En Santiago de Chile, a 17 de enero de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18666 de fecha 1 de octubre de 2013 me notificé de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “mosaicochillan.cl”, designacion que acepté con fecha 3 de octubre
de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Dofia Ximena Elizabeth Quinenao Arredondo, Rut.
8.959.890-7, con domicilio en la ciudad de Chillan, Avda. Ohiggins 0481 de la comuna
de Chillan, correo electronico artekoipue@gmail.com; 2) Mosaico S.A., Rut. 78.030.500-
2, representado por Sociedad de Profesionales Albagli Zaliasnik Ltda. y en autos por los
abogados don Rodrigo Albagli Ventura y don Rodrigo Marin Ithurbisquy, con domicilio
en esta ciudad, Miraflores 130 piso 25 de la comuna de Santiago, correo electrénico

dominios@az.cl.
[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“mosaicochillan.cl.”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento.-



Que a fojas 14 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las
normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia

arbitral, con la asistencia de ambas partes.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de dofia Ximena Elizabeth Quinenao Arredondo.
Dofia Ximena Elizabeth Quinenao Arredondo no presentd planteamientos para

argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Mosaico S.A.

Consta a fojas 70 y siguientes que don Rodrigo Albagli Ventura en representacion de
Mosaico S.A. presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de
dominio. Sefala que Mosaico S.A. (Stretto Chile) es una empresa de vasta trayectoria en
el mercado nacional y latinoamericano dedicada al desarrollo, produccion y
comercializacion de productos de griferia y gasfiteria. Fundamenta que su representada
cuenta con registros para la denominacion Mosaico vigentes desde hace mas de 15 afios
tanto en Chile como en el extranjero, cuyos registros detalla. También detalla los nombres
de dominio de los que es titular, entre los cuales, se encuentra mosaico.cl. Sefiala que la
eventual asignacion del nombre de dominio mosaicochillan.cl a un tercero distinto a su
representada, constituiria una transgresion de sus derechos. Agrega que no existe ningun
elemento que sea idoneo para distinguir el nombre de dominio en disputa respecto de la
familia de marcas Mosaico, toda vez que la marca queda inserta de manera integra dentro
del signo pedido, y la expresion “Chillan” no constituye un criterio diferenciador que
torne distintiva la denominacion, dado que se trata de una designacidon geografica no
susceptible de apropiacién por particulares. A mayor abundamiento sefala que los
productos desarrollados por su representada bajo la marca Mosaico son comercializados

en la ciudad de Chillan, lo cual acrecienta el riesgo de confusion al que puede verse



expuesto el publico consumidor dentro de la red y cita jurisprudencia. Fundamenta la
identidad entre las marcas comerciales de su mandante y el nombre de dominio
mosaicochilla.cl, lo cual resulta relevante, ya que su mandante tiene un prestigio que
resguardar, el cual puede verse desacreditado por el uso malicioso o abusivo que haga la
contraria del nombre de dominio, lo que decanta en la obstruccion al ejercicio de los
derechos legitimamente adquiridos por su representada y lo que es mas gravoso, en la
dilucién de su marca Mosaico. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a la
importancia de la proteccion de los nombres de dominio y a los criterios establecidos para
la solucidn acerca de conflictos de asignacion de nombres de dominio. Cita y fundamenta
el Criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relacion con los nombres de
dominio, y cita normativa comparada y nacional. Se refiere al Criterio del mejor derecho
derivado del uso empresarial legitimo. También fundamenta en este caso la
inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served” y cita jurisprudencia.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
acompafa los siguientes documentos: Legajo de informes obtenidos en la pagina web del
INAPI que dan cuenta de los registros de la marca Mosaico; Legajo de copias simples de
certificados de registros otorgados por las oficinas de marca de Argentina, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, México y Pera; Copia simple de informes extraidos desde la base
de datos de Nic Chile que da cuenta de la titularidad de su representada sobre nombres de
dominios entre los cuales se encuentra mosaico.cl;  Copias simples de diversas paginas
web donde se publicitan productos Mosaico; Pantallazo del nombre de dominio

mosaicochillan.cl; Copias de sentencias.
1.6 Etapa de Respuestas.-
[.6.1 Respuesta de dona Ximena Elizabeth Quinenao Arredondo.

Dofia Ximena FElizabeth Quinenao Arredondo no evacud respuesta alguna a los

argumentos expuestos por Mosaico S.A.



1.6.2 Respuesta de Mosaico S.A.
Mosaico S.A. no evacuo respuesta, ya que, dofia Ximena Elizabeth Quinenao Arredondo

no expuso planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 73 de autos, con fecha 26 de diciembre de 2013 encontrandose vencido el Periodo
de Respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que dofia Ximena Elizabeth Quinenao
Arredondo con fecha 3 de abril de 2013 solicito el nombre de dominio
“mosaicochillan.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Mosaico

S.A. representada por Albagli Zaliasnik Ltda., lo solicité con fecha 12 de abril de 2013.-

II.2  Que dona Ximena Elizabeth Quinenao Arredondo no fundament6 su mejor
derecho para solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco

contra argumento los planteamientos esgrimidos por Mosaico S.A.

1.3 Que Mosaico S.A. representado por Albagli Zaliasnik Ltda. Fundamenté su mejor
derecho en que Mosaico S.A. (Stretto Chile) es una empresa de vasta trayectoria en el
mercado nacional y latinoamericano dedicada al desarrollo, produccion y
comercializacion de productos de griferia y gasfiteria. Fundamenta que su representada
cuenta con registros para la denominacion Mosaico vigentes desde hace mas de 15 afios
tanto en Chile como en el extranjero, cuyos registros detalla. También detalla los nombres

de dominio de los que es titular, entre los cuales, se encuentra mosaico.cl. Agrega que no



existe ningun elemento que sea idoneo para distinguir el nombre de dominio en disputa
respecto de la familia de marcas Mosaico, toda vez que la marca queda inserta de manera
integra dentro del signo pedido, y la expresion “Chillan” no constituye un criterio
diferenciador que torne distintiva la denominacion, dado que se trata de una designacion
geografica no susceptible de apropiacion por particulares. A mayor abundamiento sefiala
que los productos desarrollados por su representada bajo la marca Mosaico son
comercializados en la ciudad de Chillan. En cuanto a los antecedentes de derecho se
refiere a la importancia de la protecciéon de los nombres de dominio y a los criterios
establecidos para la solucion acerca de conflictos de asignacion de nombres de dominio.
Cita el criterio de la titularidad sobre una marca comercial, en relacion con los nombres
de dominio, el criterio del mejor derecho derivado del uso empresarial legitimo. También
fundamenta la inaplicabilidad del principio doctrinal del “first come, first served” y cita

jurisprudencia.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por
Mosaico S.A., fojas 34 a 59 de autos, es titular en Chile y en el extranjero, de la marca
registrada “Mosaico”. Que la marca comercial no es idéntica al nombre de dominio en
disputa, “mosaicochillan.cl” y a juicio de éste sentenciador resulta ser engafiosamente
similar. Lo anterior, atendido que el nombre de dominio solicitado contiene integramente
la marca “Mosaico” y que la denominacion “Chillan”, corresponde a una zona geografica

de nuestro pais, no le aporta distintividad al dominio solicitado.

II.5 Unido a lo anterior, debe considerarse también que Mosaico S.A. acreditd ser
titular de varios nombres de dominio, fojas 28 a 33, entre los cuales se encuentra
mosaico.cl. Que el nombre de dominio en disputa “mosaicochillan.cl” resulta ser
engafiosamente similar al nombre de dominio mosaico.cl y podria causar confusion entre

los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos



en dicha pagina web. Lo anterior, le otorga a Mosaico S.A., sin lugar a dudas, un mejor

derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

I1.6 Ademas debe considerarse que el nombre de dominio en disputa “mosaicochillan.cl”
resulta ser similar a la razon social o el nombre por el cual es conocido el segundo
solicitante, Mosaico S.A., hecho que le da un mejor derecho sobre dicho nombre de

dominio.

I1.7 También debe considerarse que los productos Mosaico gozan de fama y notoriedad
en nuestro pais, segin se encuentra acreditado a fojas 25 a 27, de manera que de otorgarse
el nombre de dominio “mosaicochillan.cl” al primer solicitante se producird confusion
entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios
que se ofrecen, a través, de la pagina web mosaicochillan.cl.

II.8  En consecuencia, éste sentenciador ha llegado a la conviccion que el nombre de
dominio “mosaicochillan.cl” identifica claramente los productos ofrecidos por Mosaico
S.A

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “mosaicochillan.cl” a Mosaico S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-



Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dona Maria José¢ Allende Gutiérrez.



