los mejores de Latinoamérica, lo que le permite asegurar una calidad
homogénea y permanente. Que el compromiso adquirido en su politica de
calidad, asegura que Conmetal mantendra su proceso de mejora continua,
para generar satisfaccion total a sus clientes. Que de dichos antecedentes se
deduce claramente que el nombre de dominio de autos coincide en forma
directa e idéntica con la marca de la parte, cuestionando el que un tercero no
vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de
ésta y de sus marcas comerciales. Que el concepto conmetalesO1.cl se asocia
inequivocamente con el nombre con que la parte es conocida por el publico y
sus marcas, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente
suficiente como para que el dominio en cuestiéon sea asignado a la parte.
Invoca los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Denuncia riesgo de
dilucién marcaria y de errores y confusion en el publico consumidor. Invoca
interés legitimo, marcas y posicionamiento consolidado, como elementos que
la perfilan como titular de un mejor derecho para optar al dominio en
cuestion, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en
definitiva.

SEPTIMO: Que por resoluciéon de fecha 13 de octubre de 2009, rolante a
fojas 30, se confiri6 traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia.
OCTAVO: Que por resolucion de fecha 22 de octubre de 2009, rolante a fojas
31, se recibi6 la causa a prueba fijandose como hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos, los siguientes: 1° Derechos e intereses de las
partes en la expresion “conmetalesO1” o en sus partes componentes; 2°
Utilizacién efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o
realizaran en el futuro, de la expresiéon “conmetales01” o de sus partes
componentes.

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Victor César Peterman Fernandez, la documental consistente
en: (a) reporte de marcas comerciales (fs. 24); b) impresos de pagina web
www.conmetalltda.cl (fs. 26 a 29).

La parte de Julio Eduardo Munoz Barias, la documental consistente en
copia de la escritura de constitucion de la sociedad “Sociedad Comercial
Construcciones y Hojalateria Limitada” (fs. 33 a 40).

DECIMO: Que por resoluciéon de fecha 16 de noviembre de 2009, rolante a
fojas 42, se cité a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el
resultando noveno no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la
tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de
las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y
resulta del mérito de autos que la posicion de los litigantes de este juicio, en
relacién con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Julio Eduardo Munoz
Barias, justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presunciéon de mejor
derecho y buena fe en su inscripcién que se expresa en el principio "First
come, first served", presunciéon que no es, sin embargo, una presuncién de
derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicionalmente, rindié
la documental rolante de fojas 33 a 40, en la cual figura la parte como socio
de la “Sociedad Comercial Construcciones y Hojalateria Limitada”,
constituida por escritura publica de fecha 6 de febrero de 2009, ante el
Notario publico de Santiago don Juan Ricardo San Martin Urrejola, cuyo
nombre de fantasia es “Conmetales Ltda.” Dicha sociedad tiene por objeto la
comercializaciéon, importacion y exportacion de productos metalicos,
hojalateria, la compra y venta de chatarras y de toda clase de metales y
excedentes industriales, la construcciéon de viviendas y el desarrollo de
negocios 1nmobiliarios, arrendamiento de maquinarias, transporte y
compraventa de materiales de construccion.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Victor César Peterman Fernandez,
argumento6 la titularidad de la marca “conmetal”, la cual tiene registrada
desde el mes de diciembre del afio 2004 (fs. 24), asi como desarrollar, bajo el
nombre empresarial de “Conmetal” el rubro de diversos productos
manufacturados de cobre, lo que lleva a efecto en el sitio web
www.conmetalltda.cl (fs. 25 a 29). Asimismo, de estos Ultimos documentos se
desprende que la activacion del sitio web en cuestion data del afio 2007,
como consta de la expresion “todos los derechos reservados a conmetal 2007.
QUINTO. Que, puesto el Arbitro a sopesar los derechos e intereses de las
partes, establecera, primeramente, que existe similitud grafica y fonética
entre las expresiones “conmetal” y “conmetales01”, siendo esta ultima plural
de la anterior, y sin que la expresion “01” sirva de elemento diferenciador
suficiente, mas aun cuando la propia parte demandada, al acompanar el
documento de fojas 33, manifesté que éste es su tercer intento por inscibir el
dominio, que primeramente fue “conmetales” y luego “conmetalesl”.

SEXTO: Que, asimismo, estima el Arbitro que sélo la oponente ha
concurrido a probar los puntos de prueba del auto de fojas 31,
particularmente en cuanto a la utilizacién efectiva de la expresion
“conmetal”’. Estima, también, que de la prueba rendida fluye que la
oponente tiene derechos anteriores a dicha expresion, y atendido el mismo
giro de las partes, que la utilizacion de la expresion “conmetales01” por
parte del demandado, le depara un riesgo cierto de dilucién marcaria y de
confusion en el publico usuario de la red internet.

SEPTIMO: Que, en mérito de todo lo antes expuesto, se considera que la
oponente tiene legitimos derechos e intereses al nombre de dominio en
controversia, mejores que los de la demandada, razon por la cual se acogera
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su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la
sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Victor César Peterman
Fernandez en contra de Julio Eduardo Mufnioz Barias, y se asigna el nombre
de dominio conmetalesOl.cl a favor de Victor César Peterman Fernandez,
sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico, en su
calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de
actuacién; comuniquese a las partes y a Nic Chile por correo electrénico
para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.1. 14.347.431-3 y
dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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