Santiago, 24 de agosto de 2006.
VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediaciéon y Arbitraje de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notifico al suscrito su nombramiento
como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripciéon del dominio
“primus.cl”, siendo partes, como primer solicitante, Primus Lumber S.A.,
domiciliada en Avenida Vitacura N° 5250, Oficina 203, Vitacura, Santiago, y
como segundo solicitante, Primus Insumos Médicos S.A., domiciliada en Avda.
Isidoro Goyenechea N° 3250, Piso 3, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuacion en
calle Huérfanos N° 1189, Piso 7°, Santiago Centro, en que se realizaria la
audiencia de conciliacion, lo que se notificé a las partes y a NIC Chile, segun
consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacion asistieron ambos
Solicitantes. El primero de ellos compareciéo debidamente representado por don
Lautaro Téllez Anguita, mientras que el Segundo Solicitante comparecio
representado por don Felipe Garay. No hubo conciliacion y se fijaron las reglas
del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos el hecho de que el Segundo Solicitante ha
cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordené a las partes formular
sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta sus pretensiones,
reclamaciones y observaciones, sefialando sustancialmente lo siguiente:

1.- Primus Lumber S.A., es una sociedad comercial dedicada a la produccion,
comercializacion e intermediacion de productos madereros y forestales, cuya
razon social presenta una evidente coincidencia con el nombre de dominio
solicitado.

2.- Para los efectos de desarrollar su actividad empresarial, Primus Lumber
S.A. ha hecho grandes esfuerzos, tanto personales como econémicos, por darse
a conocer en el mercado de los “traiders” de maderas, tanto a nivel nacional
como internacional, mediante la expresion simplificada de su nombre, esto es,
“primus”.

3.- En miras al antes indicado fin, y tal como consta de autos, sus
representantes han solicitado a NIC Chile, la asignacion del nombre de dominio
“primus.cl”, el que, en ese momento, no se encontraba a nombre de persona
alguna.



4.- Asi las cosas, y como primer fundamento del mejor derecho de su
representada, es que hace presente al Tribunal, la preferencia que tiene el
primer solicitante del mismo, en orden a obtener la asignacion del nombre de
dominio indicado, de conformidad al principio “First come first served”, que
orienta las soluciones en esta materia.

S5.- En segundo lugar, avala el mejor derecho de su representada, la
circunstancia de haber solicitado a la autoridad competente, la inscripcion de
la marca “Primus”, tal como consta en la solicitud de inscripcion de marca N°
722453.

6.- Atendido que se ha solicitado la inscripcion de la citada marca, en la clase
35 del Clasificador Internacional de Niza, donde no existe otra marca idéntica o
similar a “Primus”, no tenemos dudas que la misma le sera concedida.

7.- En este mismo sentido, cabe hacer notar que en la actualidad existen 6
registros vigentes de la marca “PRIMUS”, de los cuales ninguno corresponde a
la clase 35. Por su parte, si bien el segundo solicitante tiene inscripciones a su
nombre, estas so6lo corresponden a productos de la clase 5, esto es, productos
farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para
apositos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes; productos para la destruccion de animales daninos; fungicidas,
herbicidas. Atendido lo anterior, y de conformidad al principio de especialidad
marcaria, la marca solicitada registrar por su representada, es tan novedosa y
original como aquella registrada por el segundo solicitante.

8.- A diferencia de lo que ocurre con el segundo solicitante, la sociedad Primus
Lumber S.A. siempre se ha identificado y ha utilizado comercialmente la
denominacion “primus”, para publicitarse en el mercado y para comunicarse
diariamente a través de correo electréonico. Asi lo confirma las paginas Web
www.primus.cl, del primer solicitante, v, www.labprimus.cl o
www.laboratorioprimus.cl, del segundo solicitante.

9.- De la forma antes sefialada resulta evidente, que no hay intencion real por
parte del segundo solicitante, de emplear comercial y activamente el nombre de
dominio en conflicto, por lo que la no asignacion a su representada, claramente
perjudica a quién legitimamente pretende desarrollar una actividad real y
concreta mediante el nombre de dominio en cuestion.

10.- Finalmente, y para el caso que el nombre de dominio sea asignado al
primer solicitante, deja constancia que su representada realiza actividades
claramente diferenciadas a aquellas correspondientes al segundo solicitante,
por lo que estimamos que no puede llegar a existir entre éstas compaiias,
similitud o superposicion alguna en cuanto a la naturaleza de los servicios que
cada una presta; no puede generarse una confusion en el publico consumidor
de los mismos ni en los wusuarios de Internet; ni puede generarse
aprovechamiento ilegal de fama y prestigio logrado.



SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante interpone demanda
arbitral, acompanando documentos, sefialando en lo principal, lo siguiente:

1) Su representada fue fundada en 1944 por el empresario Don Sigfried
Schwarzhaupt Hoffmann, con el objetivo de abastecer el mercado médico con
articulos de curacion, aportando a su vez con ello al desarrollo tan importante
area de la salud.

2) Su representada ha logrado un liderazgo en el mercado que la ha
transformado en wuna de las principales empresas en la importacion,
fabricacion, distribucion y comercializacion en el area de insumos médicos y
farmacéuticos.

3) En 1978 la prestigiosa empresa norteamericana 3M invita a su representada
a participar como distribuidor oficial de su linea médico / quirargico. Luego se
han ido formando alianzas estratégicas con las principales companias
proveedoras de Chile y con paises lideres en esta area como USA, México, Peru,
China y otros.

4) En diciembre del 2001 su representada obtuvo la representacion exclusiva
de la destacada empresa alemana Lohmann & Ranscher, compania de larga
trayectoria, creada en 1851, siendo la primera en comercializar las vendas de
yeso en el mundo.

S) En la actualidad la empresa cuenta con mas de 50 operarios que trabajan
para la fabricaciéon minuciosa de los productos Primus, garantizando altos
estandares de calidad.

6) Su mandante es la creadora de la expresion PRIMUS la cual ha sido ya
registrada y protegida, ya sea como marcas comerciales, ya sea como nombres

de dominio, algunos de los cuales cita a continuacion:

- Nombres de dominio.

labprimus.cl
laboratorioprimus.cl

- Marcas registradas en Chile.

PRIMUS, N° Registro 608.010, Clase 5
PRIMUS, N° Registro 645.380, Est. Industrial

PRIMUS, N° Registro 711.952, Clases 5, 10



7) Cada una de las marcas y nombres de dominio individualizados, deja de
manifiesto y acredita el evidente e indudable mejor derecho que asiste a su
mandante respecto del dominio “Primus.cl”, pues sin lugar ha dudas ha sido
su mandante la creadora de la voz o concepto PRIMUS, como marca comercial
en nuestro pais, toda vez que a diferencia de su contraparte, su mandante se
convirtio en titular exclusivo del privilegio PRIMUS, ya el ano 1991, al ser
concedido en su favor el registro N°380.335, correspondiente a la marca
comercial PRIMUS, época en que no estaba ni en la mente de su contraparte la
expresion PRIMUS como marca comercial .

8) El Segundo Solicitante acompano los siguientes documentos:

a) Listado de marcas comerciales PRIMUS de propiedad de su mandante
registradas en nuestro pais, con sus respectivos niumeros de registro, fecha de
concesion y clase a distinguir.

b) Un pequenio catalogo referido a los productos elaborados, comercializados y
distribuidos por su mandante bajo la marca comercial PRIMUS.

c) Algunos ejemplares de productos y envases de propiedad de su mandante,
distinguidos y protegidos bajo la marca comercial PRIMUS.

d) Un pequenio aviso publicitario relativo a su mandante.

SEPTIMO: Que, este Tribunal confirié traslado de las presentaciones de ambos
solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Primer Solicitante evacuo el traslado conferido, acompafando
documentos, sefialando en lo principal, los siguientes argumentos:

1) A diferencia de lo senialado por la contraria, no consta a su parte y, por tanto
resulta controvertido, que Laboratorio Primus Limitada sea “la creadora de la
expresion PRIMUS..., ya sea como marcas comerciales, ya sea como nombres
de dominio”

2) Tal como consta en los registros del Departamento de Propiedad Industrial,
existen un conjunto de inscripciones marcarias respecto de la expresion
PRIMUS, que no pertenecen al citado laboratorio.

3) No resulta ser efectiva la afirmacion relativa a que la contraria sea “sin lugar
a dudas... la creadora de la voz o concepto PRIMUS, como marca comercial en
nuestro pais, toda vez que... se convirtié en titular exclusivo del privilegio
PRIMUS, ya el ano 1991...”, ya que facilmente se puede constatar, que
previamente existian otras personas que habian registrado la marca, las cuales
ejemplifica en su presentacion.

4) Dificilmente puede estimarse al segundo solicitante como “creador” de la
marca comercial PRIMUS, ya que como se viene diciendo, existe una conjunto
de personas, naturales y juridicas, que comparten, desde hace ya bastante



tiempo, la expresion PRIMUS para distinguir sus respectivos productos,
servicios o establecimientos industriales o comerciales.

S5) Resulta altamente dudoso que el segundo solicitante haya “creado” el
nombre de dominio en conflicto. lo anterior, ya que, tal como se reconoce en el
libelo presentado por éste, el segundo solicitante solo tiene registrado a su
nombre los dominios labprimus.cl y laboratorioprimus.cl, desprendiéndose,
entonces, necesariamente, que no existe ni ha existido por parte del segundo
solicitante, interés real de emplear comercial y activamente el nombre de
dominio en conflicto, ya que de lo contrario habria registrado primus.cl
conjuntamente con los dos anteriores nombres de dominio.

6) La sociedad Primus Lumber S.A. desde siempre ha tenido un interés real de
emplear comercial y activamente el nombre de dominio en conflicto.

7) Confirma lo anterior, el conjunto de mails que se acompanan en el otrosi,
dirigidos al Gerente de la sociedad “Primus Lumber S.A.”, desde lugares tan
distantes como Australia (Sydney), Nueva Zelanda, Korea, China (Shanghai),
con motivo del viaje promocional y de negocios realizado en el ultimo trimestre
del ano 2005.

8) La no asignacion del nombre de dominio solicitado, le significa un perjuicio
economico de gran relevancia, ya que en dicho evento debera reemplazar toda
su imagen comercial, tanto en Chile como en el extranjero.

9) El Primer Solicitante acompanoé los siguientes documentos:

a) Copias de la base de datos del Portal Web del Departamento de Propiedad
Industrial, respecto de las solicitudes y registros “Ford Motor Company”, “Alto
de Casablanca S.A.” y “Primus AB”.

b) Copias de la base de datos del Portal Web del Departamento de Propiedad
Industrial, respecto de los registros de las sociedades “Lopez y Abach Ltda.”,
“Aktiebolaget Astra” y “Stanhome Inc.”.

b) Copia de 5 correos electronicos enviados al Gerente de la sociedad Primus
Lumber S.A.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante evacud el traslado -conferido,
acompanando documentos, senalando en lo principal, los siguientes
argumentos:

1) El solo hecho contener la razon social del primer solicitante el concepto o
expresion PRIMUS, mas la titularidad de una solicitud de marca comercial en
tramite para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35, no constituye,
prueba ni acredita a favor del primer solicitante un mejor derecho sobre la
expresion PRIMUS en relacion a aquél derecho reclamado por mi representada.



2) En la actualidad mi mandante cuenta con mas de SO operarios que trabajan
para la fabricaciéon minuciosa de los productos Primus, garantizando altos
estandares de calidad.

3) Su mandante es la creadora de la expresion PRIMUS la cual ha sido ya
registrada y protegida, ya sea como marcas comerciales, ya sea como nombres
de dominio, los que individualiza en su presentacion.

DECIMO: Que, este Tribunal recibié la causa a prueba fijando como hechos
sustanciales y pertinentes: 1. Identificacion y/o uso efectivo de la expresion
“primus” por parte de ambos solicitantes en el desarrollo de sus actividades y
comercializacion de productos y servicios. 2.- Interés por parte de ambos
solicitantes en la asignacion del nombre de dominio en disputa.

DECIMO PRIMERO: Que, el Segundo Solicitante acompané los siguientes
documentos:

A) Copia de certificado de registro N° 608.010, correspondiente a la marca
comercial “PRIMUS”, para distinguir los productos comprendidos en la clase
05, del Clasificador Internacional de Marcas.

B) Copia de certificado de registro N° 645.380, correspondiente a la marca
comercial “PRIMUS”, para distinguir un establecimiento industrial para la
fabricacion de los productos comprendidos en las clases 01, 03 y 05 del
Clasificador Internacional de Marcas.

C) Copia de certificado de registro N° 711.952, correspondiente a la marca
comercial “PRIMUS PACK”, para distinguir los productos comprendidos en las
clases 05 y 10, del Clasificador Internacional de Marcas.

D) Copia de certificado de registro N° 711.953, correspondiente a la marca
comercial “PRIMUS PACK”, para distinguir un establecimiento industrial para
la fabricacion de los productos comprendidos en las clases 05 y 10 del
Clasificador Internacional de Marcas.

E) Un Catalogo de su mandante.

F) Copia de los Estados Financieros de su mandante al 31 de Diciembre de
2005 y 2004.

G) Impresion emanada de Nic Chile.

H) Documento de Transformacion de Sociedad “Primus Insumos Médicos
Limitada” hoy “Primus Insumos Médicos S.A.”; reduccién a escritura publica de
Junta Extraordinaria “Laboratorio Primus S.A.” hoy “Laboratorio Primus
Limitada”, “Laboratorio Primus Ltda.”; Modificacion de sociedad “Laboratorio
Primus Limitada” hoy “Primus Insumos Médicos Limitada”, “Primus Ltda”



I) Diferentes muestras relativas a productos elaborados y comercializados por
su mandante Laboratorio Primus, tales como: Compresa de Gasa Granel,
Cepillo Esponja, Gasa Pura, Venda Elastica, Compresa, Apoésito.

DECIMO SEGUNDO: Que, el Primer Solicitante acompané los siguientes
documentos:

a) Copia del Diario Oficial de fecha 5 de Mayo de 2006.

b) Copia de nota de confirmacion y programa de actividades de la delegacion de
madera de Chile, con motivo de la visita del representante de Primus Lumber
S.A. a la Republica Popular China, en el mes de Noviembre de 2005.

c) Copias de 2 ordenes de compra enviadas por mail al gerente de su
representada, por los apoderados de las sociedades Wombat Timbres (Australia)
y Checkmate (Nueva Zelanda).

DECIMO TERCERO: Que, atendido el mérito de autos, se cit6 a las partes a oir
sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, los documentos acompanados por las partes que no han sido
objetados, presentados en tiempo y forma, se tendran por reconocidos para
todos los efectos probatorios en esta causa.

SEGUNDO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver
contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacion
de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en
la disputa en cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del
analisis preliminar de los documentos acompanados por los solicitantes, puede
inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes
de buena fe.

TERCERO: Que, siendo efectivo que Primus Lumber S.A. es el Primer
Solicitante del nombre de dominio en disputa, este sentenciador ha sefialado
reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “First come first served” es
precisamente un principio, mas no un derecho, Unicamente orientador en
idéntica situacion de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por
lo que correspondera avocarse al analisis del fondo de los mismos.

CUARTO: Que, a través de los argumentos presentados, queda suficientemente
acreditado que Primus Lumber S.A. ha solicitado el nombre de dominio en
disputa para obtener un signo distintivo con el cual identificar en la Web su
actividad de produccion, comercializacion, e intermediaciéon de productos
madereros y forestales, signo distintivo que ademas resulta en parte
coincidente con su razon social.



QUINTO: Que, teniendo en cuenta lo sefialado en el considerando precedente,
este sentenciador considera suficientemente acreditado el punto N° 2 del auto
de prueba respecto de dicho solicitante, en lo que respecta a un interés en la
asignacion del nombre de dominio en disputa.

SEXTO: Que, a través de la documentacion acompanada, el Primer Solicitante
ha acreditado en autos que se encuentra haciendo un uso actual de la
expresion “primus” en el mercado, razon por la cual este sentenciador considera
suficientemente acreditado el punto N° 1 del auto de prueba.

SEPTIMO: Que, a través de los argumentos presentados y la documentacion
acompanada por el Segundo Solicitante, queda suficientemente acreditado que
el Segundo Solicitante es propietario de diversas marcas comerciales, las cuales
se conforman con la expresion “Primus” y son individualizadas en sus
presentaciones, ademas de ser el titular de diversos nombres de dominio
relacionados a dicha expresion. De lo anteriormente senialado, se desprende que
su interés actual en la asignacion del nombre de dominio en disputa es obtener
proteccion de sus signos distintivos en la Web.

OCTAVO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni
decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de
nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de
determinar un mejor derecho sobre ellos.

NOVENO: Que, teniendo en cuenta lo senalado en el considerando séptimo, y
especialmente los documentos acompanados por el Segundo Solicitante, este
sentenciador considera suficientemente acreditado los puntos N° 1 y 2 del auto
de prueba respecto de dicho solicitante

DECIMO: Que, asignar el nombre de dominio “primus” al Segundo Solicitante
para el solo efecto de proteccion de sus signos distintivos no habiendo a juicio
de este sentenciador una amenaza real de confusion o diluciéon, constituiria
implicitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresion derivada de
sus marcas comerciales y nombres de dominio que contengan o se deriven de la
expresion “primus”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado
han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos
registros marcarios y nombres de dominio que incorporan la expresion
“primus”, realizando cada uno de ellos su propia inversion en publicidad y una
actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, los que
diferenciandose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve
el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresion en cuestion
y sus derivados, segun corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo
sefialado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando el
Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento comercial
que este sentenciador estima real e importante, que ademas se encuentra
amparado por la solicitud de un registro marcario idoneo que coincide en su
totalidad con el nombre de dominio en disputa, inclinan la recta razoén y la



prudencia a otorgar proteccion juridica a la solicitud del Primer Solicitante en
defecto de aquella presentada por su oponente.

DECIMO PRIMERO: Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que
alienta al Primer Solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar
en la Web la actividad que desempena, en el rubro de produccion,
comercializacion, e intermediacion de productos madereros y forestales, este
sentenciador estima que, por muy licito que sea el fin que persigue con su
solicitud el Segundo Solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste
no puede en caso alguno preferirse al legitimo interés demostrado por su
contraparte.

DECIMO SEGUNDO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible
establecer por este sentenciador como o de qué forma podria afectar los
intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho que el Primer Solicitante
detente el nombre de dominio en cuestion.

Por estos fundamentos y conforme a lo dispuesto por los articulos 636 y
siguientes del Codigo de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Se asigna el nombre de dominio “primus.cl” al Primer Solicitante, Primus
Lumber S.A., domiciliada en Avenida Vitacura N° 5250, Oficina 203, Vitacura,
Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su

archivo.

Rol N° 16-2006

Resolvié don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don
Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alejandro Muiioz Danesi.






