En Santiago de Chile, a trece de agosto de 2010 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago,
en los autos por conflicte en inscripciéon de nombre de dominio penta-chile.cl, suscitado
entre Humberto Ciffoni (REPRESENTACIONES CIFFONI LTDA), RUT 78.491.880-7,
domiciliado en Manquehue Sur # 520, Las Condes, Santiago y Empresas Penta S.A. Rep.
por Silva & Cia. (EMPRESAS PENTA S A), RUT: 87.107.000-8, domiciliada en EI Bosque
Norte No 0440, Piso 13-15, Las Condes - Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 22 de abril de 2010, mediante oficio N°® 12.229, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por |a inscripcién del nombre de dominio penta-
chile.cl.

2. Que por resolucién de fecha 29 de abril del mismo afio se aceptd la designacion como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempenar fielmente el cargo y
en el menor tiempo posible, citdndose a las partes a una primera audiencia de
conciliacion y/o fijacién del procedimiento, a realizarse el dia 07de mayo de 2010 a las
10:00 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 19 consta que en la fecha sefialada se realizd la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, se fij6 el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 20 el segundo solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho
respecto al dominio solicitado y pide el rechazo de la solicitud competitiva de la
primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Senala que la Internet en su regulacién y evolucién ha resultado incierta y erratica. Al
respecto la doctrina nacional ha sefialado que la Internet en una actividad humana y
debe dar cuenta de los principios fundamentales del derecho econémico, en particular
con la nocién que alude al derecho de los actores comerciales a capitalizar su
trayectoria comercial.

Indica que su representada es una importante empresa nacional que se ha
posicionado a través de las marcas PENTA. A continuacién se refiere a la trayectoria
de la empresa y las diversas inversiones que posee, dando cuenta de su origen,
desarrollo y presencia en el mercado.

Agrega que en funcion de su trayectoria decidié inscribir diversos registros marcarios
asociados al signo PENTA, hace presente que todos estos registros son de larga data.
Senala que en funcidn de lo anterior tiene un derecho de propiedad sobre tal signo.

Hace presente que el signo PENTA es idéntico al signo disputado en autos, al cual
solo se le afade la palabra Chile, la que es indicativa de lugar, no siendo distintivo de
la marca registrada que lo acompaiia.
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Manifiesta que su representada tiene como parte de su razon social el signo PENTA,
el que usa ademas como marca, lo cual, estima, es un hecho publico y noteorio.

Agrega que su representada es titular de diversos nombres de dominio asociados al
signo PENTA, entre ellos pentachile.cl.

A continuacién se refiere al principio de la buena fe, a |a ética y al uso no abusivo en el
ambito de los nombres de dominio y al peligro de la dilucién marcaria. Al respecto cita
los articulos 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

Manifiesta, en relacion al concepto de la dilucion marcaria, que los servicios prestados
por la primera solicitante se encuentran intimamente ligados a los servicios de su
representada, por lo que de asignarse el nombre de dominio en disputa a su
contraparte se generaria un debilitamiento de su capital comercial y marcario.

Sefala que la identidad de una organizacion, por ley y por sentido comun, sélo debe
ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de
combinaciones que utilicen la identidad y marcas mas emblematicas de |las distintas
corporaciones.

Estima que, de asignarse el dominio en disputa a la contraria, se estaria afectando el
Orden Publico Econdmico, en tanto los consumidores no podrian distinguir
adecuadamente la procedencia de los productos y servicios que se ofrecen en el
mercado

5. Que a fojas 46 el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho. Hace
presente que la empresa se fundd en 1994 y que su nombre de fantasia es PENTA
CHILE LTDA., nombre por el que la conocen sus clientes desde la fecha de su
creacion.

6. Que, a fojas 52 el Tribunal tuvo por no presentados los argumentos de la primera
solicitante en razén de su extemporaneidad, sin perjuicio de lo cual se agregaron los
documentos a los autos de acuerdo a lo sefalado en el articulo 637 del Cdédigo de
Procedimiento Civil.

7. Que, a fojas 52 el Tribunal dio traslado a la primera solicitante de las alegaciones de
mejor derecho de la segunda solicitante.

8. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié documentos a fojas 26 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la
contraria.

9. Que a fojas 60 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electronico a
ambas solicitantes,
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CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERQO: Que, |la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cudl de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
penta-chile.cl, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solucién de los conflictos de
nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es,
que ambas tengan interés legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al
signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacion habra de
tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razon que hace
que en definitiva el aforismo juridico que antes enunciaramos sea llevado a su extremo,
esto es, al punto que el primero que solicita es el unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido
concebido como un arbitro arbitrador, que debera, conforme a su real saber y entender
definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indigque, intentando en todo caso
resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccién natural
a la proliferacion del uso de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su
desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o juridicas se
comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan |legar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a
que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy se
encuentren abocadas al estudio de como este fenomeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es el caso del
derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripcion de un nombre
de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios
constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se
acerca loda vez que a través de la inscripcion de un dominio se puede afectar la libre y
sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que, cabe tener presente que el signo en disputa, esto es “Penta-Chile” es casi
idéntico al nombre de fantasia de la primera solicitante, esto es Penta Chile Ltda. Por otra
parte |a razon social de la segunda solicitante, esto es Empresas Penta S.A, incluye parte
del signo en disputa.

SEXTO: Que, en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio, la primera
solicitante ha acreditado el uso de la expresion Penta Chile, que como ya se dijo,
corresponde a su nombre de fantasia. De su parte, la segunda solicitante hace presente
que cuenta con registros marcarios para el signo penta y que es titular de una serie de
dominios que contienen el mismo signo, entre ellos pentachile.cl, alegando ademas la
palabra penta corresponde a una parte de su razon social.

SEPTIMO: Que, el signo pedido_esta constituido por dos palabras, sobre las que ninguno
de los solicitantes se puede atribuir un acto de creacién, toda vez que de acuerdo a lo

o



sefialado por el Diccionario de la Real Academia Espanola, el término penta-
(Del gr. revra-), 1. elem. compos. Sigrifica 'cince’, siendo asimismo genérico el término
“chile".

OCTAVO: Que, dado lo expuesto en los considerados anteriores, se observa legitimo
interés en ambos solicitantes, por lo que se concluye que ambas solicitudes se
encuentran en una situacion de relativa igualdad de argumentos.

NOVENO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza
mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizacion y comunicacion
fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, este
arbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicacién entre los
consumidores y publico en general, al momento de buscar en la web los servicios o
productos que se buscan, En este sentido, debe tenerse presente que la similitud de dos
nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por si misma para
inducir a error, considerando que es herramienta de localizacién. Es relevante destacar
que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o
servicios podra ser considerado perjudicial para el plblico consumidor.

DECIMO: Que, Ia segunda solicitante es titular de un dominio manifiestamente similar al
disputado en autos, esto es pentachile.cl. Sin embargo, no existe en este momento riesgo
de confusién entre ambos dominios, ya que como ha podido comprobar esta arbitro, el
dominio mencionado no es utilizado por la solicitante en el desarrollo de sus negocios. En
efecto, al visitar la pagina www.pentachile.cl/, se pudo constatar que en ella solo consta
una declaracion respecto a que el dominio en cuestién es un “nombre de dominio
protegido”, con una direcciéon de correo electronico a la que referirse en caso que se
busque informacién respecto al mismo.

DECIMO PRIMERO: Que de las facturas acompanadas por la primera solicitante consta
que su giro es la Representacion, Importacion y Comercializacién de Productos
Quimicos, lo que corrobora la pagina web del Servicio de Impuestos Interos consultada
por este arbitro. Sin embargo, de acuerdo a la clausula segunda de su escritura publica
de constitucion, dicha sociedad puede tener por objeto, entre otros, la prestacion de todo
tipo de servicios a terceros, el desarrollo de negocios inmobiliarios y cualquiera que los
socios acuerden, relacionado directa o indirectamente con lo anteriores. En virtud de lo
anterior es posible que la primera solicitante se dedique a giros relacionados con el
actuar de la segunda solicitante, lo que, de suceder, causaria confusion en el publico
consumidor e infringiria los derechos marcarios de ésta.

DECIMO SEGUNDO: Que, las actividades desarrolladas por ambas solicitantes en la
actualidad son de naturaleza completamente diversa, razén por la cual no existe en el
presente un peligro de colisién en el uso de este nombre de dominio. Es por este motivo
que se considera que corresponde asignar el nombre de dominio en disputa a |a primera
solicitante, ya que el criterio de titularidad de marca comercial esgrimido por la otra parte
es solo uno de los criterios que sirven para dirimir los conflictos sobre asignacion de
nombres de dominio, mas no es excluyente respecto al resto de los criterios reconocidos
en la materia. .



DECIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso que en el futuro el
asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de éste que infrinja los
derechos marcarios de la segunda solicitante, subsistird para ésta la accion de ravocacion
contemplada en el articulo 22 de la "“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL de Nic" Chile.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "penta-chile.cl" al primer solicitante, Humberto Ciffoni
(REPRESENTACIONES CIFFONI LTDA), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC
Chile por correo electronico firmado digitalmente.

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

-
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Fernandez Yasna Ivo
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