Oscar Torres Zagal
Abogado
Foja 132

Santiago, nueve de diciembre del afio dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 17 y 18 de autos, articulo 170 del Cddigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia
en juicio de inscripcion nombre de dominio “polynstalaciones.cl”.

Parte Expositiva:

Primero: Por Oficio de fecha 28 de abril de 2008, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito
Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre
de dominio “polynstalaciones.cl”, surgido entre Poli Instalaciones Limitada,
también “Polynstalaciones Limitada”, representada por don Héctor Moisés
Gallegos Chavez, ambos con domicilio en San Martin N° 344, ciudad de
Iquique, y Poli Cerraduras Limitada, representada por don Oscar Anwandter
Schwarzenberg y don Arturo Chia Figueroa, todos domiciliados en Manuel
Rodriguez Sur N° 220, Santiago.

Que por resolucién de fecha 29 de abril de 2008, el suscrito aceptd el cargo y
juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las partes a
comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, segin consta a
fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 12 de
mayo de 2008, segun consta a fojas 14 y 15 de autos.

Segundo: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Poli
Instalaciones Limitada, también “Polynstalaciones Limitada”, primer solicitante
del nombre de dominio en disputa y Poli Cerraduras Limitada, segundo
solicitante y demandante de autos.

Tercero: Enunciacion breve de la peticion deducida por el demandante Poli
Cerraduras Limitada:

La parte demandante funda su demanda de oposicidbn a que se otorgue en
definitiva el registro del nombre de dominio “polynstalaciones.cl”, a Poli
Instalaciones Limitada, e invoca los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho:

Antecedentes de Hecho:
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Sefala que Poli Cerraduras Limitada o simplemente, “POLI”, comercializa sus
productos de cerrajeria y quincalleria desde hace mas de 60 afos. Tras afos
de esfuerzo y desarrollo tecnologico, hoy es conocida como una prestigiosa
empresa que ofrece al mercado productos de bronce de gran belleza, duracién
y calidad. Que Poli Cerraduras es una empresa chilena del grupo de empresas
POLI S.A, con presencia de sus productos en los mercados de Centro y
Sudamérica y que tiene por mision la fabricacion y comercializacion de
soluciones para la vivienda, industria y edificacion en general.

Que Poli Cerraduras Limitada tiene como uno de sus tantos activos, marcas
muy bien posicionadas en todos los canales de la construccion, asi como
también tiene la representacion exclusiva para Chile de las marcas: Tesa
Electronica, Dorcas y Spania-Brass de Espafa, y Meroni, Cas, Iseo, Silca,
Camar y Pasini de Italia.

Registros marcarios de Poli Cerraduras Limitada:

Que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre
comercial, el cual ha adquirido renombre a nivel nacional, ha registrado una
familia de marcas comerciales ante el DPI consistentes en la expresion POLI o
esta expresion acompafada de otras. Asi, estas expresiones se encuentran
amparadas por los siguientes registros marcarios: Registro N° 625.748, POLlI,
denominativa, para distinguir productos en clase 12, Registro N° 625.749,
POLI, denominativa, para distinguir servicios de la clase 42, Registro N°
626.015, POLI, denominativa, para distinguir productos de la clase 6, Registro
N° 770.964, POLI, mixta, para distinguir productos de la clase 6, Registro N°
608.177, POLI, denominativa, para distinguir servicios de la clase 35, Registro
N° 806.326, POLI, mixta, para distinguir productos de la clase 6, Registro N°
607.949, POLI, denominativa, para distinguir establecimiento comercial para
productos en clases 1 a 34, en las regiones V, VIl y Metropolitana, Registro N°
766.976, POLI CANDADOS Y CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, lema,
para distinguir productos en clase 6, Registro N° 766.975, POLI CUIDA LO
TUYO, lema, para distinguir productos de la clase 6, Registro N° 655.540,
POLI FACIL, mixta, para distinguir productos de la clase 6, Registro N°
778.170, POLI PUERTA SEGURA, lema, para distinguir productos de la clase
6, Registro N° 766.974, POLI TE PROTEGE MAS, lema, para distinguir



productos de la clase 6, Registro N° 512.738, POLICASA, denominativa, para
distinguir establecimiento comercial para productos de las clases 1 a4y 6 a 34,
en las regiones V, VIII y Metropolitana, Registro N° 520.665, POLICENTER,
denominativa, para distinguir establecimiento comercial para productos de la
clase 6, en las regiones, Registro N° 679.252, POLIDESIGN, mixta, para
distinguir productos de la clase 6, Registro N° 669.031, POLIDESIGN,
denominativa, para distinguir productos de la clase 6, Registro N° 770.967,
POLIECO, denominativa, para distinguir productos de la clase 6 y Registro N°
770.968, POLIECO, mixta, para distinguir productos de la clase 6.

Que la familia de registros marcarios enumerados es una muestra del mejor
derecho de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez
que el dominio solicitado comprende integramente la expresion principal de sus
marcas.

Nombre de dominio de Poli Cerraduras Limitada o Poli:

Que como una prueba mas del mejor derecho de la demandante Poli
Cerraduras Limitada es titular del nombre de dominio: “poli.cl”, el que esta
integramente contenido en el dominio de autos. Por su parte, el dominio en
disputa “polynstalaciones.cl”, aparece como una simple extension de sus
dominios lo cual evidentemente producira toda tipo de confusiones en el
publico consumidor.

Vinculacion entre el nombre de dominio solicitado “polynstalaciones.cl” y Poli
Cerraduras Limitada:

Que es un hecho publico y notorio, que la expresion POLI ha identificado a la
demandante en el mercado de las cerraduras y herramientas, desde su
constitucion hace aproximadamente 60 afios.

Que existe una clara y evidente similitud entre la marca la actora y sus
nombres de dominio y el nombre de dominio en disputa, como se puede
apreciar de la simple comparacion de la marca comercial POLI, el dominio
pedido “polynstalaciones.cl” y el dominio de la oponente “poli.cl”, donde se
puede observar, que el nombre de dominio solicitado contiene integramente y
se estructura sobre la expresion POLY, lo que pone de manifiesto la casi
identidad existente entre el dominio en cuestion y la marca y nombre comercial,

puesto que la marca “POLI” difiere solo en una letra del segmento principal del



dominio en disputa, a saber la letra “Y”. Cabe destacar que esta minima
diferencia es solo grafica, puesto que fonéticamente suenan igual, ya que las
expresiones “POLI” y POLY” tienen idéntica fonia.

Resulta evidente que el solicitante se limitd a tomar la expresion POLI,

previamente registrada ante NIC CHILE y el DPI, cambiarle la “I” por la “Y” y
adicionarle el término “NSTALACIONES?”, lo cual aumenta aun mas el riesgo de
confusién, ya que se hace un juego de palabras entre la letra “Y” y el segmento
“NSTALACIONES” para querer significar “instalaciones POLY o POLI", idea
que esta intimamente relacionada con su giro de negocios, cual es la
fabricacion de productos de cerrajeria y quincalleria, y este rubro
perfectamente puede ampliarse a los servicios de instalacion de dichas
cerraduras.

Que en consecuencia, cualquier usuario de Internet podria validamente
suponer que el dominio en disputa se trata de un sitio Web relacionado con la
actora que difunde informacion sobre una empresa relacionada a mi mandante
que presta servicios de instalaciones de las cerraduras POLI.

Que resulta obvio el legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, ya
gue no solo ha registrado una familia de marcas comerciales POLI y cuenta
con un nombre de dominio relacionado, sino que también al estar tan
intimamente relacionado con el concepto que evoca el dominio
“polynstalciones.cl”, es obvio que causara confusion el hecho de otorgarse este
dominio a un tercero que en nada se relaciona con ella, pues el publico
consumidor podria suponer que se trata de un sitio de Internet relativo a una
filial de la actora.

En conclusion, en el hipotético e improbable caso que no se rechazara la
solicitud de oposicion, se permitiria que un tercero haga uso de una marca
famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad
Industrial que no solo sirve para distinguir en el mercado sus productos y
servicios, sino que ademas, es una expresion que forma parte esencial de su

razon social.



Antecedentes de Derecho: La parte demandante cita los siguientes argumentos
juridicos para fundar su oposicion:

Descripcién de los nombres de dominio y su importancia:

Afirma que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexion
mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los ultimos afios a una
serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos conflictos, ha tenido
relacion con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha
red.

Que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una
“direccion electrénica” o bien una “denominacion” por medio de la cual un
usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta
forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicacion
ofrece, tales como paginas web, correo electrOnico, conversaciones
instantaneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a
cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifigue como, por
ejemplo, Farmacias Ahumada, Universidad de Chile o Jumbo, efectivamente
corresponda a dicha entidad, organizacibn o empresa. De lo contrario, el
concepto de la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en
un instrumento confuso, y cadtico.

Criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio:

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacién con los
nombres de dominio:

Sefala la demandante que como consecuencia del radical aumento de
usuarios de Internet, se han sucedido conflictos cuyo escenario ya no es el
mundo real sino el mundo virtual que constituye Internet. De esta forma, el
derecho ha debido abocarse al estudio de dichos conflictos, y las subsecuentes
propuestas de resolucién de los mismos. En este sentido, cabe sefalar que en
el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y l6gica relacion

entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.



En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnimero de aspectos,
caracteristicas y propositos con las marcas comerciales, de tal entidad que
permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de la funcion técnica
que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los
diversos bienes o servicios que se ofrecen via Internet.

Que en razdn de lo anterior, la resolucion de los conflictos por asignacion de
nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atencion a la titularidad
de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Que en definitiva, el propésito de los nombres de dominio es la identificacion
adecuada de su titular y como légica consecuencia, de los productos y
servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet. Por su parte,
el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la
distincion por medio de un signo, del origen de los bienes y servicios que se
transan en el mercado real.

ICANN:

En este contexto, cabe tener presente que con fecha 1° de Enero del afio 2000,
entro en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos
de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
“UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a
Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”).
Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de dichos
conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestion.

Que en el titulo preliminar dicha normativa sefiala que se consideraran como
fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) “El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a
una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante
tiene derechos.”

Que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades participantes en
Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales,
de usuarios, proveedores, etc.

OMPI:



El Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
asi como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas
con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen
que en el procedimiento de revocaciéon de un nombre de dominio se deben
considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no
tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando se ha registrado el
dominio de mala fe.

NIC — CHILE:

A mayor abundamiento, dichos criterios han sido recogidos por los Articulos 20,
21y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

En sintesis, el criterio que reconoce la relacion existente entre nombres de
dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por
tanto, corresponde su aplicacion a la resolucion del conflicto suscitado en estos
autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que la
demandante es titular de la marca comercial “poli” a la cual ha otorgado fama 'y
notoriedad en nuestro pais, la cual es gréafica y fonéticamente casi idéntica al
dominio en disputa de autos y ademas, como ya se sefialo, también cuenta con
un nombre de dominio casi idéntico al nombre de dominio en disputa, “poli.cl”.
Que por ello, puede presumirse que de otorgarse el nombre de dominio en
conflicto al primer solicitante, “polynstalaciones.cl”, se causaria una confusion
indeseable y de proporciones en los usuarios de Internet.

B) Criterio de la notoriedad del signo pedido:

Esta teoria postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que
les ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio; las marcas notorias,
esto es, las reconocidas por la mayoria de la poblacion en un lugar
determinado, son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla
de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Evidentemente que la aplicacion de este criterio nos obliga a concluir que esta
parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio “polynstalaciones.cl”,
debido a que el signo “POLI” la identifica en el mercado nacional hace cerca de

60 afos, adquiriendo fama y notoriedad en el mismo.



Por lo tanto, corresponde la aplicacion de este principio a la resolucion del
conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio
“polynstalaciones.cl” .

C) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo:

Este principio se refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre de
dominio indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente
ofrezca dichos productos y servicios. La demandante cuenta con un nombre de
dominio y ademas tiene registrado el signo “POLI” ante el Departamento de
Propiedad Industrial, mientras que la contraria en nada se relaciona al signo en
cuestidon, no posee ningun registro marcario para dicho signo y por el contrario
busca imitar la marca famosa y notoria de mi mandante con el objeto de
obtener un beneficio ilicito totalmente improcedente.

D) Criterio de la identidad:

El criterio de la identidad establece que correspondera asignar el nombre de
dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho
o0 interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

En razon de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto le debe ser
asignado, ya que es titular de la marca famosa y notoria “POLI", que es
practicamente idéntica al nombre de dominio en cuestion, y que la identifica en
todo Chile y en el extranjero.

Finalmente, a este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido
recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 21 de mayo de 2006
sobre nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala
que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas
estrecha relacion con el mismo.”.

E) Convenio de Paris:

1) El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30
Septiembre de 1991, en su articulo 6 bis establece que: “Los paises de la
Union se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien
a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de
una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccién, imitacion o

traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad



competente del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del
presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrira lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de tal
marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta.”

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “POLI”
han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Union, toda
vez que de su explotacion no autorizada se deriva, por un lado la dilucion del
poder distintivo intrinseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de
una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han
contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios
que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Por lo demas, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el
publico asociaria dicho, o deduciria l6gicamente que se trata de un sitio de
propiedad de la demandante, incurriendo en error y confusion ya que dicho
tercero en nada se relaciona con la misma.

2) Ademas, el articulo 10 bis del mismo Tratado Internacional, sobre
competencia desleal, prescribe lo siguiente: “ 1) Los paises de la Union estan
obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Unidn una proteccion
eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia
desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial. 3) En particular deberan prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los

productos.”.



Por lo sefialado precedentemente, es evidente la confusion que se produciria
de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se
relaciona con la actora y que es en la practica plenamente idéntico a la marca
notoria y famosa de la que es titular.

Que los articulos sefialados del Convenio de Paris recién citado, tienen plena
vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

Conclusion:

Que teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, asi como la
titularidad de las marcas comerciales y nombre de dominio POLI, la fama y
notoriedad de esta marca, la utilizacion de ella para identificar sus productos y
servicios, consideramos que es la demandante el titular del mejor derecho para
la obtencion del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los
antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido esta
parte la que le ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “POLI".

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes validamente presentadas y
que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en
cuanto a su formalizacion y a los plazos de interposicion de las mismas, solo
cabe abocarse a los criterios y politicas de solucion de conflictos de asignacion
de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen
necesariamente en el mejor derecho de la actora sobre el signo en disputa.

Los nombres de dominio son la herramienta que permitiran continuar con el
creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo
de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la
asignacion del dominio “polynstalaciones.cl” al demandado de autos,
constituiria una causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor,
gue no se condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios
propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, la
jurisprudencia arbitral y los Tratados Internacionales sobre derechos de
propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes
ventajas y favorables proyecciones del comercio electronico en lo sucesivo,
obligan a concluir que la asignacion del dominio a la demandante y pide

finalmente tener por presentada demanda en juicio arbitral contra de Poli



Instalaciones Limitada, acogerla a tramitacion y en definitiva resolver

asignandole el nombre de dominio “polynstalaciones.cl”.

A fojas 46, con fecha 2 de junio de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta
demanda arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirié traslado al
demandado Poli Instalaciones Limitada, por el término de 10 dias habiles para
su contestacibn y tuvo por agregados los documentos probatorios
acompafados, con citacion, notificando dicha resolucién a las partes por correo
electronico con igual fecha.

La parte demandada con fecha 16 de junio de 2008 presentd escrito de
contestacion de la demanda arbitral, la que rola a fojas 76 y siguientes de autos
y con misma fecha, se dict6 resolucion por el Tribunal, teniendo por contestada
la demanda y se notificé alas partes, mediante correo electrénico.

La demandada en su escrito de contestacion, solicitdé se rechazara la demanda
presentada por Poli Cerraduras Limitada, y pidio se le asigne en definitiva el
nombre de dominio “polynstalaciones.cl”, e invoco los siguientes argumentos
de hecho y de derecho:

Antecedentes de hecho:

A) Sefala que la demandada en su escritura de constitucion de fecha 29 de
junio de 2004, declar6 y establecio como razon social “Poli Instalaciones
Limitada”, pudiendo actuar con el nombre de fantasia “Polynstlaciones
Limitada”, y que su objeto de negocios es la compraventa, distribucion,
importacion y exportacion por cuenta propia o ajena de toda clase de bienes
muebles, y en general todo tipo de elementos relacionados con las areas de la
informatica, ingenieria, administracion, construccion, mineria y relacionados;
desarrollar proyectos, realizar consultorias y asesorias y prestar servicios
profesionales, técnicos en las areas de ingenieria, informatica, administracion,
construccion, mineria y relacionadas; ejecutar toda clase de obras civiles y de
instalaciones, especialmente instalaciones de productos geosinteticos”.

Que ha desarrollado durante varios afios un sin niamero de contratos de
instalacion y ejecuciéon de productos geosinteticos, con la empresa POLITEX,
para la fabricacion de geomembranas “HDPE” y “LLDPE”.

Que la solicitud de nombre de dominio “polynstalaciones.cl’, tiene como causa
el hecho consistente en que es la misma expresion de su nombre de fantasia.
Que los registros de marcas comerciales invocadas por la parte demandante,
no se relacionan con la ingenieria en el area de la mineria.

Que el dominio solicitado “polynstalaciones.cl”, no se confunde con el dominio

de la demandante “poli.cl”.



Que la demandante con su solicitud competitiva, ha generado un dafo efectivo,
ya que ha limitado y paralizado una serie de proyectos que se materializarian
mediante la puesta en marcha de la respectiva pagina Web, bajo el dominio
www.polynstalaciones.cl.

Que sin perjuicio de lo sefialado, al primer solicitante le asiste el principio “first
come, first served”.

Concluye la demandada pidiendo se le asigne el dominio en disputa.

Al escrito de contestacion de demanda de fojas 76 y siguientes, la demandada
acompanfo los siguientes documentos:

A) Copia de la escritura de constitucion de la sociedad “Poli Instalaciones
Limitada”, cuyo nombre de fantasia es “Polyinstalaciones Limitada”; y,

B) Copia de contrato de fecha 23 de marzo de 2007, suscrito entre SQM
Industrial S.A. y Polynstalaciones Limitada, titulado “Servicio de
termofusion de laminas de HDPE en pilas de Lixiviacion Nueva Victoria
Pampa Blanca”.

El Tribunal con fecha 18 de julio de 2008, tuvo por contestada la demanda de
autos, notificando a las partes con igual fecha.

Que la parte demandada con fecha 21 de julio de 2008, acompafié al proceso
prueba documental, consistente en comprobante de ingreso de la Camara de
Comercio de Iquique A.G., de abril de 2008, Contrato de prestacion de
servicios suscrito entre Armando Quispe Castro y Polynstalaciones Limitada”,
de diciembre de 2005, Contrato de prestacion de servicios entre Industrias
Polytex Limitada y Polynstalaciones Limitada, de septiembre de 2004, contrato
de prestacion de servicios suscrito entre SQM Industrial S.A. y
Polynstalaciones Limitada, de marzo de 2007, los que se agregaron al proceso,
con citacién, mediante resolucion de fecha 22 de julio de 2008.

Con fecha 23 de septiembre de 2008, el Tribunal citd a las partes a oir
sentencia definitiva, notificando con igual fecha a las partes, mediante correo
electronico.

Parte Considerativa:

Cuarto: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al
fallo:

1° Que la cuestion controvertida que debe resolverse en el caso sub-lite,
consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre
de dominio “polynstalaciones.cl’, esto es, si al primer solicitante Poli
Instalaciones Limitada, también “Polynstalaciones Limitada”, o al segundo

solicitante y demandante Poli Cerraduras Limitada.



2° Que la parte demandante sostiene ser titular de un mejor derecho para que
se le asigne el nombre de dominio en disputa, e invoca como fundamento la
titularidad de la que define como una familia de registros marcarios, que
comprenden el termino “POLI” y en la titularidad del nombre de dominio
“poli.cl”, antecedentes que califica de suficientes para otorgarle en nombre de
dominio, ya que si se asignare éste al primer solicitante se induciria en
confusién a los usuarios de la red de Internet.

3°Que el primer solicitante del dominio en disputa, Poli Instalaciones Limitada,
en fundamento de su pretension en cuanto a que se le asigne el nombre de
dominio pedido, invoca que ha solicitado el nombre de dominio
“polynstalaciones.cl”, el que corresponde a su nombre social, en la modalidad
denominada nombre de fantasia, con la que es conocida en el mercado a partir
de su constitucion societaria en el afio 2004, la que la ha identificado en sus
relaciones mercantiles, mediante la celebracidbn de contratos, en el area
tecnoldgica en la mineria, y que asi es identificada también en su solicitud de
membresia presentada en su oportunidad ante la Camara de Comercio de la
ciudad de Iquique. Que por lo sefalado, el nombre de dominio solicitado
“polynstalaciones.cl”, no se confundira con las marcas comerciales de la parte
oponente ni con su nombre de dominio “poli.cl’, ya que es suficientemente
distintivo, y no se relaciona con el giro de negocios de la oponente, por lo que
no se producira confusion en los usuarios de la red de Internet.

4° Que este sentenciador no puede dejar de considerar que los nombres de
dominio son identificadores o “direcciones electronicas” que permiten distinguir
0 singularizar a una persona en la red de Internet, los que se utilizan
masivamente a nivel planetario, para promover ideas, ofrecer bienes y servicios
en general, de tal suerte que en el caso de autos no se observan obstaculos
juridicos para que el primer solicitante sea titular del nombre de dominio ya
referido, siendo en consecuencia, aplicable a su favor el principio “first come
first served”, esto es “primero en el tiempo, primero en derecho”, que tiene su
origen en el aforismo juridico del Derecho Romano, “prior in tempore, potior in
iure” , toda vez que, como se ha sefialado, no existen antecedentes en el
proceso que acrediten que la solicitud de autos 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.

5° Que lo sefnalado en los considerandos anteriores, no se opone o contradice
con el estatuto juridico establecido en la Ley N° 19.039, de Propiedad

Industrial, que ampara a la parte oponente, en lo que refiere al legitimo derecho



de dominio y uso sus registros de marcas comerciales “poli”, que tiene para
distinguir productos de las clases 6 y 12, entre otros, ni con el estatuto juridico
establecido en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, invocada por la parte demandante; y, lo propio respecto al nombre
de dominio citado por ésta “poli.cl”, el que en opinidn de este sentenciador,
conforme al mérito del proceso, puede coexistir con el nombre de dominio
“polynstalaciones.cl”, teniendo ambos distintos titulares, sin que exista

evidencia en contrario.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad con lo
establecido en el N° 14 del Anexo Il del Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres De Dominio CL, se resuelve rechazar la demanda de
oposicion de fojas 40 y siguientes de autos interpuesta por Poli Cerraduras
Limitada, en contra de Poli Instalaciones Limitada, también “Polynstalaciones
Limitada” y asignar el nombre de dominio “polynstalacionesd.cl”, a de Poli
Instalaciones Limitada, Rut N° 76.148.100-2.

En materia de costas, atendido que la parte demandada ha litigado con
fundamento plausible, no se la condena en costas, por lo que cada parte
soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal

Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifiquese a las partes mediante carta certificada y mediante correo
electronico y a la Secretaria de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y dofia Cecilia Abrigo
Alcaine, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Cecilia Abrigo Alcaine






