FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO PROARTIST.CL
Santiago, 28 de agosto de 2012.
VISTOS:

1. El correo electrénico de fecha 1 de marzo de 2012, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio PROARTIST.CL se ha designado como arbitro al
suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 1 de marzo de 2012, en el
que se adjunta oficio N°15844. ‘

3. El oficio OF15844 fecha 1 de marzo de 2012, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre don Patricio Galvez Veliz, como primer solicitante y como segundo
solicitante Comercial e Industrial Libesa Limitada que rola a fojas 3 del expediente.

4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 7 de marzo de 2012, donde el suscrito acepta la designacién de
arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envi6 con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electrénico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admision de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del ntimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 8 de
marzo de 2012, por correo certificado.

7. Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento, con fecha 8 de marzo de 2012, de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso.

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 22 de marzo de 2012, en la que
constan las firmas de don Matfas Enrique Edwards Zamora en representacion de Comercial e Industrial
Libesa Limitada como segundo solicitante; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha
por correo electronico, tal como consta a fojas 12 del expediente.

9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 22 de marzo de 2012 por don
Rodrigo Albgli Ventura en representacién de Comercial e Industrial Libesa Limitada, con el que asume
patrocinio y poder, delega poder para actuar en autos a don Matias Enrique Edwards Zamora y
acompafia documentos.

10.  Escrito que rola a fojas 16 y siguientes, presentados con fecha 4 de abril de 2012 por don Patricio
Gélvez Veliz, como primer solicitante.



11.  Escrito que rola a fojas 25 y siguientes presentados con fecha 5 de abril de 2012, por don Matias
Enrique Edwards Zamora en representacién de Comercial e Industrial Libesa Limitada como segundo
solicitante, con el que presenta demanda de asignacién del nombre de dominio PROARTIST.CL y
acompafia documentos con citacion.

12. Resolucidn de traslado que rola a fojas 176 de fecha 10 de abril de 2012 con el que se dio
traslado a la documentacion presentada por las partes.

13.  Escrito que rola a fojas 177 de autos, presentados con fecha 18 de abril de 2012 por don Matias
Enrique Edwards Zamora en representacion de Comercial ¢ Industrial Libesa Limitada, con el que
evacua traslado.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacién y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacion; y que este juez arbitro ba sido investido con las calidades de "arbitrador”, segin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentaciéon NIC CHILE y los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

I Que a la audiencia del dia 22 de marzo de 2012 a las 16:30 hrs., fijada en la resolucién que rola a
fojas 6 para la realizacién del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
soOlo asisti6 don Matias Enrique Edwards Zamora en representacion de Comercial e Industrial Libesa
Limitada, como segundo solicitante.

III.  Que con fecha 4 de abril de 2012, don Patricio Gélvez Veliz en su representacién presentd
escrito en el que detalla el uso que le da al nombre de dominio PROARTIST.CL, que consiste en una
academia de canto y baile registrada bajo ese nombre en la ciudad de Copiapd, en la que se entregan las
herramientas necesarias en la Técnica Vocal, Comunicacion, Expresion e Interpretacion y baile, la que
se imparte por excelentes profesionales en el rubro de la misica, dirigido por profesores reconocidos en
dicha 4rea. Que se adjuntan como prueba el Rol Unico Tributario emitido por el Servicio de Impuestos
Internos a nombre de Academia de Proartist Limitada, comprobante emitido por la Municipalidad de
Copiap0 para el otorgamiento de la patente comercial, fotocopia de boleta de honorarios y algunas
fotocopias de fotografias de sus instalaciones y alumnos de dicha academia, los que rolan a fojas N°18 a
la N°24 del expediente.

IV.  Que con fecha 5 de abril de 2012, don Matias Edwards Zamora presenté demanda arbitral en
contra de Patricio Gonzalo Galvez Veliz, con el objeto de que la asignacion del nombre de dominio
PROARTIST.CL recaiga sobre su representada. Que se refiere en dicho escrito a que su mandante
Comercial e Industrial Libesa Limtada es una compafiia lider en la fabricacién, importacién y
distribucién de articulos de oficina, escolares, de escritura en general. Que fue fundada hace
aproximadamente 60 afios y que en la actualidad cuenta con maquinas de primera tecnologia para la
produccion de cuadernos y témperas, haciéndola una empresa competitiva y famosa en el rubro, tanto



nacional como a nivel mundial, exportando sus productos a mas de 15 paises. Que debido al volumen de
sus operaciones ha tenido que constituir filiales en Argentina y Bolivia para dar abasto a la gran
cantidad de clientes con que cuenta. Que su representada hace afios que importa productos escolares, de
oficina y escritura, por lo que ha adquirido una gran experiencia asociada a la compra de manufacturas
en el extranjero, eligiendo productos de muy buena calidad, conforme a los estandares exigidos por el
mercado.

V. Que el abogado Matias Edwards argumenta, que las marcas propias de su representada son
PROARTE®, ISOFIT®, junto con otras que representa PASCUALINA® y TRODAT®, las que han
logrado un excelente posicionamiento en el mercado nacional y fordneo, por la calidad, disefio y
distribucion de los productos asociados. Que resulta especialmente relevante Ia marca PROARTE®, la
que es utilizada para distinguir cuadernos, lapices, tutiles escolares, papeleria, y colecciones de
temporada. Que el enorme reconocimiento en el mercado desarrollado por la marca PROARTE® de su
representada, ha generado que la relacionen directamente por parte del ptblico consumidor a uno de los
productos més reconocidos dentro del rubro que desarrolla principalmente por la atractiva oferta grafica
y utilitaria de la cual Comercializadora e Industrial Libesa Limitada dispone. Que su mandante posee
intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, ya que cuenta con una serie
de registros marcarios y solicitudes validamente pedidas en Chile y el extranjero que incluyen el término
PROARTE® y que coinciden con el nombre con que sus productos se distinguen en el mercado, tales
como: PROARTE-ROMA, clase 16, registro N° 653.402; PROARTE COLOR, clase 16, Registro 653.419;
CEMENTO CAUCHO PROARTE COLOR, clase 1, registro N°730.238; ADHESIVO MULTIUSO PROARTE
COLOR, clase 16, registro N°730.237; ADHESIVO MULTIUSO PROARTE COLOR, clase 16; registro
N°730.236; ADHESIVO MULTIUSO PROARTE COLOR, clase 16, registro N°730.846; ADHESIVO
MULTIUSO PROARTE COLOR clase 16, registro N°730.845; ADHESIVO MULTIUSO PROARTE COLOR,
clase 16, registro N°730.844; ADHESIVO MULTIUSO PROARTE COLOR, clase 16, registro N°730.843;
PROARTECOLLEGE clase 16, registro N°833.156; PROARTETRIPLE clase 16, registro N°833.155;
PROARTEEXPRESS clase 16, Registro N°749.465; PROARTEFUTBOL clase 16, registro N°749.464;
PROARTETENIS clase 16, registro N°732.515; PROARTE UTILES PARA CRECER (frase propaganda)
registro N°746.589; PROARTE UTILES SIEMPRE UTILES (frase de propaganda), registro N°746.588;
PROARTE 16, clase 28, registro N°742.445; PROARTE clases 16, 28, registro N°742.446; PROARTE COLOR,
clase 8, registro N°767.300; RIDERS BY PROARTE, clase 16, registro N°874.615; 80°S BY PROARTE, clase
16, registro N°874.614; PROARTE: DURA LA TAPA, DURA EL CUADERNO (frase de propaganda) registro
N°925.404; PROARTE, clase 35, registro N°890.708; PROARTE, clase 38, registro N°890.709; PROARTE, (Est.
Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en la III regién, registro N°890.710; PROARTE
(Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en la II region, registro N°890.711;
PROARTE (Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en la I region, registro
N°890.712; PROARTE clase 35, 42, registro N°895.949; PROARTE, clase 39, registro N°890.713; PROARTE
Est. Comercial para la compra y venta de productos de las clases 16 y 28 en la VIII region., registro N°890.714;
PROARTE  (Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en la VII region, registro
N°890.715; PROARTE (Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en la VI region,
registro N°890.716; PROARTE (Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en la V
region, registro N°890.717; PROARTE (Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en la
IV regi6n, registro N°890.718; PROARTE (Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y 28 en
la XII regién, registro N°890.719; PROARTE (Est, Comercial para la compra y venta de productos) clases 16 y
28 en la X1 region, registro N°890.720; PROARTE (Est. Comercial para la compra y venta de productos) clases
16 y 28 en la X regidn, registro N°890.721; PROARTE, Est. comercial para la compra y venta de productos de las
clases 16 y 28 en la IX region, registro N°890.722; PROARTE Est. Comercial para la compra y venta de
productos de las clases 16 y 28 en la regién Metropolitana, registro N°890.723; PROARTE PRINTS, clase 16,
registro N°915.534; ESCOCES BY PROARTE, clase 16, registro N°914.437; PROARTE OFFICE LINE, clase



16, registro N° 914.439;, BE COOL BY PROARTE, clase 16, registro N°915.085; PROARTE COLOR, clase 16,
registro N°941.045; PROARTE COLOR, Est. Comercial para la compra y venta de productos de las clases 16 y
28 en la regidn Metropolitana, registro N°941.046; PROARTE GRANDE 99, clase 16, solicitud N°971.027;
PROARTE ESCUELA 90, clase 16, registro N°980.789; PROARTE MEDIO 99, clase 16, solicitad N°980.790;
PROARTE DOBLE FAZ, clase 16, solicitud N°990.047, PROARTE COLOR, clase 16, solicitud
N°990.048; PROARTE COLOR, clase 16, solicitud N°990.050; PROARTE COLOR , clase 16, solicitud
N°990.051; PROARTE COLOR, clase 16, solicitud N°990.053; PROARTE COLOR clase 16, solicitud
N®990.054; PROARTE COLOR, clase 16, solicitud N°990.055; PROARTE COLOR, clase 16, solicitud
N°990.056; PROARTE COLOR, clase 16, solicitud N°990.296 v dentro de las marcas en el extranjero se
encuentran PROARTE, en la clase 16, registro N°2477800 en Argentina; PROARTE-UTILES PARA CRECER,
clase 16; registro N°2473315, en Argentina; PROARTE, clase 16, registro N°99081312, en Colombia y
PROARTE, clase 16, solicitud N°821897209, en Brasil, que para acreditar todo lo anteriormente
argumentado acompafian copias de los informes emitidos por los Organismos de Propiedad Industrial,
los que rolan a fojas 39 a la 98 del expediente. Que considerando la existencia de todos los registros
PROARTE® en Chile y en el extranjero para proteger las diversas clases de productos asociados a la
papeleria, articulos de oficina y Wtiles escolares, as{ como la fama y notoriedad que han adquirido estas
mismas con los productos que ofrecen y los servicios a los que puede asociarse, concluyen que es su
cliente Comercial E Industrial Libesa Limitada quien ostenta un mejor derecho sobre el nombre de
dominio PROARTIST.CL.

VI.  Que al conferir el traslado de los documentos presentados por las partes, don Matias Edwards
Zamora en representacion del segundo solicitante, presentd escrito con el que evacua el traslado a la
presentacion de don PATRICIO GALVEZ VELIZ de fecha 4 de abril de 2012, con el objeto de que la
misma sea desestimada en todas sus partes, argumentando que el sefior Galvez sefiala en su escrito que la
Academia de Canto y Baile PRCARTIST se encuentra orientada a entregar las herramientas necesarias en
técnica vocal, comunicacion, expresion e interpretacion v baile. Para acreditar dicho giro, presenta
documentos como Copia simple del Rut de la empresa “ACADEMIA PROARTIST LIMITADA”, Copia
de la solicitud de pago de patente municipal para la razén social “ACADEMIA PROARTIST
LIMITADA”; Boleta de honorarios comrespondiente a la sociedad “ACADEMIA PRO ARTIST
LIMITADA?”; y fotos referentes al inmueble y su composicion. Que en vista de los argumentos presentados
por el primer solicitante y atn cuando pueda pensarse que su giro no intervendra en el area de productos y
servicios de su representado, conviene dejar entrever a este sefior Juez Arbitro que el centro del conflicto
subyace al concepto de marca famosa, la cual resulta aplicable independientemente del tipo de productos o
servicios que puedan resultar en conflicto, y que ha sido estimada como base para sustentar el mejor
derecho sobre el dominio en cuestion.

VIL.  Que don Matias Edwards aduce en su escrito, que el presente arbitraje debe enfocarse a los
antecedentes proporcionados a este proceso, con miras a determinar aguella marca que efectivamente
evoca la denominacion “PROARTIST” dentro del mercado nacional, para distinguir cualquier clase de
productos o servicios. Que es indudable que la marca “PROARTE” que figura bajo la titularidad de su
mandante, es absolutamente famosa dentro del mercado nacional, considerando la trayectoria de su
mandante Comercial E Industrial Libesa Limitada, el posicionamiento de la marca PROARTE® dentro
del mercado, el volumen de registros y solicitudes vigentes para distinguir diversas clases de productos
y servicios, asi como también la expansion de la marca al resto del mercado latinoamericano, lo cual
avizora desde ya que su espectro y dmbito de aplicacion va mucho mas alla de los productos de la clase
16.



VIIL  Que luego de conferido el traslado de los documentos presentados por el segundo solicitante, don
Patricio Gélvez Veliz como primer solicitante, no hizo presentacion alguna en respuesta a los argumentos

de la contraria, ni presentd otro antecedente para defender su mejor derecho sobre el nombre de dominio
PROARTIST.CL.

IX. Que las marcas de propiedad del segundo solicitante de las cuales es duefio, ademds del uso
efectivo de este término por su parte y con todos los argumentos y documentos expuestos a juicio de
este arbitro arbitrador, los representantes de Comercial e Industrial Libesa Limitada, han demostrado su
mejor derecho sobre el nombre de dominio PROARTIST.CL.

RESUELVO:

1. Aceptar la solicitud de nombre de dominio PROARTIST.CL, pedida por Comercial e Industrial
Libesa Limitada.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio PROARTIST.CL, pedida por don Patricio Gélvez
Veliz.

ic Chile y cada una de las paries por correo electronico.

NOTIFIQUESE a

Pablo Ruiz-Tagle Vial
Arbitro Arbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nuifiez y don
Herndn Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.

foud

ina Mu¥a Niifiez Hernan Soriano Arancibia
Rut, 12.287.118-5 Rut. 6.925.757-7




