En Santiago de Chile, a 16 de noviembre de 2011 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago,
en los autos por conflicto en inscripciéon del nombre de dominio planetgreen.cl, suscitado
entre PATRICK PTAK BURGER Y COMPANIA LIMITADA, RUT 76.025.421-5, domiciliado
en Santa Marta 900, Maipu, Santiago y Discovery Communications, LLC. Rep. por Silva &
Cia. (SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA), RUT: 78.310.380-K,
domiciliado en Hendaya N 60 Piso 4 Las Condes - Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 11 de julio de 2011, mediante oficio N° 14.574, dofia Margarita VValdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
planetgreen.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resoluciéon de fecha 15 de julio de ese mismo afo se acepté la designacion
como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempenar fielmente el
cargo y en el menor tiempo posible, citandose a las partes a una primera audiencia de
conciliacién y/o fijacion del procedimiento, a realizarse el dia miércoles 27 de julio de
2011 a las 12:00 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a
fojas 05.

3. Que a fojas 11 consta que en la fecha senalada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, en razén de la inasistencia del primer solicitante, se fijo6 el procedimiento
arbitral.

4. Que a fojas 12 y siguientes consta la comparecencia personal del primer solicitante, el
que a fojas 14 y presenta sus alegaciones de mejor derecho. Hace presente que la
primera solicitante, cuyo nombre de fantasia es PLANET GREEN, se constituyé en
2008, lo que se acreditaria mediante los documentos acomparados a la presentacion.

Indica que dicha empresa es titular de un registro marcario para el signo PLANET
GREEN, en las clases 35, 38 y 39.

Finalmente expresa que la empresa desde el afio 2008 “presenta facturas sucesivas”.

5. Que a fojas 47 y siguientes la primera solicitante presenta sus alegaciones de mejor
derecho, pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y la
consolidacién del dominio en disputa en su parte.

Solicita que este caso sea evaluado mas alla del principio “first come, first served”.
Indica que los criterios que estan aplicando los arbitros en la materia han evolucionado
y hoy estos conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de
la tesis del mejor derecho.

Indica que su representada es titular de las marcas PLANET GREEN y del dominio
planetgreen.com, el que se encuentra activo.

Manifiesta que la contraria no posee registros marcarios y derechos sobre el nombre
de dominio.

Hace presente que de asignarse el dominio en disputa a la contraria se generara una
confusion en el publico consumidor y se afectaria el derecho de propiedad de su
representada.



Se estima que existe una falta de distintividad en el nombre de dominio en disputa.

Expresa que los nombres de dominic no son una mera direccién de internet, ya que
estos identifican al titular del mismo, su actividad, los recursos que alli se encuentran y
el lugar en internet en que el titular realiza su actividad o en el que figura. Considera a
los nombres de dominio elementos nucleares en toda estrategia de entrada en la
sociedad de la informacion, lo que impone que su uso refleje de manera adecuada y
pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que
se registra, en este sentido se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de
dominio. Estos adquirieren entonces una existencia complementaria como
identificadores, por lo que a menudo se relaciona el nombre de dominio con la marca o
nombre del titular o con sus productos o servicios.

Sefiala que su registro marcario data de 2009 y es una marca famosa y notoria.

Alude al concepto de competencia desleal. Al respecto cita el articulo 19 bis del
Convenio de Paris y la ley 20.169.

Destaca lo sefialado en los considerandos 2° y 3° de la sentencia sobre el dominio
hinano.cl, los que en sintesis sefialan que no cabe aplicar el principio “primero en
llegar, primero en el derecho” puesto que el segundo solicitante invoca la tesis del
mejor derecho.

Manifiesta que el nombre de dominio planetgreen.cl se identifica inequivocamente con
su mandante y sus marcas comerciales.

En apoyo a sus argumentos cita los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Explica que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresién
cuasi idéntica a las marcas, dominios y razén social de su representada, que
identifique servicios que no correspondan a ella, se generara un debilitamiento del
capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante.

Concluye que la buena fe, interés legitimo, marcas registradas, presencia comercial,
trayectoria y posicionamiento comercial consolidados de su mandante, son elementos
que perfilan a su representada como titular de un mejor derecho sobre el dominio en
disputa.

. Que, a fojas 50 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la segunda
solicitante. En su escrito indica que su registro marcario para el signo PLANETGREEN
antecede a las solicitudes del dominio en disputa, por el contrario sefiala que el primer
solicitante sélo tiene una mera expectativa, pues la marca no le ha sido concedida.

Estima que como consecuencia del registro marcario se va generando un valor de
marca, es decir capital o identidad de marca, lo que se ha definido como un conjunto
de activos (y pasivos) vinculados al nombre y simbolo de la marca. En funcién de lo
anterior dado el caracter famoso y notorio de la marca de su representada, el
consumidor puede hacer una relacion conceptual entre el primer solicitante y su
mandante.

. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafié documentos a fojas 15, los que no fueron objetados por la contraria.

. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompaiié documentos a fojas 53 y siguientes y 85 y siguientes, los que no fueron
objetados por la contraria.



9. Que a fojas 95 se citd a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico a
ambas partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
arbitrador, que debera conforme a su leal saber y entender definir la disputa de autos
acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad
que debe imperar en toda resolucién de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar
cual de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio
planetgreen.cl, disputado en estos autos.

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a
potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado
a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy
se encuentren abocadas al estudio de cémo este fenébmeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el
caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que, en relacion al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio,
la primera solicitante alega que su representada, cuyo nombre de fantasia es Planet
Green Ltda., se constituyé en 2008 e indica que dicha empresa es titular de un registro
marcario para el signo PLANET GREEN, en las clases 35, 38 y 39. Finalmente expresa
que la empresa desde el afio 2008 “presenta facturas sucesivas”.

QUINTO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de
autos, la segunda solicitante ha alegado que su representada es titular de las marcas
PLANET GREEN desde 2009, las que estima famosas y notorias y del dominio
planetgreen.com, el que se encuentra activo. En virtud de lo anterior estima que de
asignarse el dominio en disputa a la contraria se generara una confusion en el publico
consumidor y se afectaria el derecho de propiedad de su representada.

SEXTO: Que, la solicitud de regisiro marcario para el registro del signo
WWWPLANETGREEN.CL en la clase 38, aludida por la primera solicitante no sera
considerada en la sentencia de autos, en tanto sélo constituye una mera expectativa. Por
otro lado, los registros marcarios en las clases 35 y 39 para el signo PLANETGREEN se
encuentran registrados a nombre del primer solicitante.

SEPTIMO: Que, las expresiones contenidas en el dominio en disputa, esto es “PLANET”
y “GREEN", no son de creacién de las partes de autos, puesto que si bien es cierto no
corresponden a palabras de nuestro idioma, son palabras de uso comun en el idioma
inglés. -

OCTAVO: Que, de acuerdo a los antecedentes allegados a la causa ambas solicitantes
hacen uso del signo contenido en el dominio en disputa, esto es PLANETGREEN. Esto,
por cuanto dicha expresién corresponde al nombre de fantasia de la primera solicitante,
el que de acuerdo a las facturas acompafadas es usado en su actividad comercial. Por
otra parte el signo contenido en el dcminio en disputa corresponde a las marcas y
dominio en la extension.com de la segunda solicitante.



NOVENO: Que, en virtud de lo anterior este tribunal estima que ambas partes detentan
derechos sobre la expresion PLANETGREEN, por lo que corresponde examinar si es
posible calificar los derechos de una de las partes como superiores a los de la contraria.

DECIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes acompariados por la primera solicitante
ésta hace uso de la expresion PLANETGREEN desde mayo de 2008, puesto que la
sociedad fue constituida el 20 de mayo de ese afio y‘las facturas que se acompaiian se
refieren a transacciones realizadas entre diciembre de 2008 y abril de 2011. Por su parte
la segunda solicitante acompana antecedentes que dan cuenta de que hace uso de la
expresion contenida en el dominio en disputa desde agosto de 1996, puesto que en esa
época se cred el dominio planetgreen.com. Cabe sefialar, sin embargo, que el
antecedente que permite hacer esta aseveracion se refiere a la creaciéon de un dominio
en un gTLD (generic Top Level Domain), en oposicién al .cl, que corresponde a un ccTLD
(country code Top Level Domain), dominios que si bien son ambos de nivel superior,
difieren en cuanto a su vocacion.

DECIMO PRIMERO: Que, - introducido en el buscador google.cl la expresion
PLANETGREEN los primeros resultados se vinculan a la segunda solicitante, sin que
entre los primeros 30 resultados aparezcan vinculos con el primer solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que, de los antecedentes acompafiados por la primera solicitante
se infiere que las actividades de ésta se vinculan a la distribucién y comercializacion de
mercaderias, ya que, tanto las marcas PLANETGREEN inscritas en la clase 35 y 39,
como su objeto social y su giro tributario se refieren a esta actividad. Por su parte, de los
antecedentes acompafados por la segunda solicitante se infiere que el dominio
planetgreen.com y las marcas para el mismo signo se vinculan a la existencia de un
canal de television por cable. En virtud de las disimiles actividades de las partes de este
conflicto se estima que no existe posibilidad de confusion del publico consumidor en
cuanto al origen de los productos o servicios que eventualmente se ofrezcan a través del
dominio en disputa por parte del primer o el segundo solicitante.

DECIMO TERCERO: Que, en atencion a que las palabras contenidas en el dominio en
disputa no son de creacién de la segunda solicitante y en virtud de lo disimiles que
resultan las actividades de ambas partes se estima que la anterioridad en el uso de la
expresion PLANET GREEN por parte de la segunda solicitante y su mayor presencia en
internet no son suficientes para estimar que esta posea un mejor derecho sobre el
nombre de dominio, ello puesto que razonar en sentido contrario en un caso como este
implicaria reconocer a un sujeto un uso privativo, mas alla de las actividades que este
realiza, sobre términos de uso comun que exceden con mucho dichas actividades, aln
cuando estos términos no correspondan a nuestro idioma.

DECIMO CUARTO: Que a mayor abundamiento, debe asimismo considerarse que,
siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza
mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localizaciéon 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, no
es causal por si misma para inducir a error, considerando que es una herramienta
de localizacion. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término
igual para el mismo rubro de productos o servicios ello podra ser considerado



perjudicial para el publico consumidor, pero en el caso que se trate de rubros
diferentes no se puede aplicarse el mismo razonamiento, criterio que se utiliza
incluso en materia de marcas comerciales, y que justifica el uso del Clasificador
de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Por otro lado, si la
inscripcion y uso de un dominio en un gTLD significara que dicho dominio no puede
inscribirse ni usarse en un ccTLD, no se entiende que existan ambos tipos de dominio de
nivel superior. Bastaria en tal caso, con registrar un dominio en un gTLD para que éste
quedara registrado en los ccTLDs correspondientes.

DECIMO QUINTO: Que, en virtud de lo sefialado, ambas partes se encontrarian en una
situacion de relativa igualdad de argumentos, por cuanto este tribunal observa el legitimo
interés de ambas sobre el dominio en disputa. Sin embargo la buena fe del primer
solicitante y el que su actuar no constituye, en opinion de este tribunal, abuso de
publicidad hacen aplicable el principio “first come first served”, debiendo por ello
asignarse el nombre de dominio al primer solicitante.

DECIMO SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que en el futuro el
asignatario del nombre de dominio en disputa haga un uso de este que infrinja los
derechos marcarios de la segunda solicitante, subsiste para ésta la acciéon de revocacion
contemplada en el articulo 22 del Reglamento de nombres de 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 "planetgreen.cl" al primer solicitante, PATRICK PTAK
BURGER Y COMPANIA LIMITADA, ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

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

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

lcoréto j Marcela AlejgAdra Lopez Barros.

C.l. 14.382.316-4




