Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernandez 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.
pentapropiedades.cl

En Santiago a 16 de Agosto de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador, designada para
resolver la disputa respecto del dominio pentapropiedades.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin
de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacion de
NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante HEBER PATRICIO MOYA HURTADO, domiciliado en San
Carlos N° 1756, Chillan; y por la otra, Segundo Solicitante Empresas Penta S.A. Rep. por Silva & Cia.-
(EMPRESAS PENTA S A), domiciliado en Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 12 de Junio de 2012, se recibid en mi oficina Oficio N° 16314 materia solicita arbitraje
dominio pentapropiedades.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya
referido de acuerdo a la Reglamentacién de NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia
de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 13 de Junio de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion de NIC
Chile este arhitro arbitrador declard aceptar el cargo y notificd a las partes en conflicto por medio de
carta certificada y las citd para una audiencia de conciliacién y/o fijacion de normas del procedimiento
para el dia 26 de Junio 2012, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 26 de Junio 2012, a las 11:35 horas se llevé a efecto comparendo decretado en autos,
con la asistencia del Segundo Solicitante Empresas Penta S.A. Rep. por Silva & Cia.- (EMPRESAS
PENTA S A); y con la inasistencia del Primer Solicitante HEBER PATRICIO MOYA HURTADO; y en
presencia de Dofia Gabriela Paiva Hantke, juez arbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad
de una conciliacion que ponga termino al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento
de acuerdo a la reglamentacion NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se
produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.



Con fecha 01 de Julio de 2012, se recibié dentro de plazo correo electronico explicando la falta de
asistencia a la audiencia por motivos estrictamente personales y un email con sus argumentos de mejor
derecho de parte del Primer Solicitante HEBER PATRICIO MOYA HURTADO, basicamente explicando
que a su juicio Penta es un genérico que antes nadie se habia preocupado de proteger. No se recibid
documento en papel.

Con fecha 04 de Julio de 2012 se recibid via correo electronico demanda de mejor derecho de parte
del Segundo solicitante Empresas Penta S.A. Rep. por Silva & Cia.- (EMPRESAS PENTA S A).

A presentacion del Segundo Solicitante se resuelve: se tienen por presentados argumentos de mejor
derecho. A presentacion de Segundo solicitante se resuelve: A lo principal, por presentada demanda de
mejor derecho, PRIMER OTROSI: por acompafiados documentos con citacion, SEGUNDO OTROSI:
Téngase presente. Con fecha 05 de Julio se recibié en papel la citada demanda y documentos
probatorios. De acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento se otorga plazo de 10
dias para presentacion de observaciones y comentarios a los escritos recibidos.

Que por parte del Primer Solicitante se recibieron, solo mediante email en el cual excusa su asistencia
a la audiencia, los siguientes argumentos para su mejor derecho

A continuacion detallo mis argumentos que pretenden mantener el dominio pentapropiedades.cl,
inscrito en primera instancia por mi en Nic Chile, bajo mi propiedad.

De paso sea dicho que luego de inscribir el dominio indicado, he realizado una inversion importante
para llevar adelante mi proyecto de corretaje de propiedades, que para mi no es un tema menor
pero para un banco seria una cifra irrisoria.

Adicional a ello, se invirtié tiempo valioso(aproximadamente un mes) en la confeccién de una pagina
web, confeccion de letreros y otros medios de publicidad, lo cual quedd detenido por el espacio
indicado debido a que recibi un correo electrénico de parte de quien representa al banco la Sra.
Maria José Arancibia del estudio de abogados Silva & Cia., solicitindome nuestra disponibilidad de
algun acuerdo al respecto, (Textual en parte del correo indica que lamentablemente pensé que se
actuaba de buena fe y luego de este correo, me quedé a la espera del acuerdo que se me
propondria, perdiendo un valioso tiempo en que no generé ingresos nuevamente. Sin embargo el
tiempo pasod y no tuve nada. Luego de ello se me citd a la oficina legal de Nic Chile a una reunién de
conciliacion a la cual la otra parte no asistio, aunque yo tuve que viajar desde Chillan a Santiago
para asistir.

IV.  Finalmente por una situacion en la cual he actuado siempre de buena fe y en la cual no he querido

tener mayor beneficio que el uso de un NIC que antes nadie se preocup6 de proteger, si s que
verdaderamente tienen un derecho, he sido la persona méas perjudicada en este conflicto, ya que he
perdi mucho tiempo sin generar ingresos, mucho dinero que inverti a la espera de la respuestas de
estos sefiores y malos ratos. Y por ultimo mi propésito no es obtener dinero de esto sino mantener
el dominio que oportunamente inscribi sin querer perjudicar a nadie.



V. Adicionalmente la palabra Penta es un genérico y existen muchas empresas que se denominan
como Penta las que a diferencias de ellas esta se llama Pentapropiedades. Nuestro objetivo
comercial es la compraventa, administracion y arriendo de propiedades usadas y asesorias del tipo
financiero, por mi formacion (Ingeniero Comercial) no somos inmobiliaria ni lo seremos. Somos una
micro empresa constituida solo por mi.

8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

|. EMPRESAS PENTA S.A., es una destacada empresa dedicada principalmente a los servicios de:
Operaciones y Gestiones financieras, monetarias de toda clase; compafiia de seguros en general.
Todos los Servicios de una agencia inmobiliaria

Il. De esta manera EMPRESAS PENTA ha participado por mas de 20 afios exitosamente en el
mercado inmobiliario, ya sea en forma individual, con socios estratégicos o inversionistas
institucionales. Es asi como EMPRESAS PENTA ha desarrollado numerosos proyectos, cuyos
montos a lo largo de su historia en el rubro inmobiliaria suman US$1.164 millones.

Ill. Algunos de los proyectos de Desarrollo Inmobiliario: La Serena Golf Ubicado en la ciudad de La
Serena, IV regién, consiste en un proyecto de urbanizacion y venta de sitios y departamentos.

IV. Pues bien, dado el caracter que poseen los servicios entregados por mi mandante, este se ha
preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas lideres
en su rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegié como
marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la ley de Propiedad Industrial, diversos
conceptos entre los cuales se encuentra PENTA, BANPENTA, reqistro N° 947853, destinada a
distinguir servicios de la clase 36 y una gran cantidad de marcas comerciales que contienen la
expresion PENTA, entre las cuales se encuentran:

1. BANCA DE INVERSIONES PENTA, denominativa, servicios, clase 36.

2. BANCO DE INVERSIONES PENTA, denominativa, servicios, clase 36.

3. BANCO PENTA, denominativa, servicios, clase 36.

4. BANPENTA, denominativa, servicios, clase 36.

5. CREDITOS PENTA, denominativa, servicios, clase 36.

6. MR. PENTA, denominativa, servicios, clase 36.

7. MR. PENTA, denominativa, servicios, clase 35.

8. PENTA, mixta, servicios, clase 36.

9. PENTA, denominativa, servicios, clase 35.

10. PENTA, denominativa, servicios, clase 36.

11. PENTA, mixta, servicios, clase 35.

12. PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDQOS, denominativa, servicios, clase 36.

13. PENTA AMH ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS, mixta, servicios, clase
36.

14. PENTA AMH SERVICIOS INTEGRALES DE COBRANZA, mixta, servicios, clase 36.

15. PENTA BANCO PRIVADO, denominativa, servicios, clase 36.
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PENTA BANK, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA CAMPEONES, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA CAPITAL DE RIESGO, denominativa, servicios, clase 36.
PENTA CAPITAL DE RIESGO, denominativa, servicios, clase 35
PENTA CARD, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA CLASICO, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA CLASICO, mixta, servicios, clase 36.

PENTA CORREDORES DE BOLSA, denominativa, servicios, clase 36.
PENTA CR CAPITAL DE RIESGO, denominativa, servicios, clase 36.
PENTA CR CAPITAL DE RIESGO, denominativa, servicios, clase 35.
PENTA CREDITO, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA CREDITOS, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA CREDITOS HIPOTECARIOS, denominativa, servicios, clase 36.
PENTA CREDITOS HIPOTECARIOS, denominativa, servicios, clase 35.
PENTA DESARROLLO, denominativa, servicios, clase 35.

PENTA DESARROLLO, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA EDUCACIONAL, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA ESTRATEGIA & INVERSIONES, denominativa, servicios, clase 35.
PENTA ESTRATEGIA & INVERSIONES, denominativa, servicios, clase 36.
PENTA ESTRATEGIA & INVERSIONES, mixta, servicios, clase 36.
PENTA FARMS, denominativa, productos, clase 29.

PENTA FARMS, denominativa, productos, clase 30.

PENTA FARMS, denominativa, productos, clase 31.

PENTA FARMS, denominativa, servicios, clase 44.

PENTA FARMS, mixta, productos, clase 31.

PENTA FARMS AVOCADOS HASS CAT 1, mixta, productos, clase 31.
PENTA HIPOTECARIA, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA HIPOTECARIO, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA HIPOTECARIO, mixta, servicios, clase 36.

PENTA HIPOTECARIO EL VALOR DE SUS PROYECTOS, frase propaganda, servicios,
clase 36.

PENTA INMOBILIARIA, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA INMOBILIARIA, denominativa, servicios, clase 35.

PENTA INMOBILIARIA, mixta, servicios, clase 36.

PENTA INMOBILIARIA KIDS, denominativa, productos, clase 16.
PENTA INMOBILIARIA KIDS, denominativa, servicios, clase 35.

PENTA INMOBILIARIA KIDS, denominativa, servicios, clase 36

PENTA INMOBILIARIA KIDS, denominativa, servicios, clase 39.

PENTA MAXI-SALUD, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA MEDICA, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA MEDICA, denominativa, servicios, clase 42.
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PENTA MUTUOS HIPOTECARIOS, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA PRESTAMOS PERSONALES, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA PRESTAMOS PERSONALES, mixta, servicios, clase 36.

PENTA PRESTAMOS PERSONALES, mixta, servicios, clase 36.

PENTA PREVISIONAL, mixta, servicios, clase 36.

PENTA PREVISIONAL, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA PREVISIONAL, COMPLEMENTO PREVISIONAL A LA MEDICA, frase de
propaganda, servicios, clase 36.

PENTA PREVISIONAL, EL VALOR DE PROTEGER SUS INGRESOS, frase de
propaganda, servicios, clase 36.

PENTA PROTECCION FINANCIERA, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA PROTECCION FINANCIERA, mixta, servicios, clase 36.

PENTA SALUD, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA SECURITY, mixta, servicios, clase 35.

PENTA SECURITY, mixta, servicios, clase 35.

PENTA SEGUROS, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA VC VENTURE CAPITAL, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA VC VENTURE CAPITAL, denominativa, servicios, clase 35.

PENTA VENTURE CAPITAL, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA VENTURE CAPITAL, denominativa, servicios, clase 35.

PENTA VIDA, denominativa, servicios, clase 36.

PENTA VIDA, denominativa, servicios, clase 35.

PENTA VIDA, denominativa, servicios, clase 42,44,

PENTA VIDA, mixta, servicios, clase 36.

PENTA VIDA, CREE EN NOSOTROS, CREA CON NOSOTROS, frase de propaganda,
Servicios, clase 35.

PENTA VIDA, CREE EN NOSOTROS, CREA CON NOSOTROS, frase de propaganda,
Servicios, clase 36.

PENTA VIDA, CREE EN NOSOTROS, CREA CON NOSOTROS, frase de propaganda,
Servicios, clase 42.

PENTA VIDA, CREE EN NOSOTROS, CREA CON NOSOTROS, frase de propaganda,
Servicios, clase 44.

PENTA VIDA, EL VALOR DE LA VIDA, frase de propaganda, servicios, clase 36.

PENTA VIDA, SIMPLIFICAMOS TU DECISIONES FINANCIERAS DE MANERA AGIL Y
PROFESIONAL, frase de propaganda, servicios, clase 35.

PENTA VIDA, SIMPLIFICAMOS TU DECISIONES FINANCIERAS DE MANERA AGIL Y
PROFESIONAL, frase de propaganda, servicios, clase 36.

PENTA VIDA, SIMPLIFICAMOS TU DECISIONES FINANCIERAS DE MANERA AGIL Y
PROFESIONAL, frase de propaganda, servicios, clase 42.

PENTA VIDA, SIMPLIFICAMOS TU DECISIONES FINANCIERAS DE MANERA AGIL Y
PROFESIONAL, frase de propaganda, servicios, clase 44.
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PENTAFARMS OUTSTANDING HAND GROWN FRUIT, mixta, productos, clase 29.
PENTAFARMS OUTSTANDING HAND GROWN FRUIT, mixta, productos, clase 30.
PENTAFARMS OUTSTANDING HAND GROWN FRUIT, mixta, productos, clase 31.
PENTAFARMS OUTSTANDING HAND GROWN FRUIT, mixta, servicios, clase 44.
PENTAMARKETS, mixta, servicios, clase 35.

PENTAMARKETS, mixta, servicios, clase 36.

PENTAMEDICA, denominativa, servicios, clase 36.

PENTAMEDICA, denominativa, servicios, clase 42.

PRESTAMOS PERSONALES PENTA, denominativa, servicios, clase 36.
PRESTAMOS PERSONALES PENTA, mixta, servicios, clase 36.

PRESTAMOS PERSONALES PENTA, mixta, servicios, clase 36.

PXM PENTAEXPERTO MULTIFONDO, mixta, servicios, clase 36.

SEGUROS PENTA, denominativa, servicios, clase 36.

V. De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria
del dominio en cuestion generara todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la
procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante

con el

concepto PENTAPROPIEDADES.CL da do que los consumidores la identificaran, casi de

manera automatica con mi mandante EMPRESAS PENTA S.A.

VI.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo

serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones. Conforme a lo anterior,
estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene

una m

arca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y mas aun no posee derecho alguno

que pueda rebatir.

VII. En suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante
como titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion.

VIII. Que

1.

los documentos que se tienen por acompafniados son los siguientes:

Documentos que dan cuenta de mi personeria y de mi calidad de abogado habilitado para el
ejercicio de la profesion.
Listado de marcas PENTA de mi representada.

. Impresion de la pagina web de mi representada

http://www.empresaspenta.cl/inmobiliaria/introduccion.php

Busqueda del concepto “Penta propiedades”.
Listado de nombres de dominio que contiene el concepto “Penta” a nombre de mi
representada.



9. Que en escrito se tenga presente de Segundo Solicitante se entregan las siguientes consideraciones.

| El primer solicitante sin fundamento plausible, indica que PENTA es un genérico que “nadie se
habia preocupado de proteger” dicha afirmacion se aleja completamente de la realidad.

Il. Cabe sefialar que mi representada tiene una familia de marcas comerciales que gira en torno a la
expresion PENTA y alguna de ellas en el mismo rubro, de esta forma podemos nombrar las
siguientes.

e PENTA, clase 36 (servicios inmobiliarios) registro numero 947853 (renovada) esta
marca data del afio 1991.

e PENTA, clase 36 (servicios inmobiliarios) registro numero 634669, registrada en el
afio 2002.

e PENTA INMOBILIARIA, clase 36 (servicios inmobiliarios) registro numero 749469,
registrada en el afio 2006.

e PENTA INMOBILIARIA, clase 36 (servicios inmobiliarios) registro numero 632789,
registrada en el afio 2002.

lll. De esta manera, si la expresion PENTA fuese un genérico tal como se sefialo precedentemente,
dichas marcas no existirian.

VISTOS:

1. Que la Reglamentacion de NIC Chile, en su articulo 14, sefiala que sera responsabilidad exclusiva de
cada solicitante el que su inscripcion cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la
Republica y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un
Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio corresponde
determinar cudl de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado
pentapropiedades.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal
dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de las marcas en
cuyo contenido tiene la palabra PENTA, segun prueba rendida en autos, y que habiendo acreditado
la existencia de una numerosa cantidad de registros marcarios, ha acreditado ademas
especificamente la existencia de derechos marcarios constituidos a su favor en clase 36 en donde se
encuentran entre otros los servicios de corretajes a los cuales sefiala se estaria dedicando o intenta
dedicarse el Primer Solicitante. Incluso existiendo renovacion de marcas comerciales, lo cual significa
que la marca PENTA del Segundo Solicitante ha estado en el mercado al menos por mas de una
décaday que se trata de una marca de reconocida fama y prestigio en el mercado nacional.



3. Que por otra parte del Primer Solicitante no acredité derecho alguno respecto del dominio en disputa,
presentando marcas u otro apoyo citando como argumento de mejor derecho su intencion de uso del
dominio y la preparacion de su respectivo sitio web, ambos temas de hecho que no acreditan la
existencia de un mejor derecho ni dan origen a algun derecho a su favor.

4. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado a través de registros
marcarios, del cual goza el Segundo Solicitante en autos, en mérito de lo cual,

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio pentapropiedades.cl al Sequndo Solicitante Empresas Penta S.A. Rep. por Silva
& Cia.- (EMPRESAS PENTA S A).

Notifiquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electronica a NIC Chile.
Enviese ademas e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Maria Aliaga Ortiz, Rut:
14.163.702-9 y dofia Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 14.163.702-9 RUT: 17.251.225-9



