JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 14 de Noviembre de 2008.

Juicio arbitral promatco.cl .
Rol 43 - 2008.

VISTOS:

Que mediante OF09403 de Nic Chile, de 19 de Agosto de 2008, se designd a
la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio promatco.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempefiarlo fielmente,
se cit6 a las partes, don JAVIER ENRIQUE PINTO LA LUZ, como primer
solicitante, y a la SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZAREENO S.A., como segundo
solicitante, mediante resolucién de 20 de Agosto de 2008, a una audiencia de
conciliacién y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 3 de Septiembre
de 2008, a las 10:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro,
notificandoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 3 de Sept. de 2008, a la hora fijada se llevd a efecto la
audiencia con la asistencia de don Raul Fernando Pinto Echegaray, socio de la
empresa PROMATCO LTDA., don Manuel Carlos Nicolas Rodriguez Salazar,
representante legal de PROMATCO LTDA., y don Ernesto Alvarez Ortega,
asesor, todos por el primer solicitante, de don Oscar Rodriguez Baeza,
habilitado de derecho del Estudio Villaseca, por el segundo solicitante, y el
arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacidn,
se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantd acta,
dandose por notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en
relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el segundo solicitante
allegaron sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y de
acuerdo al mérito del proceso, con fecha 10 de Nov. de 2008, se cité a las
partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1°. Que a fojas 11, con fecha 26 Sept. de 2008, don Oscar Rodriguez
Baeza, en representacién de la SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARRENO S.A.,
como segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral de
asignacion de nombre de dominio, allegando al proceso sus consideraciones y
pretensiones, para obtener le sea asignado el dominio en disputa.

2°. Sus argumentos fueron, en sintesis, los siguientes:

a. Que los nombres de dominio son una manera de identificar,
promocionar, atraer y comercializar productos y servicios que son
ofrecidos a los consumidores en el mercado. Con el objeto de
solucionar los conflictos entre solicitudes competitivas de dominio, se
ha elaborado la tesis del mejor derecho, consistente en vincular la
resolucién de dichos conflictos a diversos criterios, en atencién a la
titularidad de registros marcaros, nombres de dominio inscritos y su
uso.

b. Que su mandante es titular de los nombres de dominio promat.cl y
promat.name, dentro de los cuales se advierten los productos ofertados
por el segundo solicitante. Entonces, aduce que es evidente la
propiedad de su mandante sobre dicho signo, lo cual le confiere el
poder mas amplio y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de
todas las utilidades que dicho bien es capaz de proporcionar. Todo lo
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expuesto se encuentra amparado por el Articulo 19 N° 15 de la
Constitucién Politica de la Republica, y en el Articulo 584 del Cédigo
Civil, normativas que garantizan al individuo el derecho de propiedad
intelectual e industrial que detenta su poderdante. Es asi como
cualquier semejanza con el signo de su mandante llevaria a confusiones
innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios econdmicos a
éste, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegitima a un
tercero.
c. Luego expuso una breve resefia de la historia de su mandante, el
segundo solicitante, mencionando que la Sociedad Industrial Pizarrefio
S.A., la cual es parte del holding “Empresas Pizarrefio”, Sociedad
Andénima Cerrada creada en 1935, la cual es filial de Etex Group,
sociedad matriz establecida en Bélgica, conglomerado dedicado a la
fabricacion y comercializacion de materiales de construccién, gozando
de amplio reconocimiento por los consumidores debido a su acento
social, demostrado por su apoyo a empresas y organismos estatales en
diversos proyectos.
d. Que su mandante es quien posee un mejor derecho respecto del
nombre de dominio en disputa, a saber, promatco.cl, por lo cual
corresponde le sea asignado a éste. Aduce que su mandante cumple
con los criterios establecidos en las normas UDRP, sefialando entre
otros el Criterio de la titularidad de nombres de dominio, el Criterio de
la notoriedad del signo pedido, el Criterio de la buena fe, y el Criterio
del mejor derecho, sefialando que que en Ultimo término esta
amparado por los principios mas estrictos del llamado “fair use”, de la
ética y buenas costumbres mercantiles y del mejor derecho que le
asiste.
3°. Que acompafid los siguientes documentos, no impugnados por la parte
contraria:

1) Inscripcion del dominio promat.cl

2) Inscripcion del dominio protmat-name.cl

3) Pagina web promat.cl

4°, Que a fojas 37, y con fecha 26 de Sept. de 2008, don Ernesto Alvarez
Ortega, en representacion de DISTRIBUIDORA PROMATCO LTDA., como
primer solicitante y demandado de autos, y como cesionaria del solicitante
inicial don Javier Enrique Pinto La Luz, interpuso demanda arbitral, con sus
argumentos y consideraciones, para obtener le sea asignado el dominio en
disputa.

5°. Sus argumentos, en sintesis, fueron:

a. Que su representada ha actuado de buena fe en relacion al conflicto de
autos, situacion que queda demostrada al comparecer ante este
Tribunal Arbitral los socios de Distribuidora Promatco Ltda., sefalando
cumplir entonces con lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile; que
el conflicto se centra en los nombres de dominio, que a su entender se
definen como una direccion electrénica o bien una denominacién por la
cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esa
red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios o productos
que dicho medio de comunicacién ofrece, por ejemplo, paginas Web,
correo electronico, conversaciones instantaneas o charlas vivas,
utilizacion de dinero electréonico, entre otras. De acuerdo a la
Reglamentacion antes mencionada, sefiala que toda persona que vea
afectados sus derechos por la asignacion de un nombre de dominio
podra solicitar la revocacién de dicha inscripcion, fundamentando su
demanda en que dicha inscripcidn sea abusiva o se haya realizado de
mala fe, con lo cual, la prueba del abuso y/o mala fe son cargos de la
demandante. Luego, hace mencién al Reglamento de Nic Chile,
especificamente en el apartado que sefiala que la inscripcion de un
nombre de dominio se considera abusiva cuando se cumplen ciertas
condiciones, entre otras, “Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto o servicios sobre la
que tiene derechos el reclamante, o0 a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido”. Ademas, sefiala las causales no taxativas
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del Reglamento para evidenciar que el asignatario de dicho nombre de
dominio no ha actuado de mala fe.

Sefiala ademas que el nombre de su representada es “Distribuidora
Promatco Ltda.”, sin embargo podra funcionar y actuar con el nombre
de fantasia PROMATCO LTDA., con lo cual se demuestra la coherencia
entre su nombre y la solicitud de nombre de dominio intentada, a
saber, promatco.cl, siendo indicativa entonces de una correcta
procedencia empresarial. Su representada, ademas, utiliza
efectivamente el nombre de fantasia Promatco Ltda., a través de la
publicidad, que recién se estad realizando por cuanto es una empresa
relativamente nueva. Todo lo anterior demuestra que detras del signo
solicitado, asi como la constitucion de la sociedad Promatco Ltda.,
existe una empresa real que se estd dedicando a la distribucion y
comercializacién de productos y servicios de la mas amplia gama, y que
no existe un animo de aprovechamiento de la fama y notoriedad de los
productos que pudiere tener el segundo solicitante. A mayor
abundamiento, sefiala encontrarse amparado por lo dispuesto en el
Articulo 8 del Convenio de Paris para la Protecciéon de la Propiedad
Industrial, en relacion precisamente a la proteccion del nombre
comercial, por lo cual le asisten derechos legitimos ante dicha
denominacién.

Luego, sefala que los nombres de dominio, como signo identificador,
tienen una limitacion en el sentido de que un mismo nombre soélo
puede ser asignado a un usuario en la medida que el nombre de
dominio sea idéntico, circunstancia que no se cumple en este caso. En
efecto, sefiala que el segundo solicitante sefiala que el término
coincidente entre ellos y el nombre de dominio de autos seria PROMAT,
mientras que el dominio en conflicto es PROMATCO, es decir, se ha
anexado la silaba CO, como elemento diferenciador entre ambos, por
ende, PROMAT y PROMATCO no son iguales, condicién que establece el
Reglamento de Nic Chile antes mencionado. La adicidon de la silaba CO
supone un elemento de diferenciacién lo suficientemente importante
como para que ambas partes puedan desarrollar esas denominaciones,
con lo cual, no existe riesgo de distorsion en el mercado entre ambos,
puesto que el nhombre de dominio de autos constituye un término que
el publico consumidor identificara y diferenciara plenamente de Ia
empresa industrial Pizarrefio S.A., ya que los consumidores al ingresar
al dominio requerido por el primer solicitante, se encontrardn con un
portal en que se podra acceder a la publicidad de Sociedad Promatco
Ltda.

Sefiala ademas que ambos solicitantes poseen giros distintos, siendo el
objeto de su mandante la exportacion, importacion, distribucion y
venta de materiales y equipos para la construccién, industria, mineria y
mercado automotriz. Entonces, su mandante no busca registrar una
marca para productos determinados, so6lo aplicara lo que por ley le
corresponde a una empresa de servicios en razéon de su giro
empresarial, por lo cual se torna ilusorio que este nhombre de dominio
produciria la dilucién o confusion de las marcas del segundo solicitante.
Para fundar sus dichos, sefiala que existen marcas comerciales de
distintos titulares ya registradas en el Departamento de Propiedad
Industrial, que incluyen el término PROMAT, y que no existe como
marca comercial de productos y servicios la palabra PROMATCO, lo cual
corresponde a las primeras letras de las palabras genéricas y de uso
comun “Productos Materiales Construccién”, para lo cual adjunta un
listado de dichas marcas comerciales. Incluso sefiala que la marca
PROMAT pertenece a un tercero ajeno al presente conflicto. El mismo
escenario, es decir, de marcas comerciales conteniendo el término
PROMAT inscritas por otros titulares diversos al segundo solicitante, se
presenta en torno a los nombres de dominio inscritos en Nic Chile, los
cuales detalla en listado que consta en autos.

Por ultimo, sefiala estar amparado por el principio “First Come, First
Served”, o Principio del primer solicitante, que no es mas que la
aplicacion del adagio juridico “prior in tempore prior in jure”, principio
que debe aplicarse en aquellos casos en que las partes se encuentran
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en igualdad de condiciones, rompiendo dicho equilibrio con las pruebas
de mejor derecho.
6°. Que asimismo el primer solicitante adjuntoé al proceso en parte de prueba
los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria:

1) Copia de poder especial, para representar a Promatco Ltda., y copia
de Cesion de derechos entre las partes de Javier Enrique Pinto La
Luz, quien pidi6 el dominio a solicitud de DISTRIBUIDORA
PROMATCO LTDA., tal como quedo expresado en la audiencia de
conciliacion de fecha 03 de Septiembre de 2008, y que consta en
autos.

2) Copia simple de escritura publica de constitucion de sociedad
Promatco Limitada; copia de inscripcion Registro de Comercio de la
sociedad; copia de la iniciacion de actividades y copia del Rut de
Promatco Ltda.

3) Impreso pagina web www.pizarrefio.cl, donde consta la publicidad
de los productos de pinturas y otros, para la protecciéon contra el
fuego, todos con la marca PROMAT, perteneciente a la empresa
alemana PROMAT GMBH.

4) Set impreso del portal del Departamento de Propiedad Industrial,
donde consta que la palabra PROMATCO, no se encuentra registrado
por terceros, y que la marca PROMAT, corresponde a varios
titulares, pero en ningln caso corresponde a la empresa Industrial
Pizarrefio S.A., oponente de autos.

5) Set impreso del portal Nic Chile, donde consta que la palabra
PROMATCO, fue solicitada con fecha 09 de Mayo de 2008, por el
primer solicitante; también adjunto listado de dominios que llevan
consigo la marca registrada PROMAT, y que corresponde a distintos
titulares.

6) Set impreso del portal Nic Chile, de la reiterada y justificada
jurisprudencia, que tienen directa relacion con el conflicto de autos.

7°. Que a fojas 122, el primer solicitante acompafidé al proceso cesién de
derechos en relacién a la inscripcidon del nombre de dominio promatco.cl,
autorizada ante el Notario Suplente don Ulises Aburto Spitzer, de la Notaria de
don Raul Perry Pefaur, en la cual se transfiere el dominio de autos a
Distribuidora Promatco Ltda, con citacion.

8°. Que también a fojas 122, y haciendo uso del traslado conferido, el primer
solicitante evacu6 el traslado conferido por este tribunal con fecha 29 de
Septiembre de 2008, realizando las siguientes consideraciones a lo expuesto
por la contraria.

a. Que respecto a los dichos acerca de la tesis del mejor derecho
mencionada por la contraria, el primer solicitante considera que su
inscripcion ha sido apegada plenamente a las normas del Reglamento
de Nic Chile, y a las normas de la Ley 3.918 y sus modificaciones sobre
constitucion de sociedades de responsabilidad limitada.

b. Luego, sefiala sobre la titularidad de registros marcarios, que la Ley de
Propiedad Industrial es clara y precisa en sefialar que la marca confiere
al titular derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trafico
economico y para distinguir sus productos o servicios comprendidos en
el registro. Es asi como llama la atencién que la segunda solicitante
insista en el registro de marcas con la denominacion PROMAT, siendo
que no los tiene, pues dichos derechos marcarios corresponden a un
tercero ajeno al juicio. A mayor abundamiento, sefiala que no se
encuentra registrada la marca PROMATCO, y que la marca PROMAT se
encuentra también registrada por titulares distintos al segundo
solicitante.

c. En relacion al nombre de dominio promat.cl, esta parte no discute que
su titularidad sea del segundo solicitante, sin embargo, se limita a
sefalar que existen mas de 7 nombres de dominio con la denominacion
PROMAT, que no corresponden al segundo solicitante.

d. En relaciéon al mejor derecho de la contraria, senala que, en primer
lugar, la Reglamentacion es clara con respecto a los nombres de

Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. 4

Fono: (56 2) 671 8174 —(0) 8 230 4978



JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

dominio, y reconociendo la existencia de promat.cl, el Reglamento
sefala que los nombres de dominio deben ser idénticos, lo que no
sucede en autos; en segundo lugar, sefiala que la contraparte no ha
probado que su mandante haya actuado de mala fe, y que de acuerdo
al reglamento han actuado de buena fe; en tercer lugar, que el
segundo solicitante sdlo cuenta con un nombre de dominio inscrito, y
gue atribuir fama y notoriedad a dicha expresion solo con un dominio
de internet, esta lejos de la realidad, mas aun cuando no se acompafié
ninglin documento de forma legal que acredite los dichos de la
contraparte.

8°. Que, y atendido al mérito de los antecedentes, con fecha 10 de Nov. de
2008, este tribunal citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y
hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en
determinar cudl de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en
cuanto a la asignacion del nombre de dominio en disputa, promatco.cl .

SEGUNDO: Que DISTRIBUIDORA PROMATCO LTDA., es el primer
solicitante del dominio en disputa, acreditado con la cesion de derechos antes
aludida, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la
materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del primer
solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un mejor
derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a
quien primero solicitd su inscripcion. Este principio debe considerarse como
principio de ultima ratio, debido a que su utilizacion es procedente sélo cuando
no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la
asignacion del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que la parte demandada y primer solicitante, para los efectos de
acreditar un legitimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha
invocado entre otros, el ser legitimo usuario del nombre de fantasia
PROMATCO LTDA, precisamente para distinguir a su empresa, Distribuidora
Promatco Ltda. Sefiala ser una empresa dedicada al rubro de la exportacion,
importacion, distribucidon y venta de materiales y equipos para la construccion,
industria, mineria y mercado automotriz. Sefiala ademas, que la inscripcion
del nombre de dominio en disputa tiene la debida correlacién con su nombre
comercial, al corresponder integramente dicho nombre con su denominacion,
es decir, PROMATCO. En ese orden de ideas, sefiala que su inscripcién no
contraria las normas sobre competencia leal y ética mercantil, ademas de ser
dicha inscripcién realizada de buena fe, y en concordancia con las demas
normas del Reglamento de Nic Chile. Por otra parte, sefiala que no existe un
registro marcario con la denominacion PROMATCO, entendida como elemento
central del nombre de dominio promatco.cl, y que en atencion a los dichos
del segundo solicitante, en relacion a poseer intereses legitimos sobre la
denominacién PROMAT, sefiala que existen diversas marcas comerciales asi
como nombres de dominio inscritos con dicha denominacion, que resultan ser
propiedad de terceros, lo que le restaria mérito a la presentacion del segundo
solicitante. Ademas, sefiala que, y reconociendo que el segundo solicitante
posee validamente inscrito el nombre de dominio promat.cl, éste no resulta
ser idéntico al nombre de dominio pedido, esto es, promatco.cl, tal como la
Reglamentacion de Nic Chile exige, debido a que la adicion de la silaba “CQ”,
dota a dicho nombre de dominio del caracter de distintividad requerido para
evitar asi el riesgo de confusién entre los consumidores y usuarios de Internet,
ya que al ingresar dicho nombre de dominio, los usuarios encontrarian
precisamente informacion sobre los productos y servicios del primer
solicitante, no existiendo riesgo alguno de error y confusion entre ellos y los
productos o servicios ofertados por el segundo. En Gltimo término, sefialan
encontrarse amparados por el principio “first come, first served”, sefialado
precedentemente.
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CUARTO: Que de acuerdo al mérito de autos, la SOCIEDAD INDUSTRIAL
PIZARRENO S.A., como segundo solicitante y demandante en autos, para
acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa ha
seflalado entre otros ser el titular del nombre de dominio promat.cl, en el cual
se encuentra un portal donde promociona y ofrece sus productos y servicios al
publico consumidor. Sefiala que son legitimos usuarios de dicha expresion, y
gue se encuentran entonces protegidos por las normas que amparan la
Propiedad Industrial e Intelectual, para lo cual sefiala al efecto las normas
contenidas en la Constitucion Politica de la Republica, en el Cddigo Civil, y en
la Convencidon de Paris. Sefiala ademas, que este conjunto de normas
amparan al signo del segundo solicitante, en relacién al riesgo de confusién y
error que pudiese originar la asignacion del nombre de dominio a un tercero
extrafio a ellos, quien resultaria beneficiado de dicha situacion.

QUINTO: Que este Tribunal hace presente que ambos solicitantes han hecho
valer en el proceso diversos antecedentes que justifiquen sus pretensiones,
teniendo en especial consideracion por un lado, los dichos del segundo
solicitante, en atencion a haber acreditado la utilizacion efectiva del nombre de
dominio “promat.cl”, en relacion al conflicco de autos. Sin embargo, este
Tribunal hace presente que el segundo solicitante incurre en un error al
pretender asignar proteccién desde el ambito del Derecho Marcario al signo
pedido, puesto que en juicio éste no ha acreditado tener vinculacion alguna
desde dicho ambito con la denominacion “promat”, ni tampoco con la
denominacién “promatco”, no allegando antecedente alguno al proceso en
relacion a tener inscrita dicha marca comercial o alguna relacionada, con lo
cual mal puede el segundo solicitante pretender proteccion efectiva a una
marca inexistente, por lo cual este Tribunal no hard sino desestimar las
alegaciones de dicho solicitante en torno a este punto.

SEXTO: Que, en este orden de cosas, este Tribunal advierte sin embargo la
relacion existente entre el nombre de dominio promat.cl, y el nombre de
dominio de autos, promatco.cl. Que, sin embargo, ambos nombres de dominio
no resultan ser idénticos, sino que tan so6lo son similares en relaciéon a la
denominaciéon PROMAT, con lo cual, este Tribunal estima de caso que tal
circunstancia sera tenida en consideracion para la resolucion del presente
conflicto.

SEPTIMO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante también yerra al
esgrimir que, segun la normativa de Nic Chile, para que exista una inscripcidon
abusiva debe existir una correlacion idéntica entre el signo pedido y algun
otro, situacidon que no es del todo apegada a la realidad, puesto que la norma
ademas estima que la situacidn descrita se puede configurar cuando exista un
nombre “engafiosamente similar”, lo cual queda de manifiesto en el mismo
funcionamiento técnico del Sistema de Nombres de Dominio, en el cual dentro
de un mismo ccTLD (en este caso, dentro de los dominios .CL), no pueden
coexistir dos nombres de dominio idénticos, ya que el propio sistema no
permite su inscripcion. Sin embargo, y teniendo en expresa consideracion lo
anterior, este Tribunal estima que existe una relacidn estrecha entre la
denominacién PROMATCO vy el primer solicitante, puesto que dicha
denominacion constituye parte esencial de su giro asi como de su nombre de
fantasia, y que no por ser una empresa recién nacida a la vida juridica, es
merecedora de una proteccién menor. En este orden de cosas, este Tribunal
estima que existe una relacion mas estrecha entre el nombre de dominio
pedido, esto es, promatco.cl, y el primer solicitante, que entre dicho nombre
de dominio y el segundo, ya que la correlaciéon entre dicho nombre de dominio
y la denominacion del primer solicitante es de forma total, y no parcial como la
existente entre el segundo solicitante y el nombre de dominio de autos, por lo
cual este Tribunal considera que, sin desestimar los argumentos del segundo
solicitante en el particular, es al primero a quien le asiste un mejor derecho
sobre dicha denominacion, al ser su correspondencia mas estrecha.

OCTAVO: Que el segundo solicitante si bien vislumbra un riesgo potencial en
la utilizacion de su denominacién “promat” en el nombre de dominio de autos,
cabe tener en especial consideracién que este riesgo es tan sélo potencial,
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siendo por lo tanto la hipdtesis formulada en sus escritos por el segundo
solicitante, tan sélo una posibilidad, no siendo ésta demostrada por ningln
hecho cierto que la revista de caracteres minimos de plausibilidad, toda vez
que el conflicto de autos se centra sobre la denominacion “promatco”, la cual
como se ha sefialado, tiene una correspondencia mayor con el primer
solicitante.

NOVENO: Que este Tribunal estima entonces que el riesgo de mal uso que
avisora la parte demandante, se diluye puesto que en autos se ha acreditado
fehacientemente que se esta realizando un uso legitimo de la expresion, toda
vez que ésta es el nombre por el cual es conocido el primer solicitante, con lo
cual este Tribunal estima entonces que la buena fe del primer solicitante es un
hecho a considerar, quien no vislumbra antecedentes que hagan presumir una
mala fe del demandando, en el sentido de que haya hecho o hara mal uso de
dicha denominacién, y por ende, del nombre de dominio promatco.cl .

DECIMO: Que este Tribunal estima que en el caso en particular, debe
considerarse lo sefalado en el Articulo 22 de la Reglamentaciéon para el
Funcionamiento de Registro de Nombres de Dominio .CL, articulo que si bien
estd dispuesto para el caso de la revocacion de un nombre de dominio, se
encuentra en concordancia con las demas disposiciones del Reglamento, y al
no existir norma expresa para los conflictos de asignacién de nombres de
dominio, debe aplicarse por analogia al caso en cuestion. Este articulo dispone
que, entre otras, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias
(...) serviréd para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio
objetado no ha actuado de mala fe: b.- Que el asignatario del nombre de
dominio sea comunmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de
una marca registrada con esa denominacion” En estos autos, es el primer
solicitante quien se encuentra bajo dicha hipdtesis, conviccidon que se sustenta
en base a los argumentos hechos valer por ambas partes en el presente
conflicto.

UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, el principio de la buena fe es un
principio que trasciende no tan soélo nuestra legislacion positiva, sino que es un
principio fundamental de todo nuestro ordenamiento juridico, encontrandose
reflejado en consecuencia en diversas areas del derecho. Es asi como este
principio también encuentra cabida en la Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy o Politica Uniforme de Solucion de Controversias en materia
de Nombres de Domino, conocida como UDRP, politica desarrollada bajo el
seno de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),
quien es el organismo rector de la materia a nivel internacional, politica que es
recogida ademas por la OMPI y en el particular, por diversos reglamentos
locales, como es nuestro caso. Que de acuerdo a dicha normativa, este
Tribunal no encuentra antecedente alguno que haga presumir que el primer
solicitante ha actuado de mala fe en su solicitud de inscripcion de nombre de
dominio, ya que no se ha acreditado fehacientemente en autos dicha
circunstancia.

DUODECIMO: Que, entonces, este Tribunal tiene en consideracién que es al
primer solicitante a quien le asiste un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa, toda vez que las partes en conflicto no han aportado a
este sentenciador otros antecedentes decisivos en torno al hombre de dominio
solicitado, con lo cual este Tribunal no posee mas elementos de conviccion que
los sefialados precedentemente. Es asi como, y teniendo a la vista la
Reglamentaciéon de Nic Chile, asi como la Politica Uniforme de Soluciéon de
Controversias de Nombres de Dominio, el Convenio de Paris, y demas
disposiciones legales atingentes a la materia, es de suyo arribar a la
conclusion antes descrita.

DECIMO TERCER: Que la circunstancia de encontrarse amparado el primer
solicitante por el principio “first come first served” o principio del primer
solicitante, se estimara por este juez arbitro como argumento para desechar la
demanda de oposicién, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que
confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado.
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Prima entonces, por analogia, en opinidn de este arbitro el criterio del fair use,
y en ultimo término la protecciéon de la buena fe, como principio rector de
nuestro ordenamiento juridico, criterio ademas recogido por la UDRP,
desarrollada por ICANN, politica que reconoce la aplicacion del criterio antes
mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentacién de NIC Chile.

DECIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe
ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el
sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por
las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la
base de estos principios es que este juez arbitro ha valorado todos y cada uno
de los antecedentes hechos valer tanto por el primer como por el segundo
solicitante para respaldar sus pretensiones, creandose la conviccion mas
absoluta de que es al primer solicitante a quien le corresponde un mejor
derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignarsele el
nombre de dominio promatco.cl, conviccion que se basa del examen de
todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por
ambos solicitantes.

DECIMO QUINTO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la
asignacion del nombre de dominio promatco.cl al primer solicitante no
vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace
expresa consideracion en el sentido de que se mantienen a salvo en relacién al
particular, las demas facultades que al segundo solicitante en derecho
correspondan.

DECIMO SEXTO: Por estos fundamentos, y ademds lo dispuesto en los
articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, y en el art. 8°,
Anexo 1°, del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a
los principios de mejor derecho o legitimacion, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la demanda de oposicidn interpuesta, y por ende la solicitud de
inscripcion de nombre de dominio pedida por el segundo solicitante, la
SOCIEDAD INDUSTRIAL PIZARRENO S.A.

2.- Asignar definitivamente el nombre de dominio promatco.cl al primer
solicitante, esto es, a |la DISTRIBUIDORA PROMATCO LTDA., Rut
76.022.677-7

Notifiquese la presente resolucién a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado

Juez Arbitro

Nic Chile.

Autorizé don Pedro Sada Azar, Notario Titular de Santiago.
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