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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
celtic.cl

Santiago, miércoles nueve de marzo de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 24 de marzo de 2010, la sociedad Ceramicas Industriales CISA
S.A., con domicilio en Carrascal N° 6680, Cerro Navia, Santiago, representada por
Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa n® 2035, comuna de
Providencia, solicit6 la inscripcion del nombre de dominio “celtic.cl”.

Posteriormente, con fecha 24 de marzo de 2010, la sociedad Carbones
Eléctricos S. A., domiciliada en Javiera Salas 4241, Estacion Central, Santiago,
solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “celtic.cl”, dando
lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacién y
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacion para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile N® 12646 de 4 de agosto de 2010 se designo al
infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del conflicto sobre el referido
nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
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segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacién del procedimiento sefialada, ambas partes, sin que se produjera
avenimiento, segun consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 25 y 34, los respectivos solicitantes, hicieron valer sus derechos
solicitando en definitiva se les asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 40, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos.

A fs.43, s6lo el segundo solicitante hizo evacué el respectivo traslado.

A fs. 46, se recibidé la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido. “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho
que se reclama sobre el nombre de dominio “celtic.cl”.

A fojas 57, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que Con fecha 24 de marzo de 2010, la sociedad Ceramicas
Industriales CISA S.A., solicit6 la inscripcion del nombre de dominio “celtic.cl”. Que
posteriormente, con fecha 24 de marzo de 2010, la sociedad Carbones Eléctricos
S. A., solicité igualmente la inscripcion del mismo nombre de dominio “celtic.cl”,
dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.
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Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende vélido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliacion
y/o de fijacion del procedimiento sefialada ambas partes, sin que se produjera
avenimiento, segun consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el
N28 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,
se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios
arbitrales.

SEGUNDO: Que, la parte del primer solicitante en el periodo de discusién alegd
su mejor derecho y solicitd la asignacion del dominio en disputa “celtic.cl” a su
favor.

Que en primer lugar, se refiere al instituto de los nombres de dominio y cita al
efecto parte de un dictamen de la Comision Preventiva Central del afio 2000,
como también partes de sentencias recaida en los conflictos por los nombres de
dominio “estrelladearica.cl” y “annonimo.cl”.

Agrega, que seria el creador y duefio de la marca comercial “celtic”, registro n®
868.079, para distinguir productos de la clase 11, en general, sanitario, griferia,
accesorios para el bano. Y que por lo anterior, existiria un derecho marcario sobre
dicha expresién, que se encontraria en su patrimonio y que los nombres de
dominio jugarian un protagonico rol en Internet, en términos de ser los medios
idoneos para identificar las paginas web.

Sefala que por toda la evidencia agregada a los autos, quedaria claro que la
marca “Celtic”, seria ampliamente usada en el mercado, con lo que se ha probado
el interés real y serio, que derivaria en una prelacién en torno a dicha expresion.

Continua citando el art. 14 de la Reglamentacién de Nic Chile, que explicarian su
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derecho preferente. Cita igualmente la Constitucidn, Art. 19 N°24, 25 y 26, normas
qgue garantizarian sus derechos.

Senfala ademas, que la solicitud del segundo solicitante, contrariaria las normas
relativas a la publicidad, regulada por el Cédigo Chileno de Etica Publicitaria, el
cual serviria como marco legal para el analisis de la presente litis y cita algunas de
Sus normas.

Luego, se refiere al principio de la competencia leal, citando al efecto algunas
normas del Convenio de Paris y agrega que estos principios, se verian vulnerados
si se concediera el nombre de dominio de autos, al segundo solicitante, ya que
importaria crear una confusidbn que deberia ser evitada concediéndole dicho
nombre de dominio.

Agrega que seria una reconocida empresa del mercado, a quien le asistiria un
mejor derecho sobre la expresidn solicitada, por lo que tendria un derecho
preferente sobre la expresidn en conflicto.

TERCERO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del segundo
solicitante en el periodo de discusién expresa que con fecha 29 de abril de 1993,
habria tenido lugar la 11° Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Carbones Eléctricos, la que se habria reducido a escritura publica el 31 de agosto
del mismo afo y se habria publicado en el Diario Oficial con fecha 9 de septiembre
de 1993, en la cual se habria acordado que se adoptaria el nombre de fantasia
“Celtic S.A.”, la cual igualmente se habria inscrito en el Conservador de Comercio
de Santiago del mismo afio.

Ademas agrega, que es duefia de la marca comercial “Celtic”, de 24 de agosto de
1993, renovada por registros 614.339 y 614.340, clase 7.

Senfala ademas, que el 2 de julio del afo 1993, habria inscrito el nombre celtic.cl
en Nic Chile y que habria renovado dicha peticién con fecha 16 de julio de 2003.
Argumenta que por lo expuesto, tendria un mejor derecho para poseer y detentar
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el nombre celtic.cl.

Afirma que desde el afo 1993, ha actuado con su nombre de fantasia “celtic”, a
nivel de clientes y proveedores, por lo que seria obvio que cualquier persona que
busque “celtic” en el registro de nombres “.cl”, va a vincular dicho nombre con la
empresa “Carbones Eléctricos S.A.”, ya que su empresa tendria un reconocido
prestigio, fama y notoriedad en el mercado en virtud de su razén social ya
sefalada.

Esgrime a mayor abundamiento, que habria registrado la marca “Celtic”, por lo que
no podria haber otra empresa dentro del mercado con idéntico nombre. Que por lo
dicho, cualquier usuario de Internet podria ser arrastrado a errores y confusiones,
si se llegara a asignar definitivamente al primer solicitante. Agrega que la contraria
podria desacreditar a esta parte por el uso de celtic.cl y ademas, la primera
solicitante podria capitalizar la larga trayectoria comercial de esta parte, utilizando
la expresién “celtic.cl”.

Expresa también, que el comportamiento del primer solicitante, no estaria acorde
con la ética mercantil, ya que el Sr. Beuchat habria vendido acciones a esta parte,
formaria parte de la persona juridica que representa a la primera solicitante y que
por lo mismo, habria tenido pleno conocimiento de que “Celtic” desde 1993, era el
nombre de fantasia de Carbones Eléctricos S.A.

Por otra parte cita el segundo solicitante las normas de la Constitucion, art. 19 N°
25, como normas de la ley 19.039, el Convenio de paris y el art. 14 del
“Reglamento Para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl”.
Agrega, que aqui se debe aplicar para resolver este conflicto, el principio “First
Come First Served”, ya que esta parte desde el afno 1993, habria inscrito en Nic
Chile, celtic.cl.

Por ultimo solicita que por lo expuesto, tendria un mejor derecho para tener dentro

de su patrimonio, el nombre de dominio en disputa celtic.cl.
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CUARTO: Que, sélo el segundo solicitante en el periodo de discusion, evacué el
traslado respectivo y al efecto expresd que lo afirmado por el primer solicitante,
sblo vendria a ratificar que tienen un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa.

Reitera que seria el primero en registrar la marca “Celtic”, y para proteger no el
nombre de un producto, sino del nombre de su empresa “Celtic’, como ocurre
respecto del primer solicitante, donde “celtic’ es el nombre de uno de sus
productos, no de la empresa. Ademas, sefnala nuevamente que en el afo 1993
habia requerido a Nic Chile, para inscribir el nombre de dominio “celtic.cl”, por lo
que tendria un derecho preferente para inscribirlo.

QUINTO: Que para acreditar sus pretensiones la parte del primer solicitante
acompano a los autos en forma legal y sin objecion de contrario, los siguientes
documentos: 1) Impresiones de la pagina Web del Inapi, del registro N° 868.079,
de la marca Celtic, clase 11, de fecha 24-2-2008. 2) Publicidad de la linea de salas
de bano, marca “Celtic’. 3) Guia de despacho y factura, en donde se describe
venta de la sala de bafo “celtic”.

SEXTO: Que la parte del segundo solicitante para probar sus pretensiones
acompano a los autos en forma legal y sin objeciéon de contrario, los siguientes
documentos: 1) Indice general de expositores Exponer 2009, donde aparece
“Carbones Eléctricos S.A., Celtic”. 2) Copia de compraventa de acciones de fecha
14 de abril de 2008. 3) Copia de publicacién en el Diario Oficial de 9-9-1993 y de
la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Carbones Eléctricos S.A., donde
consta el cambio al nombre de fantasia “Celtic S.A.”. 4) Publicacion de citacion en
el diario La Nacién, de 27-4-1993, para tratar entre otros, adoptar el nombre
“Celtic”. 5) Triptico de productos del segundo solicitante. 6) Carta dirigida a la
segunda solicitante, por Exponer, donde la identifica como “Celtic”. 7) Factura de
1-10-2010, y Nota de crédito 489 de 21-8-2002, emitidas por la segunda
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solicitante, donde aparece la palabra “Celtic’. 8) Sobre y envase plastico de
Carbones Eléctricos, donde aparece la palabra “Celtic’. 9) Correspondencia
enviada por la segunda solicitante, con fecha 24-6-2010, donde aparece la palabra
“Celtic’. 10) Formulario de de Directorio de empresas y ejecutivos, donde se
identificé al segundo solicitante con el nombre de “Celtic’. 11) Certificado de
membresia de la empresa “Corporacion Nacional Eléctrica de USA”, donde se le
identifica con la palabra “Celtic’ y 12) Muestra de productos que llevan el nombre
“Celtic”.

SEPTIMO: Que a fs. 41 el segundo solicitante objeté los documentos
acompanados por el primer solicitante por falta de autenticidad y de integridad.
Que atendido a que el fundamento de dichas objeciones dicen relaciéon con la
aptitud probatoria de estos no se hara lugar a ello.

OCTAVO: Que de la documentacion acompafada a los autos por el primer
solicitante, no se acredita un mejor derecho que sustente dicha calidad, ya que la
impresién de la pagina del Inapi, correspondiente a la marca “Celtic”, registro
868.079, consta de ella misma, que fue cedida por dicho solicitante en julio de
2010, a la sociedad CIISA BIO BIO S.A., tercero ajeno, y que no es parte en este
juicio, por lo que dicha prueba debe ser desechada.

Ademas, respecto de la factura y guia de despacho, acompariada por el primer
solicitante, en ellas aparece que fueron emitidas por la sociedad Fanaloza S.A.,
también tercero extrano a este juicio, pruebas que también seran desestimadas.
Que por ultimo, respecto de la publicidad y detalle de la sala de bafio denominada
“Celtic”, no consta su fecha, ni que sea un producto de procedencia del primer
solicitante, todo lo contrario, en ellas aparece las frases “by Venceramica” y
“Venceramica Lider por Excelencia”, dando a entender que ese es su origen
empresarial, por lo que igualmente, estas pruebas seran desestimadas.

NOVENO: Que el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
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acompano a los autos documentacion que acredita que usa la palabra “Celtic”, a lo
menos desde el afno 1993, fecha en la cual adoptd utilizar el nombre de fantasia
“Celtic S.A.”, por lo que su uso se produjo con anterioridad en diecisiete anos a la
fecha de presentacion en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos
por la parte del primer solicitante.

DECIMO: Que ademés, la denominacién “celtic”, de acuerdo a los antecedentes
de autos, se identifica plenamente y corresponde al nombre de fantasia de la
empresa de la parte del segundo solicitante; por lo que ese es su nombre y por el
cual es conocida por sus clientes y proveedores, segun se desprende de los
restantes documentos acompanados.

DECIMOPRIMERO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la
especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first
come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa “celtic.cl”.

DECIMOSEGUNDO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas propias de los
nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie
las normas sobre propiedad industrial, ética publicitaria, ni tampoco las
disposiciones sobre revocacion de nombres de dominio.

DECIMOTERCERO: Que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro
derecho, las sentencias sélo producen efecto respecto de las causas en que se
dicten.

DECIMOCUARTO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por no
haberse acreditado en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente que
haya solicitado el nombre de dominio de autos, como los deméas hechos sefalados
en autos.

DECIMOQUINTO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccién que
no existe por parte del primer solicitante un mejor derecho sobre el nombre de
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dominio en disputa “celtic.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida
por el segundo solicitante, afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de
autos, y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Coédigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se rechaza la objecién documental planteada por la parte del segundo
solicitante.

Il.- Que se asigna el nombre de dominio “celtic.cl” al segundo solicitante esto es a
la sociedad “Carbones Eléctricos S.A.”

[ll.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “celtic.cl” del primer
solicitante la sociedad “Ceramicas Industriales CISA S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

IV.- Los respectivos documentos acompafados por la segunda solicitante, se
encontraran a su disposicion por un plazo de 15 dias habiles, desde la notificacidén
de este fallo a NIC Chile, en el domicilio de este Tribunal, transcurridos los cuales
seran desechados.

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, por

correo electrénico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA

ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 31 - 2010.
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