Arbitraje nombre de dominio megaridos.cl
Oficio NIC 8093-2007

Santiago, 18 de Agosto de 2008.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, por oficio Oficio NIC 8093-2007, se notificé a éste arbitro su nombramiento como tal

en el conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "megaridos.cl”.

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 5 de Octubre de 2007, acepté el cargo y fijé
la fecha y lugar para la audiencia de conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 16 de
Octubre de 2007, a las 18:30 horas, lo que se notifico a las partes por carta certificada y a NIC

Chile por correo electrénico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 16 de Octubre de 2007, se efectta el comparendo de conciliaciéon y o
de fijacion de procedimiento, al que asiste don Sebastian Palacios en representacion de
Hormigones Premix S.A.; y don Ivan Sepulveda Ortiz y dofia Alejandra Fuentes como agentes
oficiosos de Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra Sociedad Anonima. Las partes acogen el

procedimiento arbitral propuesto por el Arbitro.

CUARTO: Que, con fecha 19 de Octubre de 2007, don Ivan Sepulveda y dofia Alejandra Fuentes
acreditan patrocinio y poder y se les tiene como apoderados habilitados en el juicio. Esta

resolucion fue notificada por correo electrénico.



QUINTO: Que, con fecha 30 de Octubre de 2007, Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra
Sociedad Anonima, primer solicitante, dedujo su demanda de mejor derecho para la asignacion

del dominio en cuestion, en la que sefiala lo siguiente:

a.- Que, Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra Sociedad Andnima da inicio a sus actividades
con fecha 1 de Enero de 1993, por lo que lleva 14 afios de existencia, con actividades
economicas vigentes en areas como: Extraccion de piedras y arena; Venta al por mayor de otros
NCP; Sociedad de Inversion y Rentistas de Capitales mobiliarios en general; Arriendo de

inmuebles amoblados o equipos maquinarias; Alquiler de otro tipo de maquinas.

b.- Que don Pascual Baltierra Avendafrio realiza al ampro del cddigo de mineria la prospeccién de
materiales aridos realizando las mensuras pertinentes en el afio 1979. Desde el afio antes
mencionado, obtiene patente de explotacién de pozo de extraccion de aridos, cuya patente ha

mantenido vigente por mas de 30 afios.

c.-Que, la sociedad Batierra y CIA Ltda arrendd en los afios 1982-1989 a la sociedad Minera

Ingex el pozo de extraccion de los aridos.

d.- Que Baltierra S.A adquirié acorde con los derechos antes expuestos los siguientes nombres

de dominio: megademoliciones.cl; megarrelleno.cl; y este dominio megaridos.cl.

e- Que el giro de megaridos que explota Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra Sociedad
Anonima es un legado dejado de generacion en generacién, toda vez que don Pascual Baltierra
abuelo de don Walter Baltierra ha sido quien lucho por expotar elgiro, incluso conlitigio que

mantuvo con Sociedad Ingex Limitada.

f.-Que, la Universidad de Chile consider¢ y establecié un criterio determinante cuando crea el
registro de nic chile, dejando absolutamente diferenciados que el registro nic chile .cl existiran en
forma independiente y sin ninguna relacién alguna con otros registros por constituir dominios
distintos. Asi ni el registro de marca, ni algun otro registro dan derecho a pretender adjudicarse el
dominio que fue adquirido validamente por Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra Sociedad

Anonima.



g.- Que, el segundo solicitante es conocida desde hace mucho tiempo por HORMIGONES
PREMIX, por lo que malamente el NIC megaridos.cl le represente publicitariamente ni guarden
estricta relacion con el nombre de dominio en disputa, por lo que se puede deducir que no hay

ninguna similitud en sus nombres.
h.- Que, en un otrosi, acompafia los siguientes documentos con citacion:
1. Copia de facturas por compra de dominio en NIC Chile.

2. Fotocopia de escritura publica de transaccion judicial y extrajudicial de Junio de 2007, ante

Notario Publico Raul Perry P.

3. Fotocopia de inscripcion de dominio a nombre de Pascual Baltierra.

4. Fotocopia del auto d posesion efectiva inscrita a fojas 22864 nimero 18074
9. Fotocopia de la inscripcidn especial de herencia.

6. Fotocopia de escritura publica de cesion de derechos de hijos Baltierra Vallejos a Sociedad
Baltierra Martinez y Cia Ltda.

7. Fotocopia de posesion efectiva de dofia Gilda Martinez.

8. Fotocopia de las patentes debidamente pagadas

SEXTO: Que, con fecha 30 de octubre de 2007, don Francisco Carey en representacion de
Hormigones Premix S.A. hacen su presentacion, en la que sefialan las razones por la que a su

juicio tienen mejor derechos sobre el nombre de dominio en disputa, al respecto sefialan:

1. Que, HORMIGONES PREMIX S.A., es una empresa lider a nivel nacional, creada en 1981

para la fabricacién de cemento, concreto y otros productos. Desde su creacion, HORMIGONES



PREMIX S.A. ha alcanzado un connotado nivel de importancia y liderazgo en el mercado
nacional, creando en 1993 su filial MEGARIDOS LTDA., con el propdsito de asegurar el
abastecimiento de aridos de calidad, a los distintos participantes de la industria de la construccién
en Chile.

2. Que, MEGARIDOS LTDA. se convirtié en un referente nacional en el ambito de la construccion,
tanto por la calidad de sus productos como por los servicios prestados a sus clientes. Como se
sefialé anteriormente, MEGARIDOS LTDA. es una empresa conocida a nivel nacional, teniendo
actualmente 4 sucursales en diferentes regiones del pais, especificamente en Rancagua (Rio
Cachapoal, VI Regién); Santiago (Rio Maipo, Regién Metropolitana); Con-Con (Rio Aconcagua, V
Region) y La Serena (Rio Elqui, IV Region).

3. Que, cuenta adicionalmente desde hace mas de 14 afios en Chile con una serie de registros
marcarios de la marca MEGARIDOS como también otros registros que incluyen la marca

MEGARIDOScuyas copas se acompafian en un otrosi.

4. Que, adicionalmente, es de suma importancia hacer presente que mi representada tuvo
registrado el dominio megaridos.cl por casi 9 afios, hecho que se acreditara en el respectivo
otrosi de esta presentacion, y también aclarar que la razon por la cual el registro del dominio
megaridos.cl no se renovo el afio 2005 se debid Unicamente a un problema interno con la persona
encargada de estos temas, pero bajo ninguna circunstancia a una falta de interés por este
dominio. Prueba de ello, es que mi representada ha mantenido vigente todos los registros
marcarios que incluyen la palabra MEGARIDOS y ha seguido comercializando, e invirtiendo
recursos en publicidad y posicionamiento, de su marca MEGARIDOS hasta el dia de hoy.

5. Que, como queda en evidencia en el caso de autos, la demandada ha solicitado un nombre de

dominio sobre el cual mi representada tiene derechos preferentes y validamente adquiridos.

6. 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 comercializara sus

productos o servicios.



7. Que, en este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (/nternet Corporation
for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolucién de
los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en

cuestion.

8. Que, mi representada cuenta con un legitimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede
advertir del hecho de mantener registros vigentes de las marcas “MEGARIDOS” y “MEGARIDOS
BASES CONFIABLES", ademas de recuperar el registro del nombre de dominio “megaridos.cl’,

dominio que pertenecid a mi representada por méas de 9 afios.

9. Que, en el caso de la primera solicitante, el principio de la buena fe se ve infringido al intentar
ésta registrar un nombre de dominio idéntico a un sinnimero de marcas registradas por mi
representada. Como se puede advertir, en este caso no se explica por que la demandada
pretende comercializar los servicios de venta de arena, grava y gravilla, bajo el mismo nombre (y
marca registrada) de mi representada. Esto constituye no solo mala fe y falta de legitimo interés
por parte de la demandada de autos, sino que una infracciéon a los derechos marcarios de mi
representada, situacion que esta siendo investigada en este momento y respecto de la cual se

haran valer todas las acciones legales en el minuto correspondiente.

10. Que, en un otrosi acomparnia los siguientes documentos con citacion:

a.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
BASES CONFIABLES registro N°781594.

b.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
BASES CONFIABLES registro N°785425.

c.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
BASES CONFIABLES registro N°781593.

d.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
registro N°706506.



e.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
registro N°706356.

f- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
registro N°713077.

g.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
registro N°706355.

h.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
registro N°706354.

i.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS registro
N°706353.

j.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS registro
N°713076.

k.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
registro N°706352.

.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS registro
N°713075.

m.- Copia de la pagina del Departamento de Propiedad Industrial de la marca MEGARIDOS
registro N°631997.

n.- Copia de la pagina de NIC Chile, en donde consta que desde el 18 de Noviembre de 1998 el
dominio megaridos.cl pertenecié a MEGARIDOS LTDA, filial de HORMIGONEX PREMIX S.A.

0.- Copia de la escritura de constitucién de la sociedad MEGA — ARIDOS LIMITADA, en la cual se
le faculta para ocupar como nombre de fantasia “MEGARIDOS LTDA". Asimismo, en la escritura
de constitucion se acredita que los socios de la sociedad son Cemento Melon S.A. y Hormigones
Premix S.A., como también que el uso de la razon social y la administracion de la sociedad

corresponderan al socio Hormigones Premix Limitada.

SEPTIMO: Que, con fecha 2 de Noviembre de 2007, se provee tanto la presentacion de
Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra Sociedad Andnima como de Hormigones Premix S.A. y
se les da traslado a ambas partes de las respectivas presentaciones. Esta resolucion es notificada
a las partes por correo electronico.



OCTAVO: Que, con fecha 6 de Noviembre de 2007, dofia Alejandra Fuentes, en representacion
de Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra Sociedad Anénima presento una reposicion
solicitando se tuviera por no presentado el escrito presentado por Hormigones Premix S.A. por no

haber cumplido ésta con las formalidades establecidas en el acta de fijacion del procedimiento.

NOVENO: Que, con fecha 4 de Diciembre de 2007, se resuelve derechamente la reposicion y se

le desecha por no concurrir en la especie causales reales para acogerla.

DECIMO: Que, con fecha 4 de Julio de 2008, se recibe la causa a prueba fijandose los hechos
sustanciales pertinentes y controvertidos sobre los que recaera. Esta resolucién es notificada a

las partes por correo electronico y fax.

UNDECIMO: Que, con fecha 17 de Julio de 2008, Hormigones Premix S.A. efectud una

presentacion en el que se acompafiaron documentos para acreditar los puntos de prueba.

DUODECIMO: Que, con fecha 31 de Julio de 2008, se provee dicha presentacion, y se notifica

dicha resolucion por correo electrénico.

DECIMO TERCERO: Que, con fecha 12 de Agosto de 2008, atendido el estado del proceso, se

citd a las partes a oir sentencia, resolucion que fue notificada por correo electronico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Inmobiliaria, Agricola y Comercial
Baltierra Sociedad Ano6nima, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio first

come first served.



SEGUNDO: Que, el primer solicitante demostrd durante el curso del proceso que su giro y el de
sus antecesores legales era, entre otros, el de la explotacion de minerales y de aridos de distinta
naturaleza, teniendo para tal efecto los derechos de explotaciéon minera.

TERCERO: Que, por lo tanto los derechos esgrimidos por el primer solicitante se resumen al giro
que se desempefia, pero no cuenta con ningln derecho especifico sobre la expresion o palabra

megaridos propiamente tal.

CUARTO: Que, desde esta perspectiva, el uso el el mercado de una determinada expresion,
como parte del giro en que se desempefia puede ser considerado un derecho, pero
necesariamente debera confrontarse con el de la contraparte para determinar si este derecho
tiene la calidad de “mejor” derecho, que es finalmente lo que este arbitro esta llamado a

determinar.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, es posible presumir que la conducta desplegada por el
primer solicitante en este caso, ha sido la de proteger el nombre de la actividad ligada a sus
negocios o actividades. Que lo anterior, es una conducta que no atenta con los principios de
competencia leal y ética mercantil. Que, en estas circunstancias entonces es posible colegir que
la conducta desplegada por Inmobiliaria, Agricola y Comercial Baltierra Sociedad Anénima se

enmarca en la buena fe.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante ha podido acreditar la existencia de una coligada
que lleva por nombre MEGARIDOS, expresidn que ademas de corresponder a su razon social, y
ha sido materia de registros de marcas comerciales y de nombres de dominio en Chile. Es mas, el
segundo solicitante ha acreditado que el dominio en disputa estuvo registrado por ella hasta el afio
2005.

SEPTIMO: Que, para acreditar estas circunstancias el segundo solicitante acompafio gran
cantidad de material probatorio en que se acreditaba su relacion con MEGARIDOS LIMITADA,
ademas la calidad de titular de varios registros marcarios y nombres de dominio en Chile.

Asimismo, acompafio facturas y brochures y volantes que acreditaban la actividad desplegada por



ésta en nuestro pais. Basado en lo anterior, en este caso a éste Arbitro no le cabe duda sobre la
motivacion interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificandose su
conducta de buena fe.

OCTAVO: Que, asi entonces megaridos se visualiza como un importante activo del segundo
segundo solicitante, y desde esta perspectiva es mucho mas que una actividad o giro, desde el
momento que configura la razén social de una coligada y al mismo tiempo, constituye a la misma

vez su giro y su nombre propio, cuestion que no ocurre tratdndose del primer solicitante.

NOVENO: Que, por lo tato, la asignacion al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto
produciria confusién y la dilucién de la marca e imagen del segundo solicitante, sobre todo por que
el dominio nunca ha estado registrado a nombre de alguien diferente al segundo solicitante y esta
expresion ésta estrechamente relacionada y vinculada a éste, tanto como atributo de la
personalidad de la coligada (nombre), como derecho de marca comercial, garantizado por el

articulo 19 numero 25 de la Constitucién Politica.

DECIMO: Que, por lo demas, lo anterior esta ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha

objetado ninguno de los documentos presentados por el segundo solicitante.

UNDECIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresion megaridos se vincula
principalmente con el segundo solicitante, y que la asignacién al primero produciria un dafio

considerable al segundo y una abierta confusion en el mercado.

DECIMO SEGUNDO: Que, de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first

come first served, pues a éste Arbitro le asiste la conviccién que Hormigones Premix S.A posee un
mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decision no importa la
lesion de derechos o legitimas expectativas del primer solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, respecto de las costas, cada parte se hara cargo de sus costas

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:




PRIMERO: Acdjanse los argumentos del segundo solicitante, asignese el dominio megaridos.cl a
HORMIGONES PREMIX S.A.

Comuniquese y notifiquese a NIC Chile por correo electronico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvid Patricio de la Barra.

Testigos

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdes



