FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO MARMOLINA.CL

Santiago, 12 de enero de 2012.
VISTOS: |

1. El correo electromico de fecha 22 de junio de 2011, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcion del nombre de dominio MARMOLINA.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 22 de junio de 2011, en el
que s¢ adjunta oficio N°14469.

3. El oficio OF14469 fecha 22 de junio de 2011, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Francisco Meza Gaete, como primer solicitante y como segundo
solicitante Pinturas Tajamar S.A., representados por Porzio, Rios & Asociados, que rola a fojas 3 del
expediente.

4. La individualizacién de las partes qué rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucidn de fojas 6 de fecha 1 de julio de 2011, donde el suscrito acepta la designacién de
arbitro arbitrador vy jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envio con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
~ en los cuales consta que la notificacién del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 4 de
julio de 2011, por correo certificado

7. Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 4 de julio de 2011, de la aceptacion del suscrito como
arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 12 de julio de 2011, en la que
constan las firmas de don Francisco Meza Gaete, como primer solicitante; don Antonio Varas Braun en
representacién de Pinturas Tajamar S.A., como segundo solicitante y la del arbitro, la que fue
despachada con esta misma fecha por correo electronico, tal como consta a fojas 12 del expediente.

9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 12 de julio de 2011 por don
Cristobal Porzio Honorato en representacién Pinturas Tajamar S.A. como segundo solicitante, con el
que asume patrocinio y poder, acompafia documentos y acredita pago de honorarios arbitrales.

10.  Escrito que rola a fojas 20 y siguientes presentados con fecha 22 de julio de 2011 por don
Francisco Meza Gaete, con el que expone argumentos y pruebas para defender su mejor derecho sobre
el nombre de dominio MARMOLINA.CL.




11.  Escrito que rola a fojas 31 y siguientes presentados con fecha 26 de julio de 2011 por don
Cristébal Porzio Honorato en representacion de Pinturas Tajamar S.A., con el que deduce demanda
competitiva y alega mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

12.  Resolucién de traslado que rola a fojas 92 de fecha 27 de julio de 2011, con el que se dio un
segundo traslado a la documentacién presentada por las partes.

13.  Escrito que rola a fojas 93 y siguientes presentados por don Cristébal Porzio Honorato con fecha
4 de Agosto de 2011, en representacién de Pinturas Tajamar S.A., con el que contesta ¢l traslado de los
argumentos presentados por el primer solicitante.

Y TENIENDO PRESENTE:

L. Que el procedimiento de mediacion y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio c¢l, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador”, segiin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

1I. Que a la audiencia del dia 12 de julio de 2011 a las 16:00 hrs., fijada en la resolucion que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
asistieron don Francisco Meza Gaete, como primer solicitante vy don Antonio Varas Braun en
representacion de Pinturas Tajamar S.A., como segundo solicitante.

1. Que con fecha 22 de julio de 2011 don Francisco Meza Gaete en su representacion, presentd
escrito con el que se refiere a que el dominio MARMOLINA.CL lo inscribié en Nic Chile para utilizarlo
de forma legitima en la empresa de su hijo, Fabrica de Productos Ornamentales Enpiedra Ltda. Que en
relacién a esto, declara que solicita el derecho preferente por ser primer solicitante del dominio en
disputa. Que no existe ningun interés por su parte de vender este dominio a terceros y que tampoco lo
utilizaran para la comercializacion de productos relacionados a empresas de pinturas. Que menciona el
Sr. Francisco Meza, que Marmolina es un producto que imita el marmol el que se utiliza para hacer
cubiertas de bafio o vanitorios. Que la empresa Enpiedra Ltda., vende productos de marmolina, que son
instalados en edificios v casas en construccion. Que para acreditar su mejor derecho, acompafia como
prueba facturas de venta de Enpiedra Ltda, cotizacién de empresa que comercializa marmolina para
cubiertas de bafio, cotizacién de Enpiedra Ltda. a empresa constructora, orden de compra a nombre de
Enpiedra Ltda por el producto marmolina, todos estos argumentos rolan a fojas 21 a la 30 del
expediente.

V. Que con fecha 26 de julio de 2011 don Cristébal Porzio Honorato, en representacién de Pinturas
Tajamar S.A., presentd escrito en el que se refiere a su representada tuvo sus origenes hace mas de 60
afios cuando la Sociedad Pérez Reitze vy Benitez era la representante de Pinturas Dupont en Chile, que
dadas las dificultades de importar en esa época, se orientd a la fabricacion de pinturas en el pais
formando una sociedad con la firma Bruno Stoppani de Bergamo al norte de Italia y la que se denominé
Pinturas Tajamar Sociedad Limitada. Que al cabo de unos afios la firma Italiana vendid su parte para



transformarse en 1964 en Pinturas Tajamar Sociedad Andnima, la que se ha consolidado a través de los
aftos tanto por calidad de sus revestimientos como por los excelentes precios de sus productos. Que
dentro de los diversos productos fabricados y comercializados por sus mandantes, se destaca
MARMOLINA que corresponde a un tipo de revestimiento usado generalmente para superficies
externas y que es producido y comercializado por Pinturas Tajamar S.A. en diversas versiones, como
por ejemplo Marmolina Rodillo R-1, Marmolina Rodillo color, Marmolina Super EF-2, Marmolina EF-
5 entre otros. Que acompafia a su escrito documentos que dan cuenta de la existencia de diversos tipos
de revestimientos marmolina, producidos y comercializados por su mandante.

V. Que don Cristébal Porzio argumenta en su escrito, que con ¢l fin de resguardar una marca
importante para sus representados han obtenido proteccion marcaria para MARMOLINA, a través de los
registros N°652.402, denominativa, clase 2, cuyo registro anterior es el N°394.405, el que renové al
N°266.740 de fecha 30 de agosto de 1982, lo que demuestra el alto grado de interés por parte de sus
mandantes en proteger una marca que para ellos es de especial relevancia, para lo que adjunta a su
escrito copias de los registros de la INAPI que rolan a fojas 42 a la 44, que dan cuenta de la titularidad
de su representados de la marca MARMOLINA Que pide tener presente el abogado representante de
Pinturas Tajamar S.A., que el registro de marca antes sefialado fue solicitado y concedido por la
autoridad con anterioridad al dia 16 de marzo de 2011, fecha anterior a la solicitud del nombre de
dominio “marmolina.cl” por parte del Sr. Francisco Meza.. Que en base al prestigio de la empresa que
representa y la comercializacion de pinturas, con mas de 60 afios de presencia en el mercado chileno y la
titularidad de la marca “MARMOLINA” para distinguir todos los productos de la clase 2 del
clasificador Internacional. Que es de conocimiento y reconocimiento por parte del ptblico consumidor
la marca MARMOLINA, para lo que se acompafia paginas Web de terceros como por ejemplo EASY o
SODIMAC, facturas y folletos donde se venden los productos de la marca de su representado y que
rolan a fojas 45 a la 91 de autos.

VI.  Que con fecha 27 de julio de 2011, se confirio el traslado a la documentacién presentada por
cada una de las partes; y que con fecha 4 de agosto de 2011 don Cristébal Porzio Honorato evacua-
traslado de su respuesta a los antecedentes presentados por el primer solicitante, en el que hace mencion
que la contraparte hace uso de la expresion MARMOLINA para distinguir cubiertas usadas en bafios y
cocinas, razon en la que fundaria su mejor derecho sobre ¢l dominio en conflicto. Que a este respecto
hace presente que al examinar los documentos presentados por el primer solicitante, se distingue que
utilizan dicha expresiéon desde diciembre de 2010, contrarrestando a la antigiiedad del registro marcario
de la marca MARMOLINA de su mandante, que data del afio 1982. Que a este respecto, se entiende que
el uso tan reciente como el alegado por la contraparte no puede considerarse como base para un mejor
derecho sobre ¢l dominio en disputa.

VII.  Que el representante de Pinturas Tajamar S.A., argumenta en su escrito que los Sres. Fabrica de
Productos Ornamentales en Piedra Ltda., son titulares del nombre de dominio “cubiertasdemarmolina.cl,
nombre de dominio respecto del cual sus representados no presentaron oposicion, ya que a diferencia del
dominio en conflicto, el dominio “cubiertasmarmolinas.cl” tiene un elemento diferenciador respecto de
la marca de su cliente.



VIII. Que transcurrido el plazo para contestar los argumentos presentados por ambas partes y que
fueron evacuados en el traslado mencionado en el punto 12 anterior, el primer solicitante no hizo
presentacion alguna para defender su mejor derecho sobre el nombre de dominic MARMOLINA.CL,
respecto al alegado por el segundo solicitante,

IX.  Que adicionalmente a las argumentaciones esgrimidas en el proceso por ambas partes y la
ponderacion de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y por los medios que aconseja la
recta razdn, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comiin y la recta intencién, han permitido a
este arbitro alcanzar la conviccidén necesaria para resolver el conflicto sobre el nombre de dominio
MARMOLINA.CL '

X. Que con los argumentos y documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Pinturas Tajamar S.A., han demostrado su mejor derecho sobre el nombre de dominio
MARMOLINA.CL.

RESULLVO:

1. Acéptar la solicitud de nombre de dominio MARMOLINA.CL, pedida por Pinturas Tajamar
S.A.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio MARMOLINA.CL, pedida por don Francisco Meza
Gaete. :

NOTIFIQUESE a Nic Chile y cada una de las partes por correo electronico v por carta certificada
copia de esta resolucidn con esta misma fecha.

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nfiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.

/Cafblina Moya Nifiez Hernén Soriago Arancibia
Rut. 12.287.118-5 Rut. 6.925.757-7



