Fallo arbitral por dominio “constructoraskc.cl”
CONSTRUCTORA SKC LIMITADA
-v-
S.K. COMERCIAL S.A. REP (SARGENT & KRAHN)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lépez

En Santiago, a 10 de DICIEMBRE de 2010
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF12.662, de 4 de Agosto de 2010, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacién
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcidon del nombre de

dominio “constructoraskc.cl”;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto CONSTRUCTORA SKC LIMITADA, persona
juridica dedicada al rubro de su denominacién, RUT N° 77.738.960-2,
domiciliado en Anibal Pinto 119 Cerro Placeres, Valparaiso,
Valparaiso, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de
dominio “constructoraskc.cl”, el cual pidi6 a su favor el dia 27 de
Marzo de 2010, a las 22:22:54 horas GMT y S.K. COMERCIAL S.A.
MATERIALES, persona juridica dedicada al rubro de su
denominacion, RUT N© 84.196.300-8, representada por Sargent &
Krahn, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avda. Andrés Bello
2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante
del mismo nombre de dominio “constructoraskc.cl”, el cual pidi6 a su
favor el dia 07 de Abril de 2010, a las 15:12:18 horas GMT.



TERCERO: Que por resolucion de fecha 09 de Agosto de 2010, la
cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptd el cargo y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto
seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 30 de Agosto de 2010, a las 11.00 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citacidn referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segin consta de
los comprobantes de envio por correo certificado que rolan a fojas 5 y

6 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 30 de Agosto, tuvo lugar el comparendo con
asistencia del primer solicitante CONSTRUCTORA SKC LIMITADA,
representada por don GERARDO FALK SALAZAR, Ingeniero
Constructor, segun poder que acompafa y con la asistencia de don
JOSE IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA, quien lo hace por el segundo
solicitante S.K. COMERCIAL S.A. representada por Estudio Sargent &
Krahn, en virtud de patrocinio y delegacion de poder que el tribunal
tuvo presente y por acompahados los documentos respectivos. El
arbitro procedid la consignacion decretada estimandola bastante y
acto seguido el tribunal procedié a fijar las normas de procedimiento
a las que se cefird la controversia, todo ello segun consta del acta

levantada al efecto y que rola a fojas 24 de autos.

SEXTO: Que con fecha 30 de Agosto de 2010, se notificd a las partes
el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en

autos.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante S.K. COMERCIAL
S.A., representada por Sargent & Krahn, mediante escrito
presentado por el abogado don Matias Somarriva Labra, solicita la
asignacion del nombre de dominio “constructoraskc.cl”, basado en los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho.



En el plano de los hechos senfala que CONSTRUCTORA SKC
LIMITADA, solicitdé el nombre de dominio en conflicto y que lo propio
hizo S.K. COMERCIAL S.A., y que, al no prosperar la mediacion

realizada, hubo de llevarse a cabo el presente arbitraje.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefiala en primer término,
la asignacion de los nombres de dominio esta orientada por la idea
basica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que
demuestre tener mejor un derecho y que es justamente esta
coordenada la que permite dilucidar el conflicto materia de este

arbitraje.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia
de este arbitraje sea resuelto mas alld de la simple aplicacién del
principio FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos

involucra una profunda injusticia.

Sefala también el segundo solicitante en su demanda que la empresa
S.K. COMERCIAL S.A., con propdsito mantener el prestigio que se
ha ganado en el mercado, durante largo tiempo, por los productos y
servicios que ofrece, ha protegido esos bienes intangibles,
convirtiéndolos en diversas marcas comerciales y nombres de
dominio, que se han inscrito en el registro respectivo del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y en NIC Chile. Se trata de
las marcas y dominio que se sefialan a continuacion, reproduciendo

textualmente el libelo presentado a este arbitraje:
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Registro N° 847 636, “SKC", mixta, para dislinguir: “Servicios de empresa
constructora; de reparacion, restauracion, preservacidn y mantencidn de
fodo tipo de bienes muebles e inmuebles; de alguiler de herramientas o de
maquinas de construccion” clase 37.

Registro N° 572.961, “SKC RENTAL", mixla, para distinguir: “Servicios de
alquiler da herramientas y de maquinarias para la construccion. mingria y
maovimiento de tierras’, clase 37.

Registro N® 727.483, "SKC MOVIL", mixta, para distinguir: “Servicios de
reparacién, mantenimiento, servicio técnico y lavado de [odo lipo de
aeronaves, vehiculos y maquinarias. garaje, eslacién de servicios.
asistencla en caso de averias de vehiculos y aeronaves. servicios de
restauracion, reparacién, instalacidn y preservacion de todo tipo de bienes
muebles e inmuebles: de alguller de herramientas o de maquinas para
la construcclon, servicios de instslacién y reparacion de aie
acondicionado. instalacién y reparscion de equipos de refrigeracion y
calefaccién. reparaciones eléctricas” clase 37.

Regisiro N° 841250, “SKC", denominativa para distinguir servicios en clase
38.

Registro N° 841.287, “SKC", denominativa, para distinguir productos en
clases 7y 12.

Registro N° 605.087, "SKC", denominativa, para distinguir productos en

clase 7.
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Reqgistro N® 729,156, "SKC MOVIL SERVICIOS AUTOMOTRICES™, mixta,
para distinguir servicios en clase 39.

Registro N° 734.372, “SKC MOVIL SERVICIOS AUTOMOTRICES", mixta,
para distinguir senvicios an clase 35,

Registro N® 727.482, "SKC MOVIL SERVICIOS AUTOMOTRICES™, mixta,
para distinguir senvicios en clase 41,

Registro N° 727.484, “SKC MOVIL SERVICIOS AUTOMOTRICES", mixta,
para distinguir productos en clase 12

Registro N°® 727,485, “SKC MOVIL SERVICIOS AUTOMOTRICES", mixta,
para distinguir productos en clase 11.

Registre M° 738928, “SKC MOVIL SERVICIOS AUTOMOTRICES,
SEGURIDAD Y RESPALDO", lema, para distinguir servicios en clase 37.
Registra MN°® 738297, "SKC MOVIL SERVICIOS AUTOMOTRICES,
SEGURIDAD Y RESPALDO", lema, para distinguir productos en clase 12,
Registra N* 803.091, "SKC RENTAL", mixta, para dislinguir productos en
clases 4,6, 7,8, 11, 12 y 19,

Registro N® 817.958, "SKC REMTAL", mixta, para distinguir servicios en
clase 38

Registro N® 803.219, "SKC REMNTAL", mixla, para distinguir productos en
clase 12,

Registro N® 803.220, “SKC REMNTAL", mixta, para distinguir productos en
clase 7.

Registra N° 803.221, “SKC RENTAL", mixta, para distinguir servicios en
clase 37.

Registro N* 803.222, "SKC REMNTAL", mixta, para distinguir servicios an
clase 39.

Registro N 803.223, "SKC RENTAL", mixta, para distinguir servicios en
clase 35.

Registro N® 589.971, "SKC ROAD STATION®, denominativa, para distinguir

servicios en clase 37,



Como se aprecia, mi mandante es titular de un gran nimero de marcas
comerciales para la expresion “SKC" para distinguir & identificar sus produclos y servicios
y asl proteger dicha expresién en diversos rubros: mi mandante cuenta con registros de

marcas para distinguir, precisamente servicios de empresa constructora. Ademas,

muchas de sus marcas distinguen produclos y senvicios relacionados con maguinarias y
soluciones integrales para diversos sectores productivos de nuestro pais, siendo uno de
sus mercados objetivos mas importantes el rubro de la construccién, desarrollando
diversos proyecltos asociados al mismo, cuya fama y noloriedad nacional es un hecho
publico y notorio.

Como ya sefalamos anteriormente, estos productos y servicios son efectivamente
importados. comercializados v distribuidos ampliamente en el mercado nacional por la
empresa de mi mandante,

Importante es reiterar que conforme a los documentos que se acompanan en esta
demanda, SKC es una de las empresas mas reconocidas en el rubro de la prestacién
de servicios tendlentes a entregar soluciones integrales respecto a las maquinarias
y elementos necesarios para posibilitar el éxito de diversos proyectos que
reguieren de una logistica y capacidad tecnolégica que SKC entrega en forma

eficiante en el mercado.

La expresion "SKC” comesponde a una marca difundida y ulilizada profusamente
por mi mandante a nivel nacional, ademas de ser la sigla comespondiente a su nombre

comercial. En efecto “SKC”, significa “Sigdo Koppers Comercial”,

Esta expresién que es marca registrada de mi mandante se utiiza como el

elemento funcional y distintivo en e! dominio solicitado, por lo que su registro por parte

de un tercero causard un grave perjuicio a mi representada.




- SKCOMERCIAL.CL
SKCHILE.CL
SKCM.CL

SKC.CL
- BKCAPACITACION.CL

-  SKCAPACITACION.CL
- SKCAUTOMOVILES.CL
- SKCAVANZA CL

- SKCMOVIL.CL

- SKCRENTAL.CL

- BKCONVERGE

SKCROADSTATION.CL

Estos nombres de dominio son una muestra més del mejor derecho que asisle a

mi repressentada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se

estructuran sobre la expresion “SKC", elemento distintivo del nombre de dominio en
disputa.

Asimismo, sostiene el segundo solicitante, que el nombre de dominio
solicitado incluye en forma principal, esencial y sustantiva la marca
SKC registrada por él. Argumenta ademas, que su marca comercial
puede verse afectada por la confusion y ser objeto de dilusidon
marcaria, porque la parte contraria habria incurrido en esa conducta,
al concebir el nombre de dominio en conflicto en funcién de la marca
comercial SKC, que identifica unas marcas comerciales que
identifican a esta empresa en el mercado y a sus productos,
vulnerandose abiertamente un derecho sobre esta expresidon que es
anterior a cualquier registro que pueda alegar el primer solicitante. A
mayor abundamiento indica que el hecho de incluir el término SKC,

llevaria al consumidor a una mayor confusién al creer que existe una



unidon con las marcas SKC induciria al publico a hacer una relacién
conceptual directa con la fama y prestigio de su representada, que

tanto tiempo y dinero le ha costado obtener.

Invoca asimismo los articulo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile,
en cuanto a qué es de responsabilidad del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de
publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por
terceros y, en tanto que es causal de revocacion de un nombre de
dominio el que su inscripcidon sea abusiva o que ella se haya

realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés
legitimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria
y posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que
configuran “un mejor derecho” para optar a la atribucién del dominio

en conflicto.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 14 de Septiembre de 2010,
notificada con fecha 22 del mismo mes y afio, se tuvo por presentada
demanda de asignacion de nombre de dominio por la parte de S.K.
COMERCIAL S.A. y se confirid traslado al primer solicitante,
habiéndose notificado por correo electronico con fecha 22 de
Septiembre de 2010.

NOVENO: Que don Gerardo Hernan Falk Salazar, en representacion
de Constructora SKC Limitada, contestd la demanda dentro de plazo,
argumentando que se constituyé la sociedad CONSTRUCTORA SKC
LIMITADA, con el propdsito de desarrollar proyectos, consultorias vy
asesorias de ingenieria en general y realizar trabajos de edificacion
de obras civiles. En apoyo de sus afirmaciones acompafa copias de la
escritura de constitucion, inscripcion del extracto en el Registro de
Comercio, publicacion del mismo en el Diario Oficial de la sociedad

“Constructora SKC Limitada, certificados de nacimiento de los socios



de dicha compania y fotocopias de paginas de la misma sociedad
publicadas en GOOGLE donde ella aparece con tal denominacion. De
la demanda del primer solicitante se confirid traslado al segundo

peticionario y se notifico a las partes por correo electrénico.

DECIMO: El segundo solicitante S.K. COMERCIAL S.A., contesto
dentro plazo el traslado de la demanda del primero, reiterando los
argumentos planteados en su demanda, haciendo presente la falta de
interés que tendria en el dominio en disputa la Constructora SKC

Limitada.

UNDECIMO: Con fecha 14 de noviembre de 2010, se recibid la causa
a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes
controvertidos los siguientes: “Derechos y/o interés de las partes en
el nombre “construcrtoraskc.cl” y utilizacion efectiva que las partes
han hecho del nombre “constructoraskc”. Esta resolucion fue
notificada a las partes por correo electrénico con fecha 15 del mismo

mes y ano.

DECIMOSEGUNDO: Que el segundo solicitante S.K. COMERCIAL
S.A., acompand los documentos probatorios, con citacidn,
conjuntamente con su demanda por la asignacion del nombre de
dominio materia de este arbitraje, los que no fueron objetados en

tiempo ni forma.

DECIMOTERCERO. Que asimismo el primer solicitante al contestar la
demanda del primero, acompafié los documentos probatorios de su

pretension, los que no fueron objetados.

DECIMOCUARTO. Que con fecha 30 de Noviembre del presente afio
se dictd la resolucion que fija el plazo de cinco dias para hacer
observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta
resolucion se notificé a las partes por correo electrénico con esa

misma fecha.



CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, S.K.
COMERCIAL S.A., por la documentacion acompafiada oportunamente
a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa
que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripcion en el Departamento de Propiedad
Industrial, en las que se incluye la sigla "SKC”, como se detalla en el

acapite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador
dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante,
constituyen por si mismos un mejor derecho al nombre de dominio
“constructoraskc.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de
dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio
tiene su excepcidn en la acreditacion de un mejor derecho por la
parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El
valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades
en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor
derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoracién, de
modo tal que el Unico modo romper dicha igualdad de derechos es
con la aplicacion no de una regla de derecho objetivo, sino del
principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte
de S.K. COMERCIAL S.A., presentd prueba completa y de mayor
valor, respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del
nombre de dominio en cuestion.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial
para este sentenciador no soélo la invocacion del principio FIRST COME
FIRST SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere
acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo

gue en el hecho no ocurrid, toda vez que la prueba por él rendida se



limitd a acreditar la constitucidon y legalizacidn de una sociedad que
opera bajo la razéon social constructora skc, los certificados de
nacimiento de sus socios vy ciertos documentos que aparecen en
GOOGLE con la razdén social ya indicada. Tales documentos no llegan
a formar la conviccidn en este sentenciador que el primer solicitante

tenga mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripcién del nombre de dominio
“constructoraskc.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede
verse afectada por la confusidén y por la dilucidn marcaria, toda vez
que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto
en funcién de la sigla SKC, que identifica las marcas registradas con
la dicha sigla por el segundo solicitante, puede entenderse que el
dominio “constructoraskc.cl”, forma parte de las de marcas “"SKC” e
inducir a creer que existe union entre el dominio asi configurado vy
las marcas SKC.

Y visto, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

|Il

PRIMERO: Que se asigha el hombre de dominio “constructoraskc.c
al segundo solicitante, esto es, S.K. COMERCIAL S.A., RUT No©
84.196.300-8, persona juridica dedicada al rubro de Su
denominacion, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello
N° 2711, Piso 19, Santiago.



SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por

haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifiquese por correo electronico y a la Secretaria de NIC Chile;
firmese la presente resolucién por el Arbitro, su actuario y dos
testigos. Remitase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el

plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval Lépez
Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N°4.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5
Testigo Testigo



