En Santiago de Chile a 14 de de marzo de 2008.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8215 de fecha 30 de octubre de 2007 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “poet.cl”, designacion que acepté con fecha 31 de octubre de 2007, y

que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

1.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) La Asociacion Gremial de la Mediana y Pequefia Industria de
Chile AMPICH STGO, Rut 70.070.900-0, con domicilio en ésta ciudad, Republica 371
de la comuna de Santiago, correo electronico ampich@ampich.cl; 2) Clorox Argentina
S.A., rut. 87.010.500-2, representada por Carey y Cia., y en autos por los abogados don
Guillermo Carey Claro, don Sebastian Palacios Cobo, don Francisco Carey Carvallo y
don Fernando Garcia Onell, todos con domicilio en esta ciudad, Miraflores 222 piso 24 de

la comuna de Santiago, correo electronico spalacios@carey.cl.

[.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “poet.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.

[.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 16 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las

normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de la Asociacién Gremial de la Mediana y Pequefia Industria
de Chile AMPICH STGO, a quien le fue notificada el acta segun consta a fojas 17 de

autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de la Asociacion Gremial de la Mediana y Pequefia Industria de
Chile AMPICH STGO.

La Asociaciéon Gremial de la Mediana y Pequefia Industria de Chile AMPICH STGO no
present6 planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio

en conflicto.

[.5.2 Planteamientos de Clorox Argentina S.A. representada por Carey y Cia.

Consta a fojas 42 y siguientes que don Sebastian Palacios Cobo en representacion de
Clorox Argentina S.A. presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre
de dominio de autos, sefialando que su representada es una empresa mundial creada en el
afio 1913 en California, Estados Unidos con filiales practicamente en los cinco
continentes, dedicada principalmente a la higiene y cuidado del hogar, gozando de una
gran fama por sus productos a nivel mundial, especialmente en América del Sur, en paises
como Chile, Argentina, Brasil, Peru, Bolivia, Colombia y Ecuador, entre otros. Agrega
que, dentro de la extensa gama de productos distribuidos por The Cloros Company, se
encuentra el signo objeto del conflicto de autos, POETT. Sefiala que ésta marca es lider
en el desarrollo de fragancias para la limpieza del hogar y es practicamente conocida en
todo el pais por su gran impacto publicitario en el comercio nacional. Explica que su
mandante, a fin de proteger su prestigio e imagen, ha inscrito una familia de marcas
POETT para proteger el producto que entrega desde hace mas de 8 afios al publico
consumidor sélo en nuestro pais, cuyo registro detalla. Agrega que su mandante es duefio

del nombre de dominio “poett.cl”, concedido por NIC Chile. Lo anterior, no hace mas que



poner en evidencia que la asignacidn del registro de un dominio como el que se disputa en
autos a un tercero distinto de la demandante, produciria confusiéon en el publico
consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresion POETT, incluida
tanto en los registros marcarios, como dominios de su representada, beneficiando de la
fama e imagen reconocida de productos de primera calidad de CLOROX ARGENTINA
S.A., a una empresa distinta a ella. En cuanto al derecho, cita el principio First Come
First Serve, sefialando que de acuerdo a €l, en caso de no existir otros derechos o
principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de
dominio, el primer solicitante tendria un derecho preferente para la asignacion definitiva
de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya deben tenerse en cuenta los
otros criterios mencionados para la asignaciéon de un dominio en disputa. En efecto,
sefiala que el parrafo 14 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL dispone: “Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros”. Agrega que, dentro de estos derechos validamente adquiridos,
deben considerarse los derechos adquiridos por su representada en virtud de los registros
marcarios y nombre de dominio mencionados en los hechos de este escrito. Por otra parte
se refiere a la Teoria del Mejor Derecho, sefialando que queda en evidencia en el caso de
autos, la demandada ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual su representada
tiene derechos preferentes y validamente adquiridos. En efecto, sefiala que su
representada cuenta con varios registros marcarios sobre la marca POETT, es decir, sobre
una denominacién cuasi idéntica graficamente, pero idéntica desde el punto de vista
fonético, a aquella cuyo registro se disputa en estos autos. El nombre de dominio en
disputa, esto es, “poet.cl” incluye casi en su totalidad, una expresion marcaria vinculada a
su representada, como es POETT. A tal denominacion, s6lo se le ha suprimido la letra
“T”, lo cual, sin duda no modifica en nada la expresidon original, por lo que es una

referencia obvia y clara al signo POETT, de propiedad de sus mandantes, sobre el cual



existen  innumerables  derechos y  privilegios anteriormente  adquiridos.
Consecuentemente, siendo poet la palabra del dominio solicitado y la letra T una figura
que bajo ningin punto de vista le agrega una distintividad o particularidad propia al
dominio solicitado, es evidente la confusion, errores y engafios que provocaria la
inscripcién del dominio de autos. Sefala que la finalidad del registro de una marca
comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta
natural o juridica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca
registrada por medio de la cual publicitara o distinguird sus productos o servicios. Los
derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte
del patrimonio de la persona natural o juridica que lo detenta. Por lo mismo, en el caso de
autos es plenamente ajustado a derecho el sostener que su representada ostenta el derecho
exclusivo y excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo el
concepto poet.cl sea que lo haga en el mercado real o en el virtual y cualquiera que
utilizara la citada denominacion, estaria atentando a ese derecho. Agrega que, en razén de
fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han
considerado que la relacion entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es
estrecha, y por ende, la resolucién de los conflictos por asignacion de nombres de
dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atencion a la titularidad de los
registros marcarios para el signo pedido como dominio. Cita una jurisprudencia. Agrega
que, debe tenerse presente, que la denominada Politica Uniforme de Resolucién de
Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la
resolucion de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros
marcarios para el signo en cuestion. Ademads, dichos criterios han sido recogidos por
diversos articulos de la Reglamentacidn para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, especialmente el articulo 22, y sefiala que su representada cuenta con
varios registros marcarios y nombre de dominio confusamente similares, por no decir

idénticos, al dominio solicitado. De acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesion del



nombre de dominio “poet.cl” a la demandada infringiria de manera inevitable los
derechos adquiridos por su representada, induciendo, en definitiva, al publico a un engafio
y error en cuanto al verdadero oferente de los productos. También se refiere al criterio o
principio del Legitimo Interés, agregan do que su representada cuenta con un legitimo
interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de mantener registros
vigentes de la familia de marcas POETT, ademas del registro del nombre de dominio
“poett.cl”.  Cita ademas el principio de la Buena Fe de su representada, y por el
contrario, en el caso de la demandada, éste principio se ve infringido al solicitar un
nombre de dominio confusamente similar a otros previamente registrados por su
representada. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
acompafia los siguientes documentos: Documentacion que acredita la fama y notoriedad
del producto POETT en Chile y el mundo; Copias de la pagina del Departamento de
Propiedad Industrial de la marca POETT registros N°738727, N°738728, N°616684,
N°515215, N°515214; y Copia de la pagina de NIC CHILE, que acredita la vigencia del

dominio inscrito poett.cl.

1.6 Etapa de Respuestas.-

[.6.1 Respuesta de la Asociacion Gremial de la Mediana y Pequefia Industria de Chile
AMPICH STGO.

La Asociacion Gremial de la Mediana y Pequefa Industria de Chile AMPICH STGO no
evacud respuesta alguna a los argumentos expuestos por Clorox Argentina S.A.

representada por Carey y Cia.

1.6.2 Respuesta de Clorox Argentina S.A. representada por Carey y Cia.
Clorox Argentina S.A. representada por Carey y Cia. no evacud respuesta, ya que, la
Asociacion Gremial de la Mediana y Pequefia Industria de Chile AMPICH STGO no

expuso planteamientos.



1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 45 de autos, con fecha 4 de enero de2008 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se cité a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que la Asociacion Gremial de la
Mediana y Pequefia Industria de Chile AMPICH STGO con fecha 15 de agosto de 2007
solicité el nombre de dominio “poet.cl”. También, se encuentra acreditado en autos,
fojas 1, que Clorox Argentina S.A. representada por Carey y Cia., lo solicitd con fecha 11

de septiembre de 2007.-

II.2  Que la Asociacion Gremial de la Mediana y Pequefia Industria de Chile AMPICH
STGO no fundamentd su mejor derecho para solicitar la asignacién del nombre de
dominio en disputa como tampoco contra argumentd los planteamientos esgrimidos por

Clorox Argentina S.A. representada por Carey y Cia.

II.3  Que Clorox Argentina S.A. representada por Carey y Cia., fundamentd su mejor
derecho en que es una empresa mundial creada en el afio 1913 en California, Estados
Unidos, con filiales practicamente en los cinco continentes, dedicada principalmente a la
higiene y cuidado del hogar, gozando de una gran fama por sus productos a nivel
mundial. Agrega que dentro de la extensa gama de productos distribuidos se encuentra el
signo objeto del conflicto de autos, POETT, marca lider en el desarrollo de fragancias
para la limpieza del hogar y es practicamente conocida en todo el pais por su gran

impacto publicitario en el comercio nacional. Fundamenta que es titular de una familia de



marcas POETT para proteger el producto que entrega desde hace mas de 8 afios al
publico consumidor s6lo en nuestro pais, cuyo registro detalla. Agrega que su mandante
es duefio ademas del nombre de dominio “poett.cl”’. Concluye que la asignacion del
registro de un dominio como el que se disputa en autos a un tercero distinto de la
demandante, produciria confusiéon en el publico consumidor, producto de la fama y
notoriedad que tiene la expresion POETT, beneficiando de la fama e¢ imagen a una
empresa distinta a ella. En cuanto al derecho, cita el principio First Come First Serve, la
Teoria del Mejor Derecho, sefialando que tiene derechos preferentes y validamente
adquiridos, cuenta con varios registros marcarios sobre la marca POETT, es decir, sobre
una denominacién cuasi idéntica graficamente, pero idéntica desde el punto de vista
fonético, s6lo se le ha suprimido la letra “T”, lo cual, sin duda no modifica en nada la
expresion original, por lo que es una referencia obvia y clara al signo POETT, de su

propiedad. También se refiere al criterio o principio del Legitimo Interés y la Buena Fe.

I1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por Clorox
Argentina S.A. representada por Carey y Cia., consta que tiene registrada en Chile, la
marca “Poett”. Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado,
“poet.cl”, si es engafiosamente similar, atendido que la unica diferencia es la letra “T” de
la marca registrada, pero cuya eliminacion por el nombre de dominio, no le otorga una

distintividad propia, pues suenan fonéticamente iguales y el concepto es el mismo.

II.5 Ademas de lo anterior debe considerarse que, segun se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgarsele el nombre de
dominio “poet.cl”, a quien no es titular de dicha marca, Poett, se produciria confusion
entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios
que se ofrecen, y ademas infringiria los derechos validamente adquiridos por el titular de
la marca reegistsrada “Poett” engafiosamente similar al nombre de dominio solicitado

“poet.cl”. .



II.6  Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Clorox Argentina S.A. acreditd
que es titular del nombre de dominio “poett.cl”’, engafiosamente similar al nombre de
dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa
“poet.cl”, al primer solicitante, efectivamente y con mayor razén podria producirse una
confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y

servicios ofrecidos.

1.7  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
“poet.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Clorox Argentina
S.A. representada por Carey y Cia.

11 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “poet.cl” a Clorox Argentina S.A. representada por Carey y Cia.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.



