En Santiago de Chilea7 de marzo de 2008.-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO8224 de fecha 30 de octubre de 2007 me notifico de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “tecnium.cl”, designacion que acepté con fecha 31 de octubre de
2007, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Esteban Alejandro Rocha Labra, Rut 10.046.005-5, con
domicilio en ésta ciudad, Rondizzoni 1680 de la comuna de Santiago, correo electronico
stockdigital@gmail.com; 2) Casas Cardona Industrial S.A., Rut 96.786.540-0,
representado por Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A., y en autos por los abogado don
Rodrigo Puchi Zurita y dofia Carolina Baeza Y évenes, todos con domicilio en esta
ciudad, Europa 22035 de la comuna de Providencia, correo electronico dominios@bbp.cl.

[.3.- Objeto del arhitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “tecnium.cl”,
suscitado entre las partes antes individualizadas.

|.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra €l acta en e que constan las
normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de don Esteban Algandro Rocha Labra, a quien le fue
notificada el acta de comparendo por carta certificada, seguin consta a fojas 18 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Esteban Algjandro Rocha Labra.

Congta a fojas 40 de autos que comparece don Esteban Algandro Rocha Labra
fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que tiene
una empresa que lleva en el mercado nacional 17 afios prestando servicios en venta y
mantencion de fotocopiadoras de la marca Sharp, y que € nombre de fantasia de esta
empresa es Tecniun con “n” final. Agrega que muchos de sus clientes intentaban
ingresar a su pagina web escribiendo tecnium.cl con “ m” fina y obviamente el sitio no
existia, por lo tanto para no perder ningun cliente registré € nombre tecnium con “m’
final y asi los clientes pudieran llegar a su pagina web. Manifiesta que alrededor de un
30% de sus clientes ha ingresado a su pagina web por tecnium con “m” final, por asunto
de fonética, ya que, a hablar por teléfono con un cliente es dificil para éste entender si es
con“n” o con“m” fina. Finalmente sefiala que nunca ha habido una mala intencion de

perjudicar a otra empresa de igual nombre ni tampoco sacar provecho de ésta.

[.5.2 Planteamientos de Casals Cardona Industrial S.A. representado por Beuchat
Barrosy Pfenniger Dos SA.

Consta a fojas 39 y siguientes que don Rodrigo Puchi Zurita en representacion de Casals
Cardona Industrial S.A. presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el
nombre de dominio de autos, en que su representada es una compafiia de origen espafiol
fundada en e afio 1957, su objetivo mercantil estd representado por técnicas y
aplicaciones para e mangjo de fluidos corrosivos, habiéndose posicionado en la
actualidad como un serio agente comercial, y sus operaciones son prestadas en los 5
continentes, incluso Chile. Agrega que su representada obtuvo registro marcario respecto



de la expresion Tecnium (Registro N&732.886). Como sustento de las afirmaciones
acompafia documentos obtenidos de la pagina web institucional tecnium.es, y del registro
obtenido en Chile, una revista denominada Tecfluid, en cuya contratapa de aprecia la
comercializacién en Chile de bombas plasticas Tecnium, una revista de Mineria Chilena
en cuya pagina 101 se aprecia la publicidad de productos Tecnium, diversas facturas que
dan cuenta de ventas de productos Tecnium en nuestro pais. Sefiala que su representada
cred e concepto Tecnium, que lo registr6 marcariamente y que usa en € comercio.
Invoca el dictamen N2 1127 de la Comision Preventiva Central, de fecha 28 de julio de
2000, e Reglamento de las Normas para la asignacion de los nombres de dominio .CL,
especificamente su articulo 14. También cita las normas sobre abusos de publicidad,
especificamente el Codigo Chileno de Etica Publicitaria, que emana de una Corporacion
de Derecho Privado sin fines de lucro, especificamente los articulos 13 y 13, sefialando
gue “los avisos no deberan hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier
firma, compafia, institucion, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no
deberan aprovecharse del “goodwill” o imagen adquirida que tiene el nombre comercial
y/o simbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campafia
publicitaria’ En cuanto ala Ley de Proteccion a consumidor, cita €l articulo 1, define
bajo el n°4 ala publicidad como “la comunicacién que € proveedor dirige a publico por
cualquier medio idéneo al efecto, para informarlo o motivarlo a adquirir o contratar un
bien o servicio”, y citalas normas sancionadoras contenidas en el Titulo |11, articulos 28 y
siguientes del citado cuerpo legal, y concluye que la finalidad es proteger a consumidor
de la confusion que supondria la existencia de un distintivo similar, por €llo, en el caso de
autos, la existencia de un nombre de dominio Tecnium en posesién de una tercera
persona, sera motivo de confusion pues hace referencia tanto a la marca de titularidad de
su mandante como a todo un proyecto comercia que se encuentra detrés de dicho
distintivo. También cita los principios de competencia leal y de ética mercantil,
sefidlando que queda entregado mas bien a una creacidén doctrinaria, que se ha ido
limitando en €l tiempo por la aplicacién del Convenio de Paris, y en especial, la norma



contenida en € articulo 10 numeral 2 y 3., sefidla que € criterio plasmado tiende a
impedir la introduccion de elementos que pudieran distorsionar el mercado, por €llo, la
concesion del nombre de dominio al primer solicitante crearia una confusion que debe ser
evitada a través de la concesion del nombre de dominio a su representada.  Cita €l
principio de los derechos validamente adquiridos, sefiala que la hipdtesis que un nombre
de dominio no puede afectar derechos vdidamente adquiridos, importa un
reconocimiento a las garantias constitucionales establecidas en la Constitucion Politica de
la Republica. Agrega que su representada es titular de registros marcarios sobre los
cuales debe ser respetada, pues la concesion del nombre de dominio a otra persona,
afectaria evidentemente su patrimonio marcario, de manera que debe concederse €
nombre de dominio a su representada como titular de un signo registrado, asi como €l
creador intelectual de la expresion y quien se encargd de darla a conocer a consumidor.
Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre e nombre de dominio en disputa
acompana los siguientes documentos. Copia del registro N° 732.886, marca Tecnium,
definitiva de productos de la clase 07; Folleto publicitario Tecfluid S.A. donde aparece
publicidad de “Bombas Plasticas Tecnium”; Publicidad en revista Mineria Chilena
Agosto 2005, pagina 100, productos Tecnium; Factura de venta de Casals Cardona
Industrial S.A. de diversos productos Tecnium; Copia de paginas obtenidas de la pagina

web tecnium.es.

1.6 Diligencia Probatoria.

Consta a fojas 43 de autos, que con fecha 24 de diciembre de 2007, se llevé a efecto la
diligencia probatoria solicitada por Casals Cardona Industrial S.A., consistente en
ingresar a la pagina web de tecnium.es, donde se constaté que es una empresa de

corrosivos con clientes chilenos mineros.-



1.7.1 Etapa de Respuestas.

1.7.1 Respuesta de don Esteban Alegjandro Rocha Labra.
Don Esteban Algjandro Rocha Labra no evacud respuesta a los argumentos expuestos por
Casals Cardona Industrial S.A.

1.7.2 Respuestade Casals Cardona Industrial S.A.

Casals Cardona Industrial S.A. representado por Beuchat Barros y Pfenniger Dos S.A.,
tampoco evacud respuesta a los planteamientos expuestos por don Esteban Algjandro
Rocha Labra

1.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 44 de autos, con fecha 16 de enero de2008 no existiendo diligencias pendientes,
se cito alas partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta

certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Seencuentraacreditado en autos, fojas 2, que don Esteban Alejandro Rocha Labra
con fecha 16 de agosto de 2007 solicité el nombre de dominio “tecnium.cl”. También, se
encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Casals Cardona Industrial S.A. representado

por Beuchat Barrosy Pfenniger Dos S.A., 1o solicité con fecha 7 de septiembre de 2007.-

1.2  Que don Esteban Algandro Rocha Labra fundamenté su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que tiene una empresa que
lleva en e mercado nacional 17 afios prestando servicios en venta y mantencion de
fotocopiadoras de la marca Sharp, y que e nombre de fantasia de esta empresa es Tecniun
con “n” fina. Agrega que muchos de sus clientes intentaban ingresar a su pagina web



escribiendo tecnium.cl con “m” final y obviamente el sitio no existia, por lo tanto para no
perder ningun cliente registré el nombre tecnium con “m” final y asi los clientes pudieran
llegar a su pagina web. Manifiesta que alrededor de un 30% de sus clientes ha ingresado
a su pagina web por tecnium con “m” final, por asunto de fonética, ya que, a hablar por

teléfono con un cliente es dificil para éste entender si escon “n” o con “nt’ final.

1.3 Que Casas Cardona Industrial S.A. representado por Beuchat Barros y Pfenniger
Dos S.A., fundamentd su mejor derecho en que es una compariia de origen espafiol
fundada en € afio 1957, su objetivo mercantil esta representado por técnicas y
aplicaciones para e mangjo de fluidos corrosivos, habiéndose posicionado en la
actualidad como un serio agente comercial, y sus operaciones son prestadas en los 5
continentes, incluso Chile. Agrega que su representada obtuvo registro marcario respecto
de la expresion Tecnium (Registro N&732.886). Como sustento de las afirmaciones
acompafia documentos obtenidos de la pagina web institucional tecnium.es, y del registro
obtenido en Chile, una revista denominada Tecfluid, en cuya contratapa de aprecia la
comercializacion en Chile de bombas plasticas Tecnium, una revista de Mineria Chilena
en cuya pagina 101 se aprecia la publicidad de productos Tecnium, diversas facturas que
dan cuenta de ventas de productos Tecnium en nuestro pais. Sefiala que la existencia de
un nombre de dominio Tecnium en posesion de una tercera persona, serd motivo de
confusién pues hace referencia tanto ala marca de su titularidad como atodo un proyecto
comercial que se encuentra detras de dicho distintivo. También cita los principios de
competencia leal y de ética mercantil, € principio de los derechos vdalidamente
adquiridos, de manera que debe concederse el nombre de dominio a su representada como
titular de un signo registrado, asi como el creador intelectual de la expresion y quien se

encarg6 de darla a conocer a consumidor.

I1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompariada por Casals
Cardona Industrial S.A. consta que tiene registrada en Chile, la marca comercial



“Tecnium”, que dicha marca es idéntica a nombre de dominio solicitado, 1o que

evidentemente constituye un mejor derecho sobre el mismo.

1.5 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segln se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa a nivel internacional, y que tiene presencia
en Chile, de manera que de otorgarsele e nombre de dominio “tecnium.cl”, a quien no es
titular de dicha marca, se produciria confusiéon entre los usuarios de Internet a cerca de

quien es el proveedor de los productosy servicios que se ofrecen en € mercado.

[1.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Casals Cardona Industrial S.A.
acreditd que es titular del nombre de dominio “tecnium.es’, denominacion idéntica al
nombre de dominio solicitado, de manera que nuevamente s se le asigna € nombre de
dominio en disputa “tecnium.cl”, a primer solicitante, efectivamente podria producirse
una confusion entre los usuarios de Internet acerca de la procedencia de los productos y

servicios ofrecidos.

1.7 Que los planteamientos del primer solicitante para acreditar su mejor derecho
sobre el nombre de dominio en disputa, sobretodo la confusion fonética entre la letra “ m’
y la “n” que lo habrian llevado a solicitar el nhombre de dominio “tecnium.cl” , no
resultan suficientes atendida la titularidad del segundo solicitante de la marca “Tecnium”
y del nombre de dominio “tecnium.es’, idénticos a nombre de dominio en disputa, su
presencia comercial en Chiley en el extranjero, lo que le otorga famay notoriedad a su
marca comercial, antecedentes que sin lugar a dudas constituyen un mejor derecho sobre

el nombre de dominio en disputa

1.8  Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio
“tecnium.cl” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Casals Cardona
Industrial S.A. representado por Beuchat Barrosy Pfenniger Dos S.A.



[ SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “tecnium.cl” a Casals Cardona Industrial S.A. representado por Beuchat Barros
y Pfenniger Dos S.A.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

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

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.



