Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva
Juicio por nombre de dominio “petermann.cl”

Santiago, 3 de septiembre de 2010.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N° 12197 de fecha 19 de abril de 2010 del
Departamento de Ciencias de la Computacion 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 oposicion al nombre de
dominio “petermann.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas,
que son partes en dicho conflicto: Rodrigo Mauricio Petermann Romero, con
domicilio en Carmen Silva 2547, Depto. 202, Providencia, Santiago, quien
inscribio el nombre de dominio petermann.cl con fecha 03 de diciembre de
2009, a las 02:21:35 GMT, y Representada por Silva & Cia. (Huilo Huilo
Desarrollo Turistico Limitada), en la persona de Departamento de Dominios,
con domicilio en Hendaya 60 Piso 4, Las Condes, Santiago, que inscribio el
nombre de dominio petermann.cl con fecha 23 de diciembre de 2009, a las
13:37:42 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 19 de abril de 2010, la cual rola a fojas
5 de autos, el suscrito acepto6 el cargo de arbitro para el conflicto por el
nombre de dominio “petermann.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 26 de abril de 2010, a las
12:30 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron
notificadas a NIC Chile por correo electronico con firma digital con fecha 19 de
abril de 2010 y a las partes por correo electréonico de la misma fecha y por
carta certificada de fecha 20 de abril de 2010, segin consta de los
comprobantes rolantes a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 26 de abril de 2010, a las 12:30 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de dofia Maria José Arancibia
Obrador, por la oponente, y de don Rodrigo Mauricio Petermann, asistido por
su abogado dona Rocio Berrios Ibafiez, por la primera solicitante, levantandose
el acta que rola a fojas 9 de autos.

SEXTO: Que con fecha 07 de mayo de 2010, mediante presentacion rolante a
fojas 13 de autos, la parte de Rodrigo Mauricio Petermann Romero, expuso sus
argumentos de mejor derecho al nombre de dominio “petermann.cl” en los
términos siguientes: que es constructor civil de profesion y empresario por
mas de diez anos, periodo en el cual ha emprendido con éxito una serie de
iniciativas en diversos rubros. Que tiene participacion en tres sociedades
comerciales: la mas antigua es Inmobiliaria, inversiones, constructora y
servicios Petermann y Baldassare Limitada, nombre de fantasia Peterbal Ltda. y
fue constituida en diciembre de dos mil cinco con el objeto de enmarcar
juridicamente su primer emprendimiento, en el campo de la produccion y el
sonido profesional de eventos. Que al alero de esta razon social opera la
productora de eventos Peterbal, cuyo sitio web esta en el dominio peterbal.cl,
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que se encuentra inscrito a nombre de la sociedad en el Nic. Que esta empresa
ha tenido por anos como cliente al prestigioso Hotel Manquehue. Que
posteriormente, en el afio 2007, en conjunto con su padre, Victor Petermann
Letelier, y Leoncio Raul Correa Melo, conform6 la sociedad anonima cerrada
Servicios de Aseo Integral Monterredondo S.A. o Monterredondo S.A., que fue
constituida con un capital de ochenta millones de pesos. Que su actividad es la
prestacion de servicios de aseo en el area de residuos y basura. Que en el aflo
2008 esta sociedad percibi6 ingresos por mas de doscientos millones de pesos.
Que en la actualidad es el principal negocio en que tiene parte y cuenta con
destacados clientes, entre ellos, CineHoyts S.A. y Carabineros de Chile. Que el
dominio en que se aloja el sitio web de esta empresa, monterredondo.cl, esta
inscrito a nombre de Adolfo Patricio Baldassare Gonzalez, quien es su socio en
Peterbal Ltda. Que luego, en junio de 2009, junto con Pamela Andrea Millas
Orellana, realiz6 los tramites de constitucion de la sociedad anoénima Emfora,
que todavia no realiza actividades, y que tiene por objeto la prestacion de
servicios logisticos nacionales e internacionales, importacion, exportacion,
comercializacion y distribucion de toda clase de bienes y servicios. Que esta
empresa también tiene un sitio web cuyo dominio, emfora.cl, esta registrado a
nombre de la Sociedad Inmobiliaria, Inversiones, Constructora y Servicios
Petermann y Baldassare Limitada. Que es natural, entonces, que siendo un
profesional que se ha ganado un espacio en el mundo empresarial gracias a su
trabajo en diversas areas, se interesara en registrar un dominio en Internet que
le permitiera unificar sus actividades, sirviendo de carta de presentacion y a la
vez posibilitando una ampliacion de sus actividades comerciales. Que,
teniendo en la mira esos objetivos, es que requiri0 la inscripcion de
petermann.cl. Que, paralelamente, contratdé un servicio de hosting y convino
con un ingeniero el desarrollo de un portal online. Que es la primera
inscripcion de dominio que realiza y la Uinica de la que es titular. Que, por lo
demas, no cabe la menor duda de que petermann.cl es una denominacion que
lo identifica ante los usuarios de Internet adecuadamente, sin generar
confusion porque no es mas que su nombre patronimico, por el cual es
reconocido en el mundo de los negocios. Que este solo antecedente es ya un
indicador certero de la buena fe con la que ha obrado, mas alla de que la buena
fe en nuestro ordenamiento se presuma. Que la inscripcion de dominio basada
en el derecho de que goza el titular de un patronimico, desde que es la forma
Unica e indiscutida de individualizar a una persona natural y se trata ademas
de un atributo de la personalidad, ha sido reconocida, entre otros, en los fallos
por arbitraje de dominio palacios.cl y moser.cl. Que la promocion de sus
actividades empresariales no es el nico objeto que ha tenido a la hora de
inscribir el dominio en disputa. Que el sitio web que esta desarrollando, y cuya
version primigenia ya esta operativa, pretende ademas ser un portal utilitario
al que puedan recurrir tanto él como sus colaboradores mas cercanos, para
acceder a los servicios de uso mas frecuente, crear casillas electronicas y
revisarlas, etc. Que de ello da cuenta el gran numero de visitas que ha recibido
su sitio web en el breve periodo de funcionamiento que tiene. Que de lo
anterior resulta que también se encuentra amparado por ejercer un fair use o
uso no comercial del dominio en cuestion. Que el amparo al fair use, y en el
ultimo término la proteccion de la buena fe, principio rector fundamental de
nuestro ordenamiento juridico, ha sido ampliamente recogido por la UDRP,
ICANN, la OMPI y, consecuentemente, también ha sido acogido por la
reglamentacion de Nic Chile, llamada a resolver el conflicto de autos. Esto
porque, aunque el art. 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento de
Registro de Nombre de Dominio .CL se refiere a la revocacion de un dominio,
resulta aplicable al caso de autos por analogia, en tanto fija en forma no
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taxativa algunas circunstancias que sirven al juzgador para evidenciar y
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe,
admitiendo el uso legitimo no comercial en la letra c). Que ademas de la buena
fe y del uso tanto comercial como no comercial que legitimamente esta
haciendo del nombre de dominio requerido, su mejor derecho se sostiene
sobre la base del principio “first come first served, ampliamente reconocido,
no solo por el Reglamento de Nic Chile sino también por la doctrina nacional y
comparada. Que, asimismo, la jurisprudencia ha reconocido en un sinntimero
de casos el mejor derecho del primer solicitante de un nombre de dominio,
maxime cuando éste actua de buena fe y en virtud de un interés legitimo como
es el de usar su nombre de familia para identificarse en la Internet. En mérito
de todo lo anterior, solicita le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 10 de mayo de 2010, rolante a fojas 17 de
autos, la parte de Huilo Huilo Desarrollo Turistico Ltda., presenté demanda por
asignacion de nombre de dominio, en lo términos siguientes: Que la regulacion
sobre nombres de dominio esta orientada a la asignacion de un nombre de
dominio en conflicto a aquella de las partes que muestre tener un mejor
derecho. Que es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite
dilucidar el conflicto, ya que sin duda alguna la parte posee solidos
fundamentos para reivindicar el dominio en cuestion. Que aspira a que este
caso sea evaluado mas alla de la tentacion de aplicar simplistamente el
principio first come first served, que en muchos casos involucra una profunda
injusticia, y da una mala sefial a los actores economicos. Que la parte, Huilo
Huilo Desarrollo Turistico Ltda., cuyo duefio es Victor Petermann, es el
creador, usuario y quien ha posicionado en Chile el signo Petermann. Que es
un hecho publico y notorio, de acuerdo a las pruebas que dan cuenta que sin
lugar a dudas reviste el caracter de famoso y notorio, y como tal, reconocido
por todo el mercado nacional. Que precisamente por las razones expuestas, la
parte se ha preocupado de resguardar su imagen y ha protegido su capital
intelectual, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley 19.039
de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto PETERMANN, bajo las siguientes
marcas comerciales: 1) Registro N° 855645, PETERMANN, clase 29; 2) Registro
N° 855646, PETERMANN, clase 30; 3) Registro N° 857578, PETERMANN, clase
31; 4) Registro N° 855647, PETERMANN, clase 32; 5) Registro N° 855649,
PETERMANN, clase 33; 6) Registro N° 855648, PETERMANN, clase 39; 7)
Registro N° 855650, PETERMANN, clase 29, 31, 31, 32, 33; 8) Registro N°
855651, PETERMANN, clase 29, 31, 32, 33. Que de esta forma, se puede
apreciar como el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal,
esencial y sustantiva, su marca famosa y renombrada PETERMANN. Que el
concepto PETERMANN.CL no solamente se estructura en base a la marca
comercial que identifica en el mercado a la parte y sus productos, HUILO
HUILO DESARROLLO TURISTICO LTDA., sino que peor aun, se utiliza una
marca comercial debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un
derecho de propiedad sobre esta expresion que es anterior a cualquier registro
que pueda alegar el primer solicitante, en caso de existir, y que en todo caso
duda de que dicho registro exista. Que en este sentido, estima que el hecho de
la igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente
como para que el dominio en cuestion le sea asignado. Que es titular de
marcas famosas, hace uso efectivo de ellas, y obrando de buena fe ha invertido
ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional
e internacional, siendo ello un hecho publico y notorio. Que no esta
impidiendo al primer solicitante el poder utilizar su nombre, sino defendiendo
sus derechos sobre el signo del cual tiene un derecho de propiedad, protegido
por la Constitucion Politica de la Republica y por el resto de la legislacion. Que,
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de esta forma, el primer solicitante pudo haber efectuado la inscripcion de
otro nombre de dominio, como su nombre completo. Que de otorgarse al
primer solicitante el nombre de dominio, se producira una evidente confusion
en el publico nacional, pues la marca famosa PETERMANN de la parte, quedara
inequivocamente asociada a un nombre de dominio que incluye su marca
PETERMANN, lo que llevara al publico a hacer una relacion conceptual directa
con la fama y prestigio de la parte, que tanto le ha costado obtener en tiempo y
dinero. Que, por lo anterior, estima que es improcedente asignar el nombre de
dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad
industrial y a la fama y prestigio de HUILO HUILO DESARROLLO TURISTICO
LTDA. Que, a mayor abundamiento, al utilizar una marca comercial
debidamente registrada, se esta vulnerando abiertamente un derecho de
propiedad sobre esta expresion, derecho que se encuentra protegido en
nuestra Constitucion Politica de la Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25
respectivamente. Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria
y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos
juridicos para evitar la peor lacra que puede afectar a la imagen comercial, que
la doctrina internacional marcaria denomina confusion y dilucion marcaria.
Que, en efecto, nada afecta mas el actuar comercial de una empresa que el
hecho de que los consumidores posean dudas acerca de la procedencia
empresarial de un determinado producto o servicio. Que, en este caso, el
primer solicitante ha incurrido precisamente en esta conducta, al concebir el
nombre de dominio solicitado en funcion de la parte. Que la marca famosa y
notoria que constituye PETERMANN quedara del todo desprotegida si se asigna
el nombre de dominio al primer solicitante. Que este tipo de conductas son
perniciosas para el sistema econOmico y no Se avienen a los principios
economicos y juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico. Que el
nombre de dominio PETERMANN.CL se asocia inequivocamente con el nombre
con que la parte es conocida por el publico consumidor, por lo que la sola
confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para que el
dominio en cuestion sea asignado a la parte. Invoca los articulos 14 y 22 del
Reglamento de Nic Chile, acusa el riesgo de diluciéon marcaria, arguye fama y
notoriedad de la marca, y en suma, que el interés legitimo, marcas y dominios
registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales
consolidados, todos ellos son elementos que la perfilan como titular de un
mejor derecho para optar al dominio en cuestion, razon por la cual solicita le
sea asignado en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 10 de mayo de 2010, rolante a fojas 56,
se confirio traslado de ambas demandas, el que fue evacuado por ambas partes
mediante escritos rolantes a fojas 57 y 62 respectivamente, insistiendo en los
argumentos de sus respectivas presentaciones principales.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 14 de mayo de 2010, rolante a fojas 63,
se recibi6 la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos substanciales,
pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la
denominacion "petermann". 2.- Utilizacion efectiva que las partes han
realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, basada en hechos y
proyectos concretos, de la denominacion "petermann".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes
pruebas:

La parte de Rodrigo Mauricio Petermann Romero, la documental siguiente: 1)
Copia legalizada de escritura de constitucion de sociedad “Emfora Sociedad
Anonima” (fs. 118 a 127); 2) Copia legalizada de escritura de constitucion de
sociedad “Servicios de Aseo Integral Monterredondo S.A.” (fs. 128 a 136); 3)
Copia legalizada de escritura de constitucion de sociedad “Inmobiliaria,
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Inversiones, Constructora y Servicios Petermann y Baldassare Limitada” y
extracto inscrito en el Registro de Comercio y publicado en el Diario Oficial
(fs. 137 a 142); 4) Copia de factura electronica N° 604 de Monterredondo S.A.
(fs. 143); 5) Copia de factura electronica N° 30 de Peterbal Ltda. (fs. 144),
Impreso con estadisticas del sitio web www.petermann.cl (fs. 145 a 158); 6)
Impresos de formulario 22 del Servicio de Impuestos Internos de las
sociedades Inmobiliaria, Inversiones, Constructora y Servicios Petermann y
Baldassare Limitada y Servicios de Aseo Integral Monterredondo S.A. (fs. 159 a
162); 7) Fichas graficas correspondientes a empresas Rogrigo Petermann (fs.
163 a 167); 8) Impresos de pagina web www.petermann.cl (fs. 168 a 172); 9) CD
Rom con contenido designado como petermann.cl.

La parte de Representada por Silva & Cia. (Huilo Huilo Desarrollo Turistico
Limitada), la documental siguiente: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 25 a
26); 2) Etiquetas de la cerveza artesanal “Petermann” (fs. 27 a 30); 3) Impresos
de la pagina web www.lun.com 8fs. 31 a 34); 4) Impresos de pagina web del
Diario la Tercera (fs. 35 a 41); 5) impresos de pagina web www.buenacerveza.cl
(fs. 42 a 55).

La parte de Rodrigo Mauricio Petermann Romero solicitd oficio a Nic Chile a fin
de que informara sobre los nombres de dominio de que es solicitante o titular
el sefior Rodrigo Mauricio Petermann Romero, el cual fue despachado con
fecha 16 de junio de 2010, copia rolante a fojas 172, pero no respondido.
UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 1° de julio de 2010, rolante a fojas
173, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la parte de Rodrigo Mauricio Petermann Romero objet6o a fojas
57 la totalidad de la documental acompafiada por la oponente, referenciada en
el resultando décimo de esta sentencia, por falta de autenticidad, por ser de
fecha posterior a la solicitud de nombre de dominio y por inconexion con el
proceso.

SEGUNDO: Que corresponde rechazar las objeciones precedentes, toda vez que
no se acredit6 la falta de autenticidad aducida, y los restantes motivos de
impugnacion no tienen tal caracter, sino el de observaciones a los documentos
que corresponde a este juzgador ponderar.

TERCERO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del
mérito de autos que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacion con
el mismo, es la siguiente:

CUARTO: Que el primer solicitante, Rodrigo Mauricio Petermann Romero,
justifico tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncion de mejor derecho y
buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First come, first
served", presuncion que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y
puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicional a dicha presuncion, alego
y justifico corresponder el dominio a su propio nombre patronimico, y servirse
de ¢l para difundir sus actividades econémicas. Acreditd, también, haber
desarrollado la pagina web www.petermann.cl, para servicios que no colisionan
con las actividades de la oponente (fs. 168 a 170).

QUINTO: Que la oponente, la parte de Huilo Huilo Desarrollo Turistico
Limitada, argument6 y demostr6 su vinculacion con el reconocido empresario
Victor Petermann (fs. 31 a 34 y 36 a 41); la titularidad de numerosos registros
marcarios para la expresion “Petermann” (fs. 25 a 26) todos ellos del afio 2009
y, por ende, anteriores a la solicitud de nombre de dominio del demandado;
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acredito también elaborar en su recinto turistico la cerveza artesanal
“Petermann” (fs. 27 a 30 y 39 a 55). El Juzgador, por el contrario, no estima
acreditada la fama y notoriedad de la marca “Petermann”, ni de tal expresion
para distinguir las actividades de la parte.

SEXTO: Que, puesto el Arbitro a sopesar las posiciones y argumentos de ambas
partes, declarara que ambas tienen derechos e intereses a la denominacion en
controversia, y que se sirven efectivamente de ella. Que, en tales condiciones,
habiendo justificado el primer solicitante legitimos derechos a esa expresion,
toda vez que ella corresponde a su propio nombre patronimico, y utilizarla
efectivamente para actividades que no colisionan con las de su oponente,
corresponde hacer lugar a su pretension, reconocer su mejor derecho y
rechazar la demanda deducida en su contra, en los términos que se expresan
en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte Representada por Silva & Cia.
(Huilo Huilo Desarrollo Turistico Limitada) en contra de Rodrigo Mauricio
Petermann Romero, y se asigna el nombre de dominio petermann.cl a favor de
Rodrigo Mauricio Petermann Romero, sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico 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 actuacion; comuniquese a las partes y
a Nic Chile por correo electréonico para fines informativos y remitase el
expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y
dovia Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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