Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio paisajismopetreo.cl
Santiago, 3 de marzo de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio OF09773 de fecha 14 de noviembre de 2008, el
Departamento de Ciencias de la Computaciéon de la Universidad de Chile
(NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su
designacién como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripciéon del
nombre de dominio “paisajismopetreo.cl”’;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas
anexas, que son partes en dicho conflicto Elisa Amelia Salas Lépez, con
domicilio en Avenida Rosario 223, Isla de Maipo, Isla de Maipo, quien
solicité dicho nombre de dominio con fecha 23 de junio de 2008 a las
16:37:35 GMT, y Petreos S.A., representada por Estudio Sargent & Krahn.,
en la persona de donia Paula Benavides, ambos con domicilio en Av. Andrés
Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, quien solicité dicho nombre de
dominio con fecha 14 de julio de 2008 a las 15:17:05 GMT.

TERCERO: Que por resoluciéon de fecha 14 de noviembre de 2008, la cual
rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el
nombre de dominio paisajismopetreo.cl, y juré desempenarlo fielmente y en
el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir
las reglas de procedimiento para el dia 21 de noviembre de 2008 a las 10:00
horas.

CUARTO: Que las resolucién y citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electronico con firma digital con fecha 14
de noviembre de 2008 y a las partes por correo electréonico de la misma fecha
y por carta certificada de fecha 17 de noviembre de 2008, respectivamente,
segun consta de los comprobantes que rolan a fojas 4, 5, 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el dia 21 de noviembre de 2008, a las 10:00 horas, tuvo lugar
el comparendo decretado, con la asistencia de dona Carolina Saez Tapia por
la segunda solicitante, la parte de Petreos S.A., y en rebeldia de la primera
solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 25 de autos.

SEXTO: Que el mismo dia 21 de noviembre se notifico a las partes por
correo electronico lo obrado en la audiencia y resoluciones dictadas de fojas
25.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 3 de diciembre de 2008, rolante a fojas
27 de autos, la parte de Petreos S.A. presenté demanda arbitral en los
siguientes términos: Que Pétreos S.A. pertenece al grupo Polpaico, una
compania con mas de 50 anos de tradiciéon en Chile, la que ha tenido un rol
protagénico en el desarrollo del pais, a través de la fabricacién y
comercializacién de cementos y homigones. Que en el ano 1982, y con el fin
de ampliar la gama de productos y servicios ofrecidos a los clientes, Polpaico
adquirié de la empresa Moller y Pérez Cotapos la sociedad Pétreos S.A.,

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

dedicada a la producciéon y comercializaciéon de hormigones, premezclados y
aridos. Que es titular de los nombres de dominio “decopetreo.cl” y
“petreos.cl’, asi como de numerosos registros marcarios que incluyen las
expresiones “petreos”’ y “pétreos”, los que detalla, y que corresponden a su
propio nombre o razén social. Que el nombre de dominio en disputa se
estructura sobre un término caso idéntico a la marca de la parte “petreos” y
al dominio de su popiedad “decopetreo.cl’. Que el concepto paisajismo no es
diferenciador, ya que solo tiene por objeto indicar una representacién de un
paisaje o el arte cometido por un disefiador de paisajes y jardines, y que es
logico pensar que, al enfrentarse los usuarios de Internet al dominio
paisajismopetreo.cl, pensaran que corresponde a un sitio relativo a una filial
o sucursal de Petreos S.A. relacionada con la decoracién de exteriores, lo
cual no es efectivo. Que lo anterior se corrobora con la identificacion que el
buscador Google hace de la expresion petreos con la empresa Petreos S.A.
Alega fama y notoriedad del nombre, asi como la vinculacién de sus
actividades con los productos de hormigén mezclado, elementos y otros
materiales para la construccién, asi como también para la decoracién y el
paisajismo. Invoca a su favor el criterio de titularidad sobre marcas
comerciales y su relacién con los nombres de dominio, la normativa de Icann
y Ompi, los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de
la notoriedad del signo, el criterio de mejor derecho por el uso empresarial
legitimo, el criterio de uso efectivo de la expresiéon en la red Internet, el
criterio de la identidad, los articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris y la
amenaza y riesgo de confusién y dilucién marcarios, en mérito de todo lo
cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 9 de diciembre de 2008, rolante a
fojas 74, se confirié traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia
de la primera solicitante.

NOVENQO: Que por resolucién de fecha 19 de diciembre de 2008, la cual rola
a fojas 75 de autos, se recibié la causa a prueba, fijandose los siguientes
hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses
de las partes en la denominaciéon “paisajismopetreo” o en sus partes
componentes; 2.- Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan
actualmente o realizaran en el futuro, de la denominacién
“paisajismopetreo” o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las
siguientes pruebas:

Por la parte de Petreos S.A., la documental consistente en: 1) Copias de
registros marcarios (fs. 35 a 57); 2) Impresos de pagina web de Nic Chile
para los dominios petreos.cl y decopetreo.cl (fs. 58 a 59); 3) Impresos de la
pagina web www.registrocdt.cl (fs. 60 a 65), 4) Impreso de bisqueda en el
buscador Google (fs. 66); 5) copia de sentencia dictada en juicio arbitral
vifiasdelmaipo.cl (fs. 67 a 73); 6) Catalogos de Petreos S.A. (fs. 80 a 86); 7.
Ejemplar de la revista En Concreto, correspondiente al mes de octubre de
2008. (fs. 87).

Por la parte de Elisa Amelia Salas Lépez no se rindieron pruebas.
UNDECIMO: Que por correo electréonico de fecha 6 de enero de 2009, rolante
a fojas 78, vencido el periodo de discusion, la parte de Elisa Amelia Salas
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Loépez comparecié a estrados, aduciendo argumentos en pro de su posicion.
Que, sin embargo, llamada a regularizar su comparecencia en forma por
resolucién de fecha 7 de enero de 2009, rolante a fojas 89, no lo hizo, razén
por la cual debe tenerse a dicha parte por inconcurrente al proceso.
DUODECIMO: Que por resolucion de fecha 15 de enero de 2009, notificada
con esa misma fecha, rolante a fojas 91, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la
parte expositiva, acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron
objeto de impugnaciones ni observaciones, razéon por la cual el Tribunal los
tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio “paisajismopetreo.cl”, y
seguin consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posiciéon
de los litigantes de este juicio, en relacion con el nombre de dominio en
disputa, es la siguiente: la primera solicitante, Elisa Amelia Salas Loépez,
demostro tal calidad, lo cual la ampara con la presuncién de mejor derecho y
buena fe en su inscripcién, que se expresa en el principio "First come, first
served", presuncién que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de dicha presuncion, no aportd
argumentos ni pruebas adicionales, no siendo ostensible, tampoco, de su
nombre ni de otro rasgo de su persona, su vinculaciéon con el nombre de
dominio en disputa. En cuanto a la segunda solicitante, Pétreos S.A.,
acredité ser titular de registros marcarios que incluyen la expresion
“Petreos” (fs, 35 a 57) y de los dominios “petreos.cl” y decopetreo.cl” (fs. 58 y
59), denotando este tultimo dos aspectos relevantes para la cuestién
debatida: por una parte, la utilizacién de la expresién “petreo” en singular, y
por la otra, el empleo de la expresion “deco”, que alude directamente a la
actividad de la decoracion, la cual se relaciona de género a especie con la
actividad de paisajismo. Por otra parte, en la contratapa de la revista “En
Concreto” (fs. 87) se vincula a Petreos S.A. con el edificio del Nuevo Centro
de Justicia de Santiago, en una fotografia de claro tinte artistico, que no
deja duda a este sentenciador del interés de Petreos S.A. por asociar a sus
actividades los efectos ambientales de sus obras.

TERCERO: Que, en forma adicional a lo anterior, estima el Arbitro que la
marca “petreos” goza de fama y notoriedad, y que sélo la demandante
concurrié a los puntos de prueba del auto de fojas 75, en rebeldia de la
demandada, razén por la cual dara lugar a la demanda, en la forma que pasa
a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1,
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:
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Que se acoge la demanda deducida por la parte de Petreos S.A. en contra de
Elisa Amelia Salas Lopez, y se asigna el nombre de dominio
paisajismopetreo.cl a favor de Petreos S.A. , sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electréonico con
firma digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucion
por el Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe,
designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacién, y remitase el
expediente a NIC Chile. Comuniquese a las partes y a Nic Chile esta
sentencia por correo electrénico para solos fines informativos y sin perjuicio
de su notificacién por correo certificado.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.1. 14.347.431-3 y
dona Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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