FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<dentoplast.cl >
- ROL 8857 -

Santiago, 29 de Septiembre de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 8857 de 25 de abril de 2008, el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al
suscrito la designacion como éarbitro para resolver el conflicto planteado por la
solicitud de revocacion del nombre de dominio <dentoplast.cl>.

SEGUNDO: Que el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido
designado y juré desempeniarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue
debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por
carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como
primer solicitante CRISTIAN ENRIQUE GALLEGOS SOTO, RUT 13.471.183-3,
Vallejos 535, oficina 303, Copiap6 y como segundo solicitante DENTO S.A., RUT
96.983.670-K, JUAN ENRIQUE PUGA V., Huérfanos 1189, piso 7, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 29 de abril de 2008, se tuvo por
constituido el Tribunal Arbitral y se cit6 a las partes a una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento, para el dia 6 de mayo de 2008, a las 9:40 horas en la
sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el
dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que como consta a fojas 7, con fecha 6 de mayo de 2008, se llevo a
cabo la referida audiencia llevandose a cabo en presencia del primer solicitante
don CRISTIAN ENRIQUE GALLEGOS SOTO, y en representaciéon del segundo
solicitante don JUAN ENRIQUE PUGA VALDES vy del sefior Juez Arbitro, no hubo
conciliaciéon, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que como consta a fojas 14 con fecha 23 de mayo de 2008, don JUAN
ENRIQUE PUGA VALDES, en representacion del segundo solicitante, present6
escrito de mejor derecho, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la sociedad DENTO S.A. fue creada por acuerdo de Reforma por Divisién
de la sociedad “Squirrel y Compafiia Plasticos S.A.l.C.", celebrado en la Junta
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad recién mencionada, junta de fecha 27
de marzo de 2002.

b) Que en el acto constitutivo indicado, en el titulo primero, articulo primero, se
especificé que se constituia “una sociedad andénima con el nombre de DENTO
S.A.". Asimismo, en el articulo cuarto del titulo primero se especific6 que “la
sociedad tendra por objeto: uno) La fabricacion, distribucion, compra, venta,
importacion, exportacion y comercializacion de cepillos, articulos para la limpieza,
higiene y cuidado bucal y dental, articulos plasticos en general y sus derivados y
productos afines; dos) Fabricacion, distribucion, importacion, exportacion y
comercializacién a cualquier titulo, de toda clase de bienes muebles.-

c) Que DENTO S.A., fabrica, comercializa y exporta los prestigiosos y populares
productos DENTO. Estos, corresponden a una completa y variada linea de
productos de higiene, limpieza y cuidado bucal y dental, que satisfacen de manera
completa, eficiente y con altos estandares de calidad las necesidades de toda la
familia en el area sefalada.

d) Que DENTO es una marca comercial dotada de fama y notoriedad por DENTO
S.A., es un concepto evocativo, que corresponde al concepto de DIENTE, y a todo
lo relacionado con el cuidado, limpieza y proteccion de los dientes y de la cavidad
bucal. En este sentido, la expresion “dentoplast” no logra tener una identidad
propia, que permita diferenciarla adecuadamente de la famosa y notoria expresion
y marca comercial DENTO, de propiedad de DENTO S.A.

e) Que DENTO, es una expresion dotada de fama y notoriedad por DENTO S.A.,
de la cual se derivan una serie de marcas, en las que se agregan diferentes



expresiones tanto en idioma espafiol como en inglés, pero en todas ellas esta
expresion resulta ser principal y esencial, logrando una clara distintividad.

f) Que DENTO S.A., es titular de una serie de marcas registradas ante el
Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia, que son o
contienen la expresion “DENTO”, sefialandose un sinnimero de registros.

g) Que DENTO S.A., con la finalidad de potenciar y proteger sus nombres y
marcas comercial DENTO, y con el fin de que estas expresiones se encuentren
presentes en la Internet reflejando la actividad por ella desarrollada, ha inscrito
para si variados nombres de dominios como “dento.cl”, “dentoject.cl” y
“dentofamilia.cl”.

h) Que el nombre de dominio en disputa “dentoplast.cl” es substancialmente
similar a las marcas y nombres de dominio de propiedad de DENTO S.A., esto,
porque el dominio en disputa corresponde precisamente al nombre social y
comercial, y a la marca de los productos que fabrica y comercializa DENTO S.A.

i) Que a la famosa y notoria marca DENTO, se le ha agregado la expresion “plast”,
la que no tiene significado alguno, y que a su vez no logra a) dotar de una
identidad y distintividad propia y caracteristica al dominio que se pretende inscribir;
b) no permite establecer, ni menos diferenciar y/o distinguir la actividad propia
desarrollada por el primer solicitante; ¢) produce una clara identificacion con la
imagen publicitaria de DENTO S.A.

j) Que si el dominio en disputa se asigna al primer solicitante, causaria un grave
perjuicio a DENTO S.A., manifestado en una dilucion de los signos marcarios de
su propiedad, y provocando confusién entre los usuarios de Internet, los que
ingresarian al dominio en disputa creyendo encontrar informacion de los productos
comercializados por DENTO S.A.

k) Que el articulo N° 22 del Reglamento de Nic Chile sefiala como causal de
revocaciéon de un nombre de dominio: “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 reconocido”

l) Que un requisito que en todo solicitante de un nombre de dominio debe concurrir
es la buena fe. Segun lo expuesto en el Reglamento de Nic Chile para el
funcionamiento de los nombres de dominio, la buena fe se traduce en que sera
responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de
la ética mercantil, y derechos validamente adquiridos por terceros.

m) Que DENTO S.A., ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la
competencia leal ni de la ética mercantil. Lo Unico que pretende es una real y
efectiva proteccion de sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha
realizado.

n) Que las creaciones del talento son propiedad de sus autores. Asi lo destacan
las disposiciones del articulo 19, numero 25 de la Constitucién Politica de la
Republica, que en concordancia con el articulo 583 del Cédigo Civil, reconocen
una especie de Propiedad sobre las obras del intelecto.

f) Que este tipo de propiedad esta garantizado y amparado, no sélo a través de
las Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que
especificamente por nuestra Constitucion Politica que garantiza “asegura a todas
las personas, la libertad de crear y de difundir las artes, asi como el derecho del
autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier especie por el
lapso que sefale la Ley”. Estas materias se encuentran reglamentadas tanto por la
Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley 19.039 sobre Privilegios
Industriales y su Proteccion. Todo ello se ajusta con lo dispuesto en el Reglamento
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

0) Que el articulo 22, inciso 2° del Reglamento de Nic Chile sefiala que: “La
inscripcion de un nombre de dominio se considerard abusiva cuando se cumplan
las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafilosamente 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 c. 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 proposito 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 inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca
registrada del bien o servicio. b. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la
intencion 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.”

“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 intencidon auténtica de ofrecer bienes
0 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. 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.”

p) Que asimismo el articulo 8°, inciso 6° del mismo reglamento sefiala que “Las
costas del arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado del
mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por
inscripcion, o al actual asignatario, en un conflicto por revocacion. Sin perjuicio de
lo anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del
arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio
rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de derechos
incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado
de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para
litigar.”

g) Que el segundo solicitante para respaldar sus dichos acompafé los siguientes
documentos con citacion:

1. Copia de la reduccion a escritura publica del ACTA de “Junta extraordinaria de
accionistas de la Sociedad Squirrel y Compafia Plasticos S.A.l.C.

2. Copia de la protocolizacion del extracto de reforma por division de la sociedad
“Squirrel y Compaiiia Plasticos S.A.I.C.” y constitucion de “Inmobiliaria Las
Condes y Estéril S.A.” y DENTO S.A.

3. Copia de las inscripciones a fojas 9263 N° 7612 y fojas 9264 N° 7613, ambas en
el Registro de Comercio del afio 2002 del Conservador de Bienes Raices de
Santiago, y su publicacion en el Diario Oficial, ambas relativas a las reformas vy
constituciones de las sociedades sefaladas.

4. Impresion de la pagina Web del Departamento de Propiedad Industrial
(www.dpi.cl), de los registros marcarios de que es titular DENTO S.A.

5. Impresion de la pagina Web de NIC Chile (www.nic.cl), de los nombres de
dominio de que es titular DENTO S.A.

SEPTIMO: Que, como consta a fojas 91 con fecha 6 de junio de 2008, este
Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por don Juan Enrique Puga
Valdés, en representacion del segundo solicitante, y tuvo por acompafiados los
documentos con citacion.

OCTAVO: Que, como consta a fojas 92 con fecha 23 mayo de 2008, el primer
solicitante don Cristian Enrique Gallegos Soto, presentd escrito de mejor derecho,
cuyos fundamentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el hecho de ser el primer solicitante le otorga un mejor derecho a don
Cristian Enrique Gallegos Soto, como primer solicitante del nombre de dominio en
cuestion.

b) Que en el mes de noviembre de 2007, comenzd la instalacién de la Clinica
Dental Dentoplast, de propiedad de don Cristian Enrique Gallegos Soto, en la cual
ejerce con un grupo de colegas.



c) Que la peticion del segundo solicitante, no guarda ninguna relacion con el
dominio en disputa.

d) Que segun los documentos acompafados en la presentacion del primer
solicitante, las busquedas realizadas en Google, bajo el descriptor
“DENTOPLAST”, no generan resultados al seleccionar la busqueda en “péaginas
de Chile”,y si bien los generan al seleccionar “la Web”, las paginas resultantes
dicen relacion, principalmente con una sociedad responsable de la produccién de
eyectores de saliva, y no con la sociedad que representa el segundo solicitante. Lo
mismo sucede con otros buscadores importantes, como es el caso de Altavista y
Yahoo.

e) Que el prime solicitante acompafio los siguientes documentos, para respaldar
sus dichos.

1. Copia de certificado de titulo de Cirujano Dentista.

2. Copia de certificado de titulo de Especialista en Periodoncia.

3. Copia de aviso publicitario, Publiguias

4. Triptico publicitario clinico Dentoplast.

5. Fotografia interiores de clinica con logo institucional Dentoplast.

6. Impresiones de busquedas realizadas en Google con el identificador
“Dentoplast”.

7.- Copia de solicitud de autorizacién sanitaria al servicio de salud de Copiapdé.
8.-Impresiébn de bulsquedas realizadas en Altavista con el identificador
“Dentoplast”.

9.- Impresién de busquedas realizadas en Google con el identificador “Dentoplast”.
NOVENO: Que como consta a fojas 105 con fecha 6 de junio 2008, este Tribunal
Arbitral tuvo por presentada la demanda de mejor derecho del primer solicitante
don, Cristian Enrique Gallegos Soto, y tuvo por acompafiados los documentos con
citacion.

DECIMO: Que como consta a fojas 106, con fecha 6 de junio de 2008, este
Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de planteamientos por el término de 5
dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 13 de junio del presente
afo.

DECIMOPRIMERO: Que como consta a fojas 107, con fecha 13 de junio de 2008,
el primer solicitante don Cristian Enrique Gallegos Soto, presenté escrito de
contestacion de demanda cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que don Cristian Enrique Gallegos Soto, primer solicitante del nombre de
dominio en cuestion, sefala que de acuerdo al principio de aplicacion general,
“FIRST COME, FIRST SERVED?”, el solicitante que primero hubiese formulado su
pretensién de inscripcion sobre el nombre de dominio en disputa ante el
organismo pertinente, tiene la preferencia sobre la inscripcién del mismo.

b) Que se privilegia en la decisién de asignar un nombre de dominio en disputa
entre dos 0 mas partes, a la que logre acreditar gozar de un mejor derecho sobre
éste.

b) Que los antecedentes aportados por el segundo solicitante, no guardan relacion
con el dominio en disputa, por lo que no goza de un mejor derecho que don
Cristian Enrique Gallegos Soto.

c) Que mediante una operacion simplemente logica es posible darse cuenta que si
al buscar en la red “DENTOPLAST” en cualquier buscador importante, y al no
aparecer en ninguno de ellos la empresa que es segundo solicitante, no se
produce identificacion con su imagen publicitaria, como tampoco se produce
confusién alguna y consecuencialmente no genera ningun tipo de problemas ni
acarrea perjuicios de ninguna especie para la empresa Dento S.A.

d) Que contrariamente a lo que sefiala la empresa DENTO S.A., al no atribuirle
ningun significado a la expresion “PLAST”, esta es una contraccion de la palabra
de origen griego “PLASTIKOS”, que significa moldear o transformar. En segundo
lugar la palabra DENTO tampoco es invencion exclusiva del segundo solicitante ya
que esta ligada a los dientes, asimismo al referirnos a la pronunciacion de la letra
“V”, decimos que su fonetica es DENTO-LABIAL, porque se realiza al unir los
labios y los dientes.

e) Que el nombre del dominio en cuestion, no es idéntico ni engafiosamente
similar, al del segundo solicitante, puesto que no causa confusion alguna y por
consiguiente no causa perjuicio alguno.




f) Que segun el Reglamento de Nic Chile para el funcionamiento de los hombres
de dominio, la buena fe se traduce en que sera responsabilidad exclusiva del
solicitante el que su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos
validamente adquiridos por terceros.

g) Que al respecto don Cristian Enriqgue Gallegos Soto, ha obrado en todo
momento de buena fe y sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la
ética mercantil, y que al igual que el segundo solicitante lo Unico que busca el
primer solicitante, es una real y efectiva proteccion de sus intereses en orden al
trabajo que ha realizado.

h) Que el articulo 19, nidmero 25 de la Constitucion Politica de la Republica, que
en concordancia con el articulo 583 del Cédigo Civil, reconocen una especie de
Propiedad sobre las obras del intelecto, sefialando que son propiedad de sus
autores, lo que sucede en el caso de autos, respecto del primer solicitante.

i) Que este tipo de propiedad esta garantizado y amparado, no sélo a través de las
Leyes y Reglamentaciones especiales que los regulan, sino que especificamente
por nuestra Constitucion Politica que “asegura a todas las personas, la libertad de
crear y de difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus creaciones
intelectuales y artisticas de cualquier especie por el lapso que sefiale la Ley”.

j) Que el derecho antes descrito, se asegura a todas las personas, no solo a las
grandes empresas, y como es del caso en que el nombre del dominio que
pretende inscribir el primer solicitante no es idéntico, ni engafiosamente similar, ni
causa confusion ni perjuicio alguno al segundo solicitante debe asignar el nombre
de dominio en disputa a don Cristian Enrique Gallegos Soto.

K) Que el articulo 14, inciso 1° del reglamento de Nic Chile sefala “serd de
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién 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.”.
Aqui la contraria agrega: “Se manifiesta que es causal de revocacion, y por
consiguiente es causal de eliminacién de una solicitud en tramite de un nombre de
dominio, el que su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala
fe”. Indicando el primer solicitante que su solicitud no ha sido abusiva, puesto que
no contraria 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.

l) Que en cuanto a la cita del articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, que hace el
segundo solicitante, no dice relacion con el caso en cuestion puesto que se refiere
a la revocacion de un nombre de dominio inscrito, lo que no es el caso de autos.
m) Que sin perjuicio de lo anterior, no se cumple con ninguno de los requisitos del
articulo 22, para que la inscripcidn sea considerada abusiva, pues en referencia a
la letra a), con las pruebas aportadas ya se establecié que el nombre no es
idéntico ni engafiosamente similar, a la de la sociedad DENTO S.A., quien no es
reconocida por la palabra “DENTOPLAST”, por lo que el segundo solicitante no
tiene mejor derecho que el primer solicitante con respecto al nombre del dominio.
n) Que en relacion a las menciones que hace el segundo solicitante respecto a la
reglamentacion de Nic Chile, don Cristian Enrique Gallegos Soto, sefialé que ha
guedado fehacientemente establecido que el primer solicitante no es competencia
del segundo sino que incluso don Cristian Enriqgue Gallegos Soto recomienda los
productos de la contraria y que la expresion “DENTOPLAST”, no se encuentra
ligada o relacionada a la empresa DENTO S.A. por lo que no sufre perjuicio
alguno.

i) Que el articulo 22, inciso 4° del Reglamento antes sefalado, establece que “sin
perjuicio de lo previsto en los parrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servird 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 intencion auténtica de ofrecer bienes
0 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.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”. Y que al respecto el



primer solicitante cumple con los requisitos de las 3 letras del inciso 4°, por lo que
se debe presumir su buena fe con respecto a la solicitud del nombre de dominio.
DECIMOSEGUNDO: Que como consta a fojas 113 con fecha 23 de junio de 2008,
este Tribunal Arbitral, tuvo por contestada la demanda por el primer solicitante don
Cristian Enrique Gallegos Soto.

DECIMOTERCERQO: Que como consta a fojas 114 con fecha 13 de junio 2008,
don Juan Enrique Puga Valdés, en representacion del segundo solicitante,
presentd escrito de contestacion de demanda cuyos argumentos pueden
resumirse en lo siguiente:

a) Que, en el numeral 1 de su presentacion el Sr. Gallegos Soto sefiala
equivocamente que por el solo hecho de ser el primer solicitante posee un mejor
derecho para la asignaciéon del nombre de dominio en disputa.

b) Que la simple aplicacion de tal argumento puede significar una injusticia y perjuicio
para el Segundo Solicitante, por lo que cabe avocarse al estudio de cual de las
partes en conflicto tiene un mejor derecho para la asignacion del nombre de dominio
en disputa y los eventuales dafios que puedan derivarse con motivo de su
asignacion.

c) Que la conocida empresa DENTO, es titular de diversas marcas y nombres de
dominio que se conforman con la expresion “DENTO”. Es més, en el mercado
relacionado a la salud bucal y productos dentales, DENTO S. A, es
NOTORIAMENTE conocida al amparo de dicha expresion, la cual es de su creacion,
y que, gracias a la inversion en publicidad en que ha incurrido, calidad de sus
productos y larga data de uso en el mercado podemos tildar, de FAMOSA.

d) Que, es evidente la relacion que existe entre la expresion por la cual es distinguida
en el mercado DENTO S. A,, es decir, DENTO, expresion protegida a través de los
correspondientes registros marcarios, y DENTOPLAST, toda vez que esta ultima
contiene integramente la marca registrada y expresion creada por el Segundo
Solicitante, es de decir DENTO, adicionando la sigla PLAST, la cual no le otorga una
individualidad y distintividad a la expresién que busca inscribirse como nombre
dominio que la independice de la expresion DENTO propiedad de DENTO S.A.

e) Que cualquier usuario o consumidor que ingrese a www.dentoplast.cl o busque
dicha expresion esperara encontrar productos marca DENTO, situacion que podra
ocasionar todo tipo de confusiones, errores y malos entendidos, sobre todo
considerando que el primer solicitante argumenta dedicarse al rubro dental.

f) Que respecto de la clinica dental que don Cristian Gallegos dice estar instalando,
se destaca que no consta en el proceso antecedente fidedigno alguno que acredite
la relacion de dicho solicitante con el citado establecimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, se sefiala que la citada clinica se encuentra recién instalada, razon por la
cual no se advierte perjuicio alguno para dicho solicitante en caso de asignarse el
nombre de dominio en disputa a DENTO S.A. Por el contrario, asignar el nombre de
dominio dentoplast.cl a un tercero distinto de DENTO S.A., producira un dafio
irreparable a esta notoria empresa, puesto que inevitablemente existird un
aprovechamiento de su imagen y prestigio comercial a través de dicho nombre de
dominio, a lo que se suma la confusibn de los usuarios que ingresen a
www.dentoplast.cl

g) Que para acreditar sus dichos, el segundo solicitante acompafio los siguientes
documentos, con citacion:

1. Productos comercializados bajo la marca DENTO, como consta en sus etiquetas,
a saber: 3 variedades de cepillos dentales. 2 variedades de seda dental. 2
variedades de enjuague bucal, todos con distintos objetivos. 2 variedades de pasta
de diente y escobilla de ufias.

2. Fotografias de productos marca DENTO, a saber: pastas de diente, cepillos
dentales, seda dental, enjuagues bucales y escobilla de ufias.

DECIMOCUARTO: Que como consta a fojas 124, con fecha 23 de junio de 2008,
este Tribunal Arbitral tuvo por contestada la demanda por parte de don Juan
Enrique Puga Valdés, en representacion del segundo solicitante.
DECIMOQUINTO: Que como consta a fojas 125, con fecha 11 de agosto de 2008,
este Tribunal Arbitral, resolvio citar a las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -
Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime




afectados a presentar una solicitud competitiva de 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 que corresponde a
un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan
sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del
nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante ademas de haber alegado en su favor el
criterio de preferencia temporal, al haber requerido antes que su competidor el
nombre de dominio en disputa, ha seflalado como argumentos de mejor derecho
adicionales, que la existencia de registros marcarios anteriores a este juicio a favor
del segundo solicitante, no guardan relacién con el nombre de dominio en cuestiéon
y que el asignarle el nombre de dominio a él, no traeria confusion en los
consumidores ni perjuicios al segundo solicitante.

TERCERO: Que el segundo solicitante, ha argumentado a su favor la
circunstancia de que, Dento S.A., posee registros marcarios anteriores a la fecha
de este juicio que contienen la expresion “Dento” y destaca que con la solicitud del
nombre de dominio en cuestién, sélo pretende una real y efectiva proteccién de
sus intereses en orden al trabajo empresarial que ha realizado y que el otorgar el
nombre de dominio en disputa al primer solicitante acarrearia confusion en los
consumidores de Internet.

CUARTO: Que, no obstante, la importante proteccion marcaria referida y
acreditada por el segundo solicitante, lo cierto es que la expresién “dento”
corresponde a un vocablo genérico del idioma esparfiol, DENTO: del latin dens,
dentis/ indica localizacion o caracteres dentales, (una sola acepcion) -Diccionario
de la lengua espafiola, Real Academia Espafola, vigésima segunda edicién
actualizada, afio 2001, tomo |, pag 747-, por lo que tal vocablo es usado
genéricamente y profusamente por los agentes que ofrecen servicios y productos
en el area de salud bucal. En tal sentido es posible verificar que en Nic Chile se
encuentran inscritos varios dominios .cl que contienen la expresion “dento” y cuyo
titular no es Dento S.A., lo que demuestra lo afirmado por el tribunal, en el sentido
gue nos encontramos ante un término genérico. En tal sentido consultado el dia de
hoy dominios inscritos que contengan la denominacion “dento” y que no
pertenezcan al segundo solicitante se pudo encontrar: dentofacial.cl, inscripcién
2008/03/13, titular Guillermo Flores Sepulveda; dentoimagen.cl, inscripcion
2008/02/06, titular Julian Cuadros Castillo; dentolab.cl, inscripcion 2006/09/07,
titular Laboratorio Técnico Dental Limitada; dentomed.cl, inscripcion 2008/06/11,
titular Dentomed Ltda. (Sociedad. de Prestaciones Odontologicas y Medicas
Integrales Limitada); dentools.cl, inscripcion 2007/08/31, titular Esteban Daniel
Bianchini Barile; dentosalud.cl, inscripcion 2007/02/24, titular Ximena Andrea
Albornoz Rozas, entre otros.

QUINTO: Que, un fendbmeno parecido puede apreciarse al efectuar una revision
de las marcas que contienen la palabra “dento” en el Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economia, observandose marcas de diversos titulares
distintos al segundo solicitante entre las que pueden sefialarse, a modo ejemplar:
Marca DENTONIX, CLASE 3 C, Registro 587851, titular LABORATORIO KADUS
S.A,, R.U.T., 88.896.400; Marca DENTOMAT, registro 642235, DEGUDENT
GMBH, rut 84656100-5; entre otras.

SEXTO: Que este tribunal considera aplicable en este caso el principio de libertad
de emprendimiento en materia econémica que reconoce la Constitucién Politica de
la Republica, en el articulo 19 N° 21, como derecho subjetivo publico que favorece
al primer solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el
derecho de propiedad que reconoce el articulo 19 N° 24 de la Constitucion a la
proteccion marcaria obtenida por el segundo solicitante en los ultimos afios, ya
que el dominio dentoplast.cl, sera usado segun propia declaracion del primer
solicitante y de las pruebas aportadas en el proceso, por un cirujano dentista para
promover su clinica odontolégica en la ciudad de Copiapé.

SEPTIMO: Que, por las mismas razones expresadas en los considerandos
anteriores, en concepto de este tribunal, y estimando en esta parte los argumentos
del primer solicitante, este juez arbitro posee la conviccion en el sentido que el
dominio solicitado dentoplast.cl, en cuanto union de dos conceptos diversos,
“dento” y “plast” presenta un grado de originalidad con respecto a la marca



“dento”, siendo usado ademas, segun la prueba que obra en el proceso, en un
ambito marcario —prestacion de servicios profesionales por un odontélogo titulado-
y geografico diverso a los que posee y protege legitimamente el segundo
solicitante, por lo que no es probable que se produzca confusién entre los usuarios
de Internet, en caso de otorgarse el nombre de dominio en disputa al primer
solicitante.

OCTAVO: Que, confirmando lo expresado, se observa por parte del primer
solicitante una actividad profesional seria y consistente al haber solicitado el
dominio en disputa toda vez que éste corresponde a la union de dos conceptos
asociados con la actividad odontoldgica, existiendo asociacién coherente entre el
dominio dentopalst.cl y el objeto de la actividad profesional declarado y probado
por el primer solicitante.

NOVENO: Que, vista la prueba aportada al proceso, puede darse por acreditado
gue la intencién seria y real del primer solicitante es realizar una actividad en un
rubro diverso al que desarrolla el segundo solicitante, todo lo sefialado no obstante
poder considerarse que si en el futuro el primer solicitante, sus cesionarios 0
herederos hicieran un uso indebido, que produjera colisibn de intereses con
derechos legitimamente constituidos y amparados por al ordenamiento juridico, le
cabria al segundo solicitante, con sobrada razoén, la posibilidad de ejercitar la
correspondiente acciéon de revocacién, todo ello en conformidad a la
Reglamentacion vigente.

DECIMO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como
se expresa en el considerando 8° -REVISTA DE DERECHO Y
JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCION 2-
Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Médnica: "...el arbitro
arbitrador esta llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo
incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si
existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la
sentencia dictada por un juez arbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester
que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir'. Han sido las maximas de la
prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto
del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos
que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cddigo de
Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las
partes.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio
<dentoplast.cl>, al primer solicitante, esto es CRISTIAN ENRIQUE GALLEGOS
SOTO, RUT 13.471.183-3.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo
solicitante antes de la Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del
Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de
honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electrénicamente para su
inmediato cumplimiento.

Notifiqguese a los solicitantes por correo electronico.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de
Controversias NIC-Chile. Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES



MUNOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZALEZ
GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.



