TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : empresec.cl
Rol No. : 149-2008
OFICIO NIC : OF09064

En Santiago, a 15 de Octubre de 2008

Que don PABLO ENMANUEL QUINTEROS DONOSO, a su vez contacto
administrativo, domiciliado en Santa Ester 954, San Miguel, Santiago, solicito
con fecha 07 de Marzo de 2008 ¢l nombre del dominio “empresec.cl” y a su vez,
la firma LAFARGE MORTEROS S.A., cuyo contacto administrativo es don
Guillermo Carey, ambos domiciliados para estos efectos en Miraflores 222, Piso
24, Santiago Centro, Santiago, también solicitaron con fecha 31 de Marzo de
2008 el mismo nombre de dominio “empresec.cl”;

Que mediante Oficio OF 09064 de NIC Chile, de fecha 05 de Junio de 2008, se
designo a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio “empresec.cl”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se
cito a las partes, segun resolucion de fecha 12 de Junio de 2008, que rola en autos,
a una audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia
24 de Junio de 2008, a las 10:00 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro,
Providencia, Santiago, notificindose dicha resolucion por carta certificada a las
partes y a NIC Chile;

Que con fecha 24 de Junio de 2008, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia
con la asistencia de don Arturo Carrillo Reyes, en representacion de PABLO E.
QUINTEROS DONOSO vy, de don Francisco Carey Carvallo en representacion
del segundo solicitante, LAFARGE MORTEROS S.A.;

Que al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo
8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y Arbitraje, este Tribunal
Arbitral fij6 el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados,
de todo lo cual se levantd Acta, dandose por notificadas personalmente a las
partes asistentes.

Que en la misma fecha comparece por escrito don Francisco Carey Carvallo, en
representacion del segundo solicitante, Lafarge Morteros S.A., y en lo principal
solicita tener presente personeria para dicha representacion, acompafiando el
poder correspondiente, suscrito ante Notario Pablico Raul Ivan Perry Pefaur de
fecha 16 de Junio de 2008, por don Marcel Deprez Mateljan en representacion de
Lafarge Morteros S.A., otorgado a Carey y Compaiiia Limitada, abogados, Jorge
Carey Tagle, Rafael Vergara Gutiérrez, Diego Peralta Valenzuela, Guillermo
Carey Claro, Fernando Garcia Onell, Francisco Carey Carvallo y Sebastian
Palacios Cobo; Al primer otrosi, que se tenga presente que asume personalmente
el patrocinio y poder y que delega el poder con que actud en autos el abogado
habilitado don Sebastian Palacios Cobo, quien firma en sefial de aceptacion; Al
segundo otrosi: que acompafia cheque N°0057868 de fecha 20 de junio de 2008
correspondiente a los honorarios arbitrales; A lo cual este Tribunal proveyo: a lo

principal y al primer otrosi: téngase presente; Al segundo otrosi: por

acompafiados documentos con citacion; pual
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Que en igual fecha, don Arturo Carrillo Reyes, en representacion del primer
solicitante, don Pablo Quinteros D., acompafia autorizacién de éste para que en su
calidad de socio de Empresec lo represente en dicha audiencia, a lo cual este
tribunal provey6: venga en forma poder en el plazo indicado en la clausula
primera;

Que con fecha 14 de julio de 2008, comparecid por escrito don Francisco Carey
Carvallo, en representacion de Lafarge Morteros S.A., y en lo principal solicit6 la
asignacion del nombre de dominio en cuestion a su mandante, conforme a los
siguientes argumentos: Los hechos: Que su representada fue creada en 1994
destacandose como una empresa lider en el mercado de la construccion, que es a su
vez filial de Lafarge S.A., adquirente de Empresas Meldn, ésta tltima, creada
hace més de 100 afios para la fabricacion de cemento, concreto y otros productos;
Que desde su creacion, Lafarge Morteros S.A. a través de su producto PRESEC,
ha alcanzado un connotado nivel de importancia y liderazgo en el mercado
nacional de la construccion; Que poseen una amplia gama de productos
comercializados y, con el fin de proteger su prestigio € imagen, inscribieron una
serie de marcas bajo la denominacién PRESEC, la cual corresponde a uno de los
diferentes productos que comercializa en el mercado, que ademds la representada
tiene registrado el dominio presec.cl, desde 1998, siendo una expresion cuasi-
idéntica a la del dominio en disputa; Que los registros marcarios con que cuenta
son: PRESEC ESTUCO OSB,, inscrita como producto en clase 19 bajo Registro
N°742217, PRESEC, inscrita como producto en clase 19 bajo Registro
N°638703, concedido por primera vez con fecha 27 de Julio de 1992 bajo el
nimero de registro N°389329; Que lo anterior confirma que el publico
consumidor asocia hace méas de 18 afios la expresion PRESEC con sus
representados; El derecho: Que el nombre de dominio consiste en una direccion
electronica o bien una denominacion por medio de la cual un usuario de Internet
es conocido e identificado dentro de la red; Que en consecuencia, es un elemento
esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacién
ofrece, tales como: paginas Web, correo electronico (E-Mail), conversaciones
instantaneas, etc.; Que para la soluciéon de conflictos relativos a la asignacion de
un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la
jurisprudencia de los Jueces Arbitros, diversos criterios, entre ellos, el principio
del First Come First Served, la Teoria del Mejor Derecho, el Legitimo Interés y la
Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre si al momento de resolver; En
conformidad al principio First Come First Served, el primer solicitante tendria un
derecho preferente para la asignacion definitiva de ese dominio, en caso de no
existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una
disputa acerca de un nombre de dominio, sin embargo, este principio no es
absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados; Que
tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan nuestra tesis planteada y
en ejemplo de lo anterior lo sostenido por el arbitro don Rodrigo Moretti
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Oyarzuin, en su obra “Marcas Comerciales y Nombres de dominio™, pagina 55, 12
Edicion, Editorial Librotecnia, quien sefiala que: “En sintesis, el dominio
corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o
posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho ain, mejor derecho que en
nuestro andlisis estd determinado por el respaldo en marcas comerciales.; Que
este principio también se recoge en un fallo emitido por el arbitro don Ruperto
Pinochet Olave, al sefialar que: “Que efectivamente el segundo solicitante
acredito ser titular de numerosas marcas y dominios bajo la denominacion FASA
o similares, la que guarda gran similitud con el nombre de dominio en disputa
ASA-CHILE.CL, y especialmente, con el dominio de la cual es titular
FASACHILE.CL, situacion que podria llevar a confusion a los usuarios de
Internet.”’; Que también el arbitro don Cristidn Saich Menala sefiala en un fallo:
“a juicio de este sentenciador, frente a marcas y/o signos notorios y
profusamente difundidos, el principio "First come, First Served" debe ceder
necesariamente frente a otros de mayor envergadura, como los que se han venido
comentando anteriormente, referidos en general al desarrollo libre y sin
limitaciones de actividades econdémicas, en la medida de que quién no detenta los
derechos marcarios o de propiedad pertinentes no pueda esgrimir y probar otros
de idéntica o mayor envergadura, dignos de ser reconocidos y protegidos.”; Que
el parrafo 14 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL dispone: “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.”; Que deben
considerarse los derechos adquiridos por su representada en virtud de los registros
marcarios mencionados en los hechos de este escrito; Que segin la Teoria del
Mejor Derecho, la contraparte ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual
su representada tiene derechos preferentes y validamente adquiridos, pues cuenta
con la marca PRESEC y el dominio presec.cl, es decir, sobre una denominacién
cuasi-idéntica a aquella cuyo registro se disputa en estos autos, Que la finalidad
del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a
una persona determinada, sea ésta natural o juridica, la cual adquiere el derecho
de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual
publicitara o distinguira sus productos o servicios; Que un privilegio industrial
otorga derechos que forman parte del patrimonio de la persona natural o juridica
que es titular; Que por lo mismo, es plenamente ajustado a derecho el sostener
que sus representados ostentan el derecho exclusivo y excluyente de publicitar y
promocionar sus productos préssec, sea que lo haga en el mercado real o en el
virtual y, cualquiera que utilizara la citada denominacion o una similar capaz de
generar confusion, estaria atentando a ese derecho; Que agregar a la expresion
PRESEC, el prefijo EM, no le agrega distintividad ya que en la préctica, tanto en
el ambito de los dominios de Internet como en otras areas comerciales, dicho
prefijo alude a la expresion EMPRESA, y el cyber navegante asociara de forma
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inmediata el producto de PRESEC con el concepto de EMPRESA PRESEC; Que
esta situacion se agrava pues sus representados ya cuentan con el dominio
presec.cl; Que en el evento de concederse el registro al primer solicitante, podria
perfectamente en el futuro registrarse dominios como emunomasuno.cl,
emcocacola.cl o emtrencito.cl, para promocionar productos lacteos, bebidas o
chocolates respectivamente, sabiendo que dichos productos corresponden a una
empresa distinta que ademas posee una fama y notoriedad en el grupo
consumidor respectivo, como es el caso de Lafarge Morteros S.A. en el ambito de
la construccion; Que a juicio de esta parte, los ejemplos anteriores permiten
ejemplificar claramente el mejor derecho que mis representados poseen por el
dominio en disputa, y las consecuencias que el registro del dominio empresec.cl a
nombre de la contraparte podria causarle a sus representados; Que este criterio se
corrobora en una sentencia emitida por el arbitro don Felipe Claro Swinburn
quien dispone: “En el presente caso, sélo una parte exhibe marcas comerciales
para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso
exclusivo reconocido por la legislacion marcaria debe primar por sobre una
solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales
para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, segin consta en la
solicitud respectiva.”’; Que en el caso de autos, tal como sefialé la contraparte en
la audiencia de conciliacion y fijacion del procedimiento, el rubro de la empresa
para la cual se inscribi6 el dominio en disputa es una empresa que entrega
servicios de construccidén, misma area comercial que sus representados; Que a
mayor abundamiento, debe tenerse presente, la denominada Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) que reconoce como un
aspecto fundamental para la resolucion de los conflictos sobre nombres de
dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestion; Que
en efecto, en el titulo preliminar de dicha normativa se sefiala que: “se
considerardn como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de
dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar
a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante
tiene derechos.” ; Que dichos criterios han sido recogidos en diversos articulos de
la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, como el articulo 22 que sefiala como causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcion sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe y
que se entendera por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: “a)
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.” ; Que en base a lo anterior, se reitera el
hecho que sus patrocinados cuentan con un dominio y registros marcarios cuasi-
idéntico al dominio solicitado; Que tanto en derecho comparado como en nuestro
pais existe extensa jurisprudencia que afirma lo sefialado anteriormente, en cuanto
a la importancia y estrecha relacion existente entre los nombres de dominio y las
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marcas comerciales; Que sus representados comercializan una serie de productos
rotulados bajo la expresion PRESEC, los cuales cuentan con un claro
posicionamiento en el mercado, como por ejemplo los diferentes tipos de
morteros cuyas caracteristicas técnicas se detallan en el primer otrosi de esta
presentacion; Que lo expuesto se puede acreditar visitando la pagina oficial del
Registro Técnico de Materiales, www.registrocdt.cl, y constatar la inscripcién de
los estucos y morteros PRESEC y sus diferentes aplicaciones; Que es sabida la
relacion legal y doctrinal entre las marcas comerciales y los dominios de Internet
y que el ordenamiento juridico otorga proteccion a tales bienes juridicos a través
del Departamento de Propiedad Industrial y los jueces arbitros respectivamente;
Que el organismo marcario se preocupa de velar porque el consumidor no se vea
enfrentado a dos marcas idénticas o similares en el mercado real, y por otra, los
Jueces arbitros se preocupan de que no existan dominios iguales o idénticos en el
mercado virtual; Que bajo dicha premisa, uno de los criterios para rechazar una
marca solicitada a registro, es que ésta contenga palabras o expresiones de una
marca ya registrada, criterio que a juicio de esta parte deberia aplicarse; Que a
modo de ejemplo se acompafian fallos que demuestran lo sostenido, a saber: Fallo
N°120763, dictado por el Departamento de Propiedad Industrial de fecha 15 de
Noviembre de 2002, el cual rechazé la solicitud de la marca PENTAFORT,
N°513039, al acoger la oposicion de los Sres. Avenis Pasteur Limited, basada en
su marca PENTA N°519377; Fallo N°129837, dictado por el Departamento de
Propiedad Industrial de fecha 09 de Julio de 2004, el cual rechazé la solicitud de
la marca EL. SHOW DE CHE COPETE N°618287, al acoger la oposicién de los
Sres. Editorial Televisa Internacional S.A., basada en su personaje CHE
COPETE; Que la eventual concesion del nombre de dominio empresec.cl a la
contraparte infringiria los derechos adquiridos por sus mandantes, induciendo al
publico consumidor a un engafio y error en cuanto al origen empresarial de los
servicios que el demandado pretende comercializar; Que sobre el legitimo interés,
corresponde acreditarlo, y sus representados poseen el dominio empresec.cl. y
ademas tienen registrado la marca PRESEC hace més de 18 afios; Que la fama y
notoriedad de la empresa que patrocina se puede probar mediante diferentes
publicaciones en la prensa y sitios web; Que solo por mencionar algunos, en el
mercurio online y en el sitio web www.seconstruye.com se ha hecho referencia a
sus mandantes; Que ésta ha aportado al desarrollo de la construccion en nuestro
pais participando en el Seminario de Aplicacion a la Reglamentacion Térmica,
realizado en la Universidad Catolica el 23 de Abril de 2007, donde unos de los
expositores principales fue Lafarge Morteros S.A.; Que esta parte estima
procedente hacer presente que el interés de sus representados no es impedir que la
contraparte promocione o difunda sus productos a través del mercado virtual de
Internet, sino que evitar que se registre un dominio cuasi-idéntico a un dominio y
una serie de marcas de propiedad de su representada, pudiendo registrar un
dominio que si lo haga distintivo y que no se preste a confusiones por parte del
publico consumidor y que sea capaz de identificar de forma inequivoca los
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servicios que entrega; Que sobre la buena fe, éste principio se puede advertir e
inferir de todo lo sefialado anteriormente; Que por el contrario este principio se ve
infringido cuando la contraparte solicita un nombre de dominio cuasi-idéntico a
dos registros concedidos hace mas de 18 afios a su representa y que como ya se
sefialo, solo tiene la diferencia de agregar el prefijo EM; Que esta tesis se
confirma en la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, que en su articulo 22, inciso 4 letra b. sefiala que: “Sin perjuicio
de lo previsto en los pdrrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
sigulentes circunstancias, sin que su enunciacion sea laxativa, servird para
evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio no ha actuado de mala fe:
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. s
Que a contrario sensu, el primer solicitante esta actuando de mala fe ya que no es
comunmente conocido por la expresion EMPRESEC, a diferencia de sus
representados que son conocidos y asociados a su dominio y marcas; Por tanto,
esta parte, en razon de todas las consideraciones mencionadas y en especial la
buena fe, el interés legitimo, las marcas y la presencia comercial, como titular de
un mejor derecho para optar al dominio en cuestién, y segun las facultades que la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL ha otorgado a los arbitros designados para solucionar conflictos de asignacion
de nombres de dominio, en especial lo contenido en el articulo 1 de dicho
Reglamento, solicita tener por presentada la demanda de asignacion de nombre de
dominio, someterla a tramitacion y, en definitiva, acogerla y resolver que el
nombre de dominio en disputa empresec.cl, sea asignado a Lafarge Morteros
S.A., con expresa condena en costas a la parte demandada, Al Primer Otrosi: Que
acompaiia con citacion los siguientes documentos con citacién: 1. Copia simple
de la pagina web www.lafarge.cl, que acredita que mis representados pertenecen
al grupo empresarial LAFARGE S.A.; 2. Copia simple de la pagina web
www lafarge.cl, que acredita la participacién de sus representados en el
Seminario de Aplicacion a la Reglamentacion Térmica, realizado por la
Universidad Catdlica de Chile y la Camara Chilena de la Construccién; 3. Copia
simple de la pagina de NIC Chile, que acredita que mis representados son
titulares del dominio presec.cl; 4. Impresiones de las caracteristicas técnicas de
los  productos PRESEC ESTUCO TERMICO T-25 y PRESEC
IMPERMEABILIZANTE ULTRA FLEXIBLE J-01; 5. Copia simple del sitio
web www.registrocdt.cl, correspondiente al Registro Técnico de materiales, que
alude a los productos PRESEC y sus diferentes 4reas de aplicacion; 6. Copia
simple de la publicacion de la pagina web
www.edicionesespeciales.elmercurio.com que hacen referencia a  sus
representados y su producto PRESEC; 7. Copia simple de la pagina web
www.secosntruye.com, que publica una noticia acerca de mis representados; 8.
Copia simple del fallo N°120763, emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, que rechazd a registro la solicitud de la marca PENTAFORT



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.

Juez Arbitro

Arbitraje : empresec.cl
Rol No. : 149-2008
OFICIO NIC : OF09064

N°513059; 9. Copia simple del fallo N°129837, emitido por el Departamento de
Propiedad Industrial, que rechazé a registro la solicitud de la marca EL SHOW
DEL CHE COPETE N°618287; 10. Copia del depésito bancario N°6976305,
realizado con fecha 9 de Julio de 2008, correspondiente a los honorarios arbitrales
del dominio empresec.cl; A lo cual este tribunal proveyd, a lo principal: téngase
por presentadas argumentaciones en conformidad a la cldusula primera del Acta
de Fijacion de Procedimiento, traslado por el término de 5 dias; Al primer otros:
téngase por acompaiiados documentos, con citacion;

Que con fecha 17 de julio de 2008, compareci6 por escrito don Pablo Quinteros
Donoso, por si, quien en lo principal expuso observaciones, pretensiones y
reclamaciones en base a los siguientes fundamentos: Que el dia 07 de marzo de
2008 solicit6 ante Nic Chile el nombre de dominio empresec.cl con el objeto que
la empresa de la cual es socio y representante legal -junto a don Vladimir Lopez
Pacheco, contara con un sitio web; Que mediante escrituras publicas de
constitucion de sociedad y protocolizacion de extracto, respectivamente, y que
acompanfa, acredita su calidad de socio y representante legal en la sociedad;
Expone que el giro social de la sociedad consiste en la fabricacién y construccion
de estructuras metalicas y obras civiles y que la razén social es Construcciones
Empresec Ltda., pudiendo usar para fines comerciales y de propaganda el nombre
de fantasia Empresec Ltda., el cual corresponde a la sigla de Empresa de
Servicios y Construcciones, Que fue constituida el 08 de Febrero de 2008, segin
consta en Escritura Publica, Repertorio N°250, otorgada ante la 28° Notaria de
Santiago de don Juan Luis Saiz del Campo, posteriormente inscrita a fojas 8546
N°5759 del afio 2008 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices
de Santiago; Y que estd compuesta de cinco socios, a saber: Presbitero Rolando
Lopez Torres, Vladimir Alejandro Lépez Pacheco, Abelardo Nelson Lépez
Torres, Pablo Emmanuel Quinteros Donoso, y Arturo Manuel Carrillo Reyes;
Que es indispensable sefialar que la Sociedad Empresec Ltda. es sustento juridico
de una empresa dedicada a la construccion de estructuras metalicas por mas de 25
afios en el mercado y que actualmente su socio principal es don Presbitero
Rolando Lopez Torres con un 55% de la participacion social, y que nace como
continuadora de otras sociedades de giros similares en la cual el Sr. Lopez ha sido
socio fundador, las cuales son: Empreset Construcciones, sociedad de hecho
constituida el 21 de Enero de 1981 bajo RUT 50.212.540-0, actualmente
denominada Reyes Fuentealba, Bernardo y otro y Constructora Empremet Ltda.,
sociedad de responsabilidad limitada constituida y con inicio de actividades a
contar del 29 de Noviembre de 1995 y cuyo RUT es el N°76.767.160-8; De estas
sociedades se acompafia documentacion sustentable; Sefiala que actualmente las
tres sociedades son reales y estan vigentes ante el Servicio de Impuestos Internos,
por tanto comercialmente activas con una vasta cartera clientes; Que en conjunto
con dichas sociedades la empresa ha desarrollado actividades desde el afio 1981 y
la existencia de las mismas obedece en ciertos casos a un cambio en sus socios y
al ingreso de otros, ademas de necesidades relacionadas a un mejor desarrollo del
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negocio; Que el dominio empresec.cl les significa ser reconocidos en Internet con
el nombre de la razon social de una de sus sociedades, siendo idéntico a la razén
social, la que obviamente se encuentra directamente determinada por el giro de la
empresa; Que contar con dicho dominio web importa un valor agregado para la
empresa, toda vez que significa llegar a un universo mayor de potenciales
clientes, ademas de consolidar su imagen empresarial; Que dicho dominio pasa a
formar parte de su activo no realizable, un intangible sélo 1til a su empresa;
Agrega esta parte que, la empresa se encuentra ofreciendo servicios de su giro en
www.empresec.cl, ocupando el dominio, y manteniendo contacto con sus clientes
a traves de €l; Por tanto, en consideracion a los fundamentos expuestos y el
derecho para hacer uso legitimo del dominio web, esta parte solicita que la
propiedad sobre el dominio empresec.cl se le mantenga, y que se rechace la
solicitud posterior presentada por Lafarge Morteros S.A., con costas; Al otrosi:
Acompafia los siguientes documentos: 1) Copia autorizada de Escritura Publica
de Constitucion de Sociedad Constructora Empresec Limitada, otorgada ante la
28° Notaria de Santiago de don Juan Luis Siiz del Campo, de fecha 06 de Febrero
de 2008, Repertorio N°250; 2) Copia Autorizada de fecha 23 de Febrero de 2008
del Extracto y de solicitud de protocolizaciéon del extracto de constitucion de
Sociedad de Responsabilidad Limitada Constructora Empresec Limitada,
otorgada por don Juan Luis Sdiz del Campo Notario de la 28° Notaria Piblica de
Santiago, documentacioén que se encuentra protocolizada con el N° 41, al final de
los registros de instrumentos publicos del mes de Febrero de 2008; 3) Copia
Autorizada de la Inscripcion N°5759 de la Constitucion de la Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada Constructora Empresec Limitada, que
consta a fojas 8546 del Registro de Comercio de Santiago; 4) Copia simple del
Certificado de Inicio de Aactividades ante el Servicio de Impuestos Internos, de la
Sociedad Constructora Empresec Limitada; 5) Copia simple de Cartola Tributaria
del Contribuyente de la empresa “Reyes Fuentealba Bernardo y otro”, “Empreset
Construcciones”; 6) Copia simple de Constitucion de Sociedad de Hecho, de
Bernardo Reyes Fuentealba y Presbitero Rolando Loépez Torres, en fecha 21 de
Enero de 1981; 7) Certificado de Declaraciéon de Renta de “Reyes Fuentealba
Bernardo y otro”, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos; 8) Copia
Simple de Cartola Tributaria del Contribuyente de Ia empresa “Constructora
Empremet Limitada”; 9) Certificado de Declaracion de Renta “Constructora
Empremet limitada”, otorgada por el Servicio de Impuestos Internos; 10) Poder
Notarial otorgado por don Pablo Quinteros Donoso a don Arturo Carrillo Reyes,
para que lo represente en el Arbitraje por el dominio “empresec.cl”.; A lo cual
este tribunal proveyo, a lo principal: téngase por presentadas argumentaciones en
conformidad a la cldusula primera del Acta de F ljacion de Procedimiento,
traslado por el término de 5 dias; Al otrosi: téngase por acompafiados
documentos, con citacion;

Que con fecha 29 de julio de 2008, compareci6 por escrito don Pablo Quinteros
Donoso, por si, quien evacua traslado conforme a la clausula primera del Acta de
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Fijacion de Procedimiento de fecha 24 de junio 2008, y expone: Que la
demandante ha presentado una segunda solicitud de asignacion de dominio
“empresec.cl” ante NIC-Chile, generandose la disputa por el mencionado
dominio, y respecto de lo sefialado en la presentacion de la contraria, plausible
seria la argumentacion del demandante si lo que estuviese en disputa fuese el
dominio presec.cl, siendo ella la titular de una marca igual. Sin embargo, la
situacion resulta ser muy distinta a dicha hipétesis, segiin se pasa a explicar; Que
la contraparte estructura su demanda analizando cuatro criterios relevantes en la
materia: el principio First Come, First Served, la Teoria del Mejor Derecho, el
Legitimo interés, y la Buena Fe; Que se debe tener en consideracion que la
contraria fundamenta de tal forma su demanda confiriendo tal preponderancia a la
marca comercial de la cual es titular, que de aplicarse lisa y llanamente tal criterio
seria imposible que existiese nombre de dominio alguno que se pareciese a una
marca registrada, lo que no sélo importa una inobservancia a los principios que
rigen la materia, sino que ademas implica coartar legitimos derechos de terceros
que no colisionan con los de ella, lo que claramente constituye un abuso; Que
respecto de los criterios invocados por la contraria, se debe sefialar lo siguiente:
1) Que el principio “first come, first served” es reconocido en materias de
asignacion de nombres de dominios y el Reglamento contempla hipétesis en las
cuales corresponde asignar un determinado dominio en disputa a otro solicitante
distinto del primero, incluso la revocacion de una asignacién efectuada con
anterioridad; Que la contraparte sostiene que no siendo este principio absoluto,
debe ceder en proteccion a la marca de la cual es titular, citando como ejemplo el
fallo emitido por don Ruperto Pinochet Olave sobre la asignacion del nombre asa-
chile.cl en favor de Farmacias Ahumadas, titular del dominio fasachile.cl.; Que
sobre este fallo, la contraparte no sefiala que el primer solicitante no demostro la
existencia de una empresa real que usara el nombre de dominio en cuestion (asa-
chile.cl), configurandose asi los supuestos que permiten que el principio ceda en
proteccion de una marca; Que el ejemplo tampoco es apto para ser aplicado al
presente caso, debido a la similitud entre fasachile.cl y asachile.cl, en la cual el
segundo nombre, ademas de diferenciarse tan solo en la primera letra -de la cual
el segundo carece-, no evoca algin otro significado, como si ocurre en la presente
disputa y segun se seflalard mas adelante, lo que constituye un elemento de suma
importancia al tener que analizar y decidir si entre las palabras en cuestion se
confunden sus significados o una es engafiosamente similar a la otra; 2) Que
sobre la Teoria del Mejor Derecho, la contraparte nuevamente invoca su marca
Presec y €l nombre de dominio presec.cl como derechos preferentes al nombre de
dominio en disputa, calificado por ella como cuasi-idéntico a sus marcas; Que al
respecto no es efectivo que la titularidad de una marca y un determinado nombre
de dominio sean preferentes per se, puesto que la calidad de preferente de una
determinada cosa no se determina en abstracto -por si sola-, sino que ella es una
caracteristica esencialmente relativa, es decir, la calidad de preferente ha de
establecerse “en relacién con”, “respecto a”, ademas ni siquiera cabe establecer la
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relacion de preferencia respecto al nombre de dominio en disputa, sino que ella
debe estar establecida en relacion al derecho de la contraparte para la asignacion
del dominio en disputa; Que es incorrecto afirmar que se tengan derechos
preferentes validamente adquiridos, sin justificar de qué forma opera esa
preferencia respecto al objeto que prefiere; 3) Sobre el Legitimo Interés para
poseer el dominio empresec.cl, una vez mas la contraparte fundamenta su
posesion de la marca Presec, agregando que junto con la fama y notoriedad de la
empresa se produce que dichos productos sean asociados a Lafarge Morteros
S.A. 'y es aqui donde toma relevancia la forma en que se diferencian la marca de la
demandante y el nombre de dominio en disputa, pues mientras la primera
constituye una marca comercial de un producto claramente definido, que a decir
de la demandante hace mds de 18 afios en el mercado nacional (...) produce que
dichos productos sean asociados a Lafarge Morteros S.A., en el segundo caso se
refiere a una Raz6n Social de una sociedad de responsabilidad limitada, cuya
sigla evoca a una empresa de servicios, la cual se desempefia en la construccion
de estructuras metalicas; Que a mayor abundamiento, en el caso de la marca
PRESEC se estd aludiendo a productos que la misma demandante grafica en los
documentos acompafiados a su demanda (sacos de Estuco Térmico,
Impermeabilizante Ultra Flexible, etc.), los que ademas indican en su envoltorio
la indicacién especial y destacada de “solo agregue agua”, con lo cual el
consumidor podrd asociar razonablemente el nombre de la marca con su
caracteristica de ser “productos en seco” o “preseleccionados™, es decir productos
pre-preparados a los cuales bastard, para su uso, la agregacién de agua, todo ello
con la necesaria relacion que hara el consumidor a la empresa a la que pertenecen,
“Lafarge”, como indican cada uno de ellos al pie de los mismos, con el logo o
simbolo distintivo de la empresa; 4) Sobre la Buena Fe éste constituye un
principio general del derecho, que a via de ejemplo, como se refiere Enrique
alcalde Rodriguez en su obra Los Principios Generales del derecho, quien dice
que la buena fe es principio fundante de las doctrinas referidas al fraude a la ley,
los actos propios, el abuso del derecho, la imprevisién, entre otros, y en tal
sentido debe ser sopesado; Que esta parte desconocia por completo la existencia
de la marca de la demandante, y nunca habia visto relacién entre su razon social y
ella, sino hasta que se observa la que efectua la contraparte; Que es incorrecto que
la contraparte afirme que con la solicitud se infrinja este principio dada la
existencia de dos registros cuasi-idénticos desde hace 18 afios y que se diferencia
solo con el prefijo “em”, conocido como la abreviacion de empresa; Que la regla
general respecto a este principio de la buena e es que en el derecho ella se
presume, no obstante en ciertos casos, cumplidos ciertos presupuestos la
consecuencia sea la contraria; Que el Reglamento, en el articulo 22 primeros
cuatro incisos se hace referencia directa a este principio, primero: “La
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion
sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del
dominio objetado”, y segundo: “Sin perjuicio de lo previsto en los pdrrafos
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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”; Es decir, que el Reglamento se
ha ocupado de sefialar ciertos ejemplos en los que -de resultar establecidos de
alguna forma estos en el proceso (o mas propiamente, de llegar el sentenciador a
la conviccion de ello, conforme a las reglas que rigen este procedimiento)- se
podra evidenciar y demostrar que no se ha actuado de mala fe, o bien que -de
resultar establecidos los otros- lo que se podra evidenciar y demostrar sera la mala
fe; Que la parte contraria mas que haber pretendido demostrar la mala fe de esta
parte (lo que en el hecho era imposible, toda vez que como se puede probar con
los documentos acompafiados a la primera presentacion efectuada por esta parte
con anterioridad, empresec no es sino la razon social de la tercera sociedad ligada
a esta empresa familiar dedicada a la construccion de estructuras metalicas, que
resulta de modificar en lo mas minimo posible la denominacién de otra de las
sociedades, cual es Empreset y tratando siempre de evocar la imagen de
empresa), por el contrario, la contraparte se ha limitado a afirmar que “e/
demandado si estd actuando de mala fe ya que no es comiinmente conocido por
la expresion EMPRESEC”, lo que resulta sorprendente no sélo por el hecho de
ser una imputacion gratuita, sino mas ain porque ella no se pretende sustentar en
los casos en que el reglamento ejemplifica para evidenciar y demostrar la mala fe,
sino que efecta un argumento en contrario, valiéndose de la expresion “a
contrario sensu”, para establecer por oposicion a uno de los ejemplos que el
Reglamento ha sefialado para evidenciar y demostrar que “no se ha actuado de
mala fe”’; Que entre otras consideraciones, el Reglamento, en su mismo articulo
22 inciso primero sefiala dos hipdtesis como causales de revocacion de la
inscripcion de Nombres de Dominio, a saber: que ella sea “abusiva” o “que ella
haya sido realizada de mala fe”; Que de esta ultima ya nos hemos referido y
respecto de la primera hipotesis -que ella sea abusiva- el mismo Reglamento
contempla que se cumplan tres condiciones para que ella sea considerada tal,
siendo la ultima de éstas la misma mala fe; Que atn cuando del tenor de esta
norma se desprenda que dichas tres condiciones son copulativas para que resulte
considerar abusiva la inscripcion, y por lo tanto, descartada que ha sido la mala fe
de esta parte no corresponderia hacerse cargo de las otras dos, no se puede dejar
de mencionar ciertos comentarios al hecho alegado por la contraparte de ser
nuestro nombre de dominio “idéntico o engafiosamente similar” a la marca del
producto sobre la que tiene derechos la reclamante; Que la contraparte ha
sefialado repetidamente que el dominio en disputa seria cuasi-idéntico a su marca,
pero ello no pasa de ser una interpretacion que implica una peticién de principio;
Que esta interpretacion en el sentido de ser “empresec” una palabra a la que s6lo
se le ha agregado el prefijo em, con la continuacion de presec, obedece
Unicamente a intentar explicar todo partiendo de la base que “presec” es una
palabra respecto a la cual se pretendia similitud; Que dicha interpretacion excluye
la mas logica y obvia explicacion de lo que esta parte pretendia con el vocablo
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empresec, cual es evocar la idea de “empresa” de “servicios” en “construccion”;
Que es tan obvia la alusion a “EMPRESA™ dada por la palabra empresec, que la
misma demandante sefiala: “es conocida la prdctica tanto en el dmbito de los
dominios de internet como en otras dreas comerciales, que dicho prefijo aluda a
la expresion EMPRESA”; Que sin embargo, la contraparte no sefiala que la
alusion a la empresa por parte del vocablo “empresec” no esta dado por el prefijo
EM, sino que por el conjunto de letras “EMPRE”; Que esta no es una distincion
baladi, toda vez que se diferencia considerablemente un vocablo que alude a una
empresa dedicada a algin rubro de servicios, (servicios en construccion), de la
interpretacion que hace la contraparte, de ser un simple prefijo delante de su
marca; Que de lo anterior resulta inadecuado y poco feliz de los ejemplos por ella
propuestos al sefialar que “(...) en el evento de concederse el registro al
demandado, podria perfectamente en el futuro registrarse dominios como
emcocacola.cl, emtrencito.cl (...)” ; Que tal como se ha sefialado en escrito
anterior y que se acreditara con la documentacion respectiva, esta parte ha
operado en el rubro de los servicios de la construccion por mas de veinte afios,
ocupando siempre para su identificacion expresiones que aluden directamente a la
empresa, y conjuntamente con la denominacion empresec también se ha
empleado la denominacion Empremet y Empreset; Que la incorporacion de
descendientes de los fundadores de la empresa decide la creacién de una nueva
sociedad de responsabilidad limitada, cuya denominacion sea lo mas parecida a
las anteriores de Empremet y Empreset, decidiéndose respecto de esta ultima,
solo sustituir la letra “T” por “C” y resulta irrisoria la hip6tesis de la contraparte
en su interpretacion que prefijo EM antepuesto al nombre de su producto
constituye mala fe de esta parte; Que la confusion a la que alude la contraparte,
por parte del piblico consumidor es, por decir al menos, dificil que se produzca,
ya que si bien en ambos casos se trata del rubro de la construccion, en un caso
(presec) corresponde a la marca de un PRODUCTO ocupado en esa industria,
especificamente los estucos y morteros que ella sefiala, mientras que en el otro
caso (empresec) corresponde a una empresa que presta SERVICIOS de
construccion de estructuras metalicas, especificamente hangares, galpones,
fachadas protectoras y cobertoras; Que segun la contraparte, deberia aplicarse al
presente caso, €l mismo criterio respecto a la existencia de identidad entre dos
marcas comerciales, al expresar que: “es pertinente hacer presente que uno de los
criterios para rechazar la marca solicitada a registro, es que ésta contenga
palabras o expresiones de una marca ya registrada, criterio que a juicio de esta
parte deberia aplicarse al caso de autos”, aportando como ejemplo dos fallos
que rechazan la solicitud de las marcas “EL. SHOW DEL CHE COPETE” y
“PENTAFORT”, y sobre el particular, corresponde efectuar algunas
observaciones: Que en ninguno de estos casos es posible efectuar una analogia
con la discusion de autos, pues el primer caso se refiere a la pretensién de hacer
uso de una palabra protegida por derechos de propiedad industrial, cual es la
marca “Che Copete”, y claramente no es lo mismo referirse al Show de “x”

A
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desconocido, que referirse al Show del Che Copete, que la funcién gramatical es
complementar e identificar el show, y en el dominio en disputa no existe
complemento, como seria el caso de una determinada frase que aludiera a ““x” de
presec”, ni se podria identificar una funcion gramatical en que se pretenda o logre
relacionarla con presec, sino mas bien, como tantas veces se ha dicho, se trata de
otra palabra alusiva a la empresa; Que respecto del otro fallo citado por la
contraparte, N° 120763 que rechazé el registro de la marca PENTAFORT, es
necesario sefialar que el documento mencionado corresponde a un Informe del
Subdepertamento Juridico del Departamento de Propiedad Industrial, y no un
fallo emitido respecto de la controversia de un nombre de dominio, apoyandose
tal informe en texto de los articulos 19 y 20 letras f) y h) de la Ley 19.039, los
que seflalan casos hipotéticos en que no se permite el registro de una marca; Que
lo anterior resulta un intento de la contraparte de aplicar principios del derecho
marcario que no regulan la materia en discusion; Que esta parte cree mas
adecuado considerar un fallo dictado por el Arbitro Sr. Ruperto Andrés Pinochet
Olave, sobre el nombre de dominio bianchivending.cl, entre Bianchivending
Chile S.A. e Importaciones e Inversiones Valencia S.A., de fecha 07 de julio de
2008, en el cual, no obstante coincidir la denominacién con una marca reconocida
(la marca en cuestién era BIANCHI, cuyo titular y reclamante era Importaciones
e Inversiones Valencia S.A.), igualmente no se revoca por no ser determinante en
la estructura del nombre de dominio; El arbitro sefiala en el considerando sexto de
su fallo que: “el tribunal desestimard la pretension de la parte revocante en el
sentido de pretender considerar que la expresion bianchi es la central del nombre
de dominio, y que su utilizacion dentro de cualquier combinacion podria llevar a
confusion al publico consumidor.”; Que es conveniente hacer presente que al
ingresar a la pagina Web correspondiente al nombre de dominio presec.cl, de la
contraparte, ¢sta redirecciona al sitio Web de la empresa a la cual pertenece la
marca de los productos de la demandada, es decir, no existe una conexion directa
a un dominio preseccl sino que un redireccionamiento a
http://www.lafarge.cl/index_morteros.php; Que lo anterior no ha de extrafiar
considerando que el producto pertenece a la mencionada empresa, pero también
es indicativo de que por sobre el producto se sitia la marca de Lafarge; Que
existen decenas de nombres de dominio pertenecientes a la reclamante como
sitios Web relacionados: (Australia Gypsum www.lafargeplasterboard.com.au;
Austria Aggregates www.lafarge.at; Concrete www.lafarge.at; Cement
www.lafarge.at Gypsum www lafarge-gips.at; Bangladesh Cement www.lafarge-
bd.com; Belgium Gypsum www.lafarge.be; Gypsum www.lafarge-gypsum.be;
Brasil Gypsum www.lafarge.com.br; Cement www.lafarge.com.br; Aggregates
www lafarge.com.br; Concrete  www.lafarge.com.br; Canada Paving
www.gprcoldpatch.com; Cement www.lafargenorthamerica.com; Aggregates
www.lafargenorthamerica.com; Concrete www lafargenorthamerica.com;
Gypsum  www.lafargenorthamerica.com; Chile Cement www.lafarge.cl;
Aggregates www .lafarge.cl; Gypsum www.romeral.cl; Concrete www.lafarge.cl,
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entre muchisimos otros). Por lo tanto, a diferencia de lo que para esta parte
constituye €l nombre de dominio en disputa, que sirve para identificar al
establecimiento mismo habiendo una correlacion directa entre su razon social u el
dominio, para la contraria, no pasa de ser un parecido, si se interpreta conforme lo
ha hecho la demandante; Que no existe interés en esta parte en desconocer el
hecho alegado por la demandante de comercializar un producto bajo la marca
“presec”, sino mds bien que se reconozca el legitimo derecho de esta parte de
seguir operando con el nombre de dominio correspondiente a su razén social,
claramente alusivo al objeto social Empresa de Servicios en Construccion; Que
la proteccion de determinadas marcas no puede restringir la existencia de otros
nombres de dominio que de alguna forma se parezcan a determinadas marcas
impidiendo el legitimo desarrollo de actividades comerciales de otros agentes con
el s6lo fin de proteger a toda costa la marca y caer en ese extremo seria estancar
el desarrollo en Internet, y avalar una practica ilicita consistente en registrar
muchos nombres de dominio con el objeto de mantener el control sobre el sector
del mercado, lo que se conoce con el nombre de cybergloton —la mala practica del
cyberglutton, segin cita Ricardo Sandoval Lépez en la pagina 17 de su obra
Marcas Comerciales-, mediante el registro de todo nombre que tenga alguna
similitud con la marca; Que segun José Luis Barzallo -en su obra Peligro en las
Resoluciones a las Controversias entre Marcas y Nombres de Dominio, publicado
en Revista Electronica de Derecho Informatico, N°25-, “El segundo requisito que
exige derecho e intereses legitimos sobre el nombre de dominio, da la
oportunidad de demostrar que si se tiene derecho o intereses legitimos mediante:
1.- los preparativos de uso del nombre de dominio para presentar una oferta
seria de productos o servicios. En cada caso el Tribunal resolverd si esos
preparativos son reales y si son serios, entendiendo como serio a una
preparacion verdadera; 2.- Si se demuestra que es conocido normalmente por ese
nombre; 3.- Si estd haciendo un uso no comercial del nombre de dominio y Sin
engario a los consumidores de la marca.”; Por tanto, en razén de lo expuesto, y
especialmente en que la contraparte ha fundado su derecho para la revocacion en
la proteccion de la marca de un producto, no habiendo efectuado pruebas respecto
de la concurrencia de los requisitos para que proceda tal revocacion, y siendo
patente la buena fe de esta parte e imperiosa necesidad la proteccion de legitimos
intereses de terceros que desarrollan una actividad econdémica frente a los
eventuales monopolios del ciberespacio y congelamiento del desarrollo de
Internet, al protegerse desmesuradamente los intereses de grandes empresas, esta
parte ruega tener por evacuado dentro de plazo el traslado conferido y resolver en
definitiva mantener la asignacion del nombre de dominio empresec.cl en favor de
don PABLO QUINTEROS DONOSO, por haber sido el primer solicitante del
nombre de dominio, respecto del cual no concurren las circunstancias necesarias
para su revocacion, desestimando por tanto la solicitud de la parte reclamante; A
lo que este tribunal proveyé: Por evacuado traslado;
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Que con fecha 29 de julio de 2008, comparecié por escrito don Francisco Carey
Carvallo, en representacion de Lafarge Morteros S.A., y en lo principal solicit6
tener por evacuado traslado, con el objeto de realizar una serie de observaciones
de hecho y derecho al “mejor derecho” alegado por la contraparte, en relacion al
dominio en disputa “empresec.cl”: 1) La contraparte alude que la Sociedad
Empresec Ltda. estd compuesta por un socio principal, a saber, don Presbiterio
Rolando Lépez Torres, el cual ha sido socio fundador de la Sociedad de Hecho
Empreset Construcciones, Rut. 50.212.540-0, actualmente denominada “Reyes
Fuentealba Bernardo y otro”, y de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
Constructora Empremet Ltda. Rut. 76.767.160-8; Que a juicio de la contraria,
dichas sociedades constituirian precedentes para que la Sociedad Empresec Ltda.
tenga un mejor derecho por el dominio en disputa, lo cual a criterio de esta parte
no es efectivo; Que el hecho de tener participacion en las sociedades en comento,
no le otorga un mejor derecho sobre el dominio en disputa; Que no ha podido
acreditar ni fama ni notoriedad respecto a las empresas en cuestién, por lo que
dificilmente se podria considerar que el hecho de tener una o mas sociedades, que
comparten algin segmento de otra sociedad creada en el afio 2008, le podria
otorgar mejor derecho respecto del dominio en disputa; Que por el contrario, su
representada acredit6 el uso de la marca PRESEC, desde el afio 1992 y probé que
el dominio cuasi idéntico presec.cl lo tiene registrado por casi 10 afios y que su
marca es famosa y notoria en el mercado local; Que la existencia de dichas
sociedades no son argumentos para sostener un mejor derecho por el dominio de
autos, ya que dichas sociedades no tienen ninguna distincion o posicionamiento
comercial en el mercado chileno, que haga suponer que el publico consumidor del
area de la construccion las identifique y asocie con la Sociedad Empresec Ltda.;
que prueba de ello, al tratar de buscar antecedentes comerciales, periodisticos o
de cualquier indole de dichas sociedades en el famoso buscador Google, éste
arroj0 los siguientes resultados al insertar las palabras que se sefialan a
continuacion: “empreset” que derivd a la pagina de la empresa DAEWOO,
especificamente al manual de uno de sus microondas; “empreset construcciones”
de la cual no se encontr6 ninguna pagina Web con todos los términos de su
bisqueda y “empremet” que arroj6 una serie de resultados que hacen referencia
solo a la existencia de la Sociedad Constructora Empremet Ltda., pero a ningtin
sitio que diera cuenta de alguna noticia, suceso o articulo periodistico respecto de
dicha empresa; Que respecto a las prueba aportadas, esta parte ha acompafiado
abundante documentacién de la fama y notoriedad en el mercado chileno de su
producto “PRESEC”, marcas registradas del mismo, méas el dominio
www.presec.cl, registrado por casi 10 afios, y por otra, los antecedentes
acompafiados por la contraparte, demuestran la existencia de dos sociedades que
poseen una denominacion distinta a la Sociedad Empresec Ltda.; 2) Que la
sociedad “Construcciones Empresec Ltda.” se constituyo el 08 de Febrero de
2008 el dominio de autos fue solicitado el 07 de Marzo de 2008, por lo que es
necesario poner en evidencia que el hecho de constituir una sociedad con una
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expresion idéntica a un dominio pedido con menos de 1 mes de anterioridad, no
permite sostener un mejor derecho por parte del demandado; Por tanto, se solicita
tener por evacuado el traslado dentro de plazo; En Otrosi, acompafia con citacién
los siguientes documentos: 1.- Copia simple del resultado de la blsqueda
realizado en la pagina web www.google.com de la expresion “‘empreset”; 2.-
Copia simple del resultado de la biisqueda realizado en la pagina web
www.google.com de la expresion “empreset construcciones”; 3.- Copia simple
del resultado de la bisqueda realizado en la pagina web www.google.com de la
expresion “empremet”; A lo que este tribunal provey6: Por evacuado traslado;
Que con fecha 11 de Agosto de 2008, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la
clausula segunda del Acta de Fijacién de Procedimiento de autos, se recibe la
causa a prueba por el término de 5 dias y se fija como punto de prueba que se
acredite la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 18 de agosto de 2008, comparecié por escrito don Francisco Carey
Carvallo, en representacion de Lafarge Morteros S.A., y en lo principal solicitd
tener

por acompafiados con citacion los documentos que acreditan el mejor derecho y
legitimo interés de sus representados por el dominio en disputa, basado en los
argumentos ya esgrimidos en instancias anteriores y en los documentos que a
continuacion se detallan: 1) Envase del producto “Presec — Mix A Multiuso T-04”
de 25 kilos, utilizado en la mayoria de las construcciones del pais; 2) Envase del
producto “Presec — Reparaciones Alta Resistencia T-09” de 2 kilos, utilizado en
la mayoria de las construcciones del pais; 3) Envase del producto “Presec —
Mortero para Reparaciones T-06" de 2 kilos, utilizado en la mayoria de las
construcciones del pais; 4) Envase del producto “Presec — Endurecedor de Pisos
T-03” de 2 kilos, utilizado en la mayoria de las construcciones del pais; 5) Folleto
publicitario de la “Linea de adhesivos ceramicos PRESEC”; 6) Folleto
publicitario del producto “PRESEC T-25”; 7) Folleto publicitario de la “Linea de
morteros de maquillajes PRESEC”; 8) Folleto publicitario de la “Linea revoque
PRESEC”; 9) Folleto publicitario de la “Linea de impermeabilizantes PRESEC”;
10) Folleto publicitario de la “Linea de hormigones PRESEC™; 11) Folleto
publicitario de la “Linea de morteros de pega PRESEC™; 12) Manual de uso de la
amplia gama de productos “PRESEC”, distribuido en las construcciones y
establecimientos comerciales destinados a la construccion del pais; 13)
Instructivo de la linea de productos “PRESEC”, distribuido en las construcciones
y establecimientos comerciales destinados a la construccion del pais; 14) Revista
“Obra Maestra” N°2 del mes de Agosto de 2008, correspondiente al marketing de
Presec Lafarge Monteros, en donde en su pagina 11 da cuenta del concurso “La
Pega te hard Ganar”, realizado para el publico consumidor del 4rea de la
construccion; 15) Carpeta correspondiente al merchandising de la marca
PRESSEC; 16) Instructivo de recomendaciones para la utilizacién del producto
“PRESEC  R65”; 17) Bolsa publicitaria “PRESEC  MORTEROS
PREDOFIFICADOS”; Por tanto, solicita tener por acompafiados, con citagién,
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los documentos sefialados anteriormente; Al otrosi, que se tenga presente que de
los documentos que se acompafian se puede constatar facilmente que la expresion
“PRESEC?” esté presente en todo el material publicitario, comercial y periodistico
de LAFARGE MORTEROS S.A, situacion que pasa a comprobar dos hechos ya
acreditados y fundamentados en instancias anteriores: 1. Que sus representados
poseen un real interés por la expresion EMPRESEC, debido a la cuasi-identidad
con la expresion PRESEC, facilmente confundible con el término que compone el
dominio en disputa; Que sus mandantes poseen una amplia gama de productos
comercializados bajo dicha expresion y que ademdis de tener registrado el
dominio presec.cl, desde 1998, esa direccion de Internet estd impresa en los
diferentes documentos acompaiiados; 2. Que el derecho exclusivo y excluyente de
sus representados, para publicitar y promocionar sus productos PRESEC, sea que
lo haga en el mercado real o en el virtual mediante un término cuasi-idéntico al
dominio en disputa, va en armonia con la fama y notoriedad que han alcanzado en
el mercado nacional mediante la expresion PRESEC; Que prueba de ello, ademas
de la informacion ya entregada, es el concurso masivo “La Pega te hara Ganar”,
dirigido a todos los maestros de la construccion de nuestro pais; A lo que este
tribunal proveyd, a lo principal: téngase por acompafiados documentos, con
citacion, y al otrosi: téngase presente;

Que con fecha 19 de agosto de 2008, comparecid por escrito don Pablo Quinteros
Donoso, por si, quien acompafi6 documentos como prueba, bajo los
apercibimientos legales que correspondan, consistentes en: 1.- Cartola Tributaria
Constructora Empresec Limitada, RUT 76.015.081-9; 2.- Cartola Tributaria
Constructora Empremet Limitada, RUT 78.767.160-8; 3.- Cartola Tributaria
Reyes Fuentealba Bernardo y Otro, Empreset; 4.- Imagen portal pagina web en
actual funcionamiento; 5.-. Fotos correspondientes a los trabajos que ha realizado
esta empresa, en el rubro de su giro, de construccion de estructuras metalicas,
bajo las sociedades que la integran; 6.- Listado de clientes a los cuales se les ha
brindado servicios de construccion de estructuras metalicas, durante los Gltimos
periodos, con fecha de la ejecucion de la obra, segin consta en las respectivas
facturas contabilizadas en el libro de Compraventas: Autopista Central;
Alimentos Cisternas; Aero Cardal; Avicola Hermanos Cisternas; Corniquin;
Plasticos Bozzo; Veterquimica; Plasticos Malfanti; Plasticos Bio-Bio; Shopping
La Dehesa; Molino Estampa; Envases Roble Alto; 7.- Declaraciones de impuesto
a la renta, afio tributario 2008 constructora Empremet Ltda.; 8.- Declaracion de
impuesto a la renta afio tributario 2008 constructora empreset Itda.; 9.- Fotocopia
de dos facturas de Ventas; 10.- Fotocopia Libro Compra Ventas mes de julio
2008; 11.- Fotocopias Libro Remuneraciones; A lo que este tribunal proveyo:
téngase por acompafiados documentos, con citacion;

Que con fecha 22 septiembre de 2008, este Tribunal Arbitral cita a las partes a
oir sentencia;
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Que existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante los
honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- - Que consta en autos que don PABLO QUINTEROS DONOSO tiene la
calidad de primer solicitante, del dominio en cuestién en estos autos, puesto que
presentd su solicitud, en forma previa a los sefiores LAFARGE MORTEROS
S.A.;

2.-  Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL, es 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 validamente adquiridos por
terceros;

3.~ Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que
fija el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el
caracter de “arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de
conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a
nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro debera resolver de acuerdo a lo
que su prudencia y equidad le dictaren;

4.-  Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un
principio resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del
cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto
mala fe del solicitante previo y/o mejor derecho del solicitante posterior;

5. Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que con
posterioridad a la solicitud de nombre de dominio de autos ha constituido, en
conjunto con otras personas, una sociedad cuya parte distintiva de su razén social
y nombre de fantasia es Empresec;

6.-  Que lo anterior denota un interés serio del primer solicitante respecto del
dominio empresec. cl;
7.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autos que usa el

signo PRESSEC, para distinguir un estuco térmico, que si bien manifiesta que
tiene registrado este signo como marca comercial a su nombre no ha acompafiado
antecedente alguno que asi lo acredite;

8.-  Que el segundo solicitante no ha acreditado relacion alguna con el signo
empresec.cl
9.-  Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las

partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda
vez que no se ha acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;

10.-  Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias del sistema de
nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas
comerciales;
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11.-  Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal que de acuerdo a los
principios de prudencia y equidad procede la aplicacion del principio desarrollado
en materia de nombres de dominio, en inglés “First come, first served”;

12.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1,
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje y el articulo 8 inciso 4,

13.-  Cada parte pagara sus costas.

SE RESUELVE: asignese el dominio empresec.cl.cl, al primer solicitante sefior
PABLO QUINTEROS DONOSO

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y ala
Secretaria de NIC Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las
Testigos, dofla Soledad Pino G. y dofia Joyce Slight O. en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el
expediente a Nic Chile.
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