En Santiago de Chile, a 27 de julio de dos mil once, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en
los autos por conflicto en la inscripcién del nombre de dominio envases-impresos.cl,
suscitado entre SOC COMERCIAL DE SERVICIO ENFLEX DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, RUT 77.804.130-8, domiciliado en Vicufia Mackenna 1895, Santiago,
Santiago, Santiago y EMPRESAS CMPC S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (EMPRESAS
CMPC S A), RUT: 90.222.000-3, domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, se
resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 25 de abril de 2011, mediante oficio OF 14148, dofia Margarita Valdés
Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicé a la suscrita su
designacion como arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio
envases-impresos.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 27 de abril de ese mismo afio se aceptod la designacion
como arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el
cargo y en el menor tiempo posible, citandose a las partes a una primera audiencia de
conciliacion y/o fijacién del procedimiento, a realizarse el dia lunes 9 de mayo del afio
2011 a las 11:15 horas, notificandose a las partes por carta certificada, como consta a
fojas 05.

3. Que a fojas 24 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las
partes, en razén de la inasistencia del primer solicitante, se fij6 el procedimiento
arbitral.

4. Que a fojas 25 la segunda solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, en
que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se
consolide el dominio en disputa en su parte.

Inicia su presentacion sefialando que su representada se fundé en 1920 y se refiere a
la historia de la empresa, concluyendo que mas de 86 afios de experiencia en su rubro
avalan sus operaciones en negocios forestales, de celulosa, papeles, cartulinas,
productos tissue, papel periddico, bolsas industriales y cajas de cartén corrugado,
participando en mas de 50 paises en los 5 continentes.

Hace presente que su representada es titular de un nombre de dominio, en sus
palabras, virtualmente idéntico al dominio disputado en autos, esto es
envasesimpresos.cl.

Indica que la empresa y productos de su mandante se distinguen en el mercado y en
internet a través de la expresion “Envases Impresos”.

Sefala que cuenta con diversos registros marcarios, como estrategia para llegar a
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones. A continuacién se refiere
en detalle a una serie de registros marcarios de su titularidad, para la expresion
“‘Envases Impresos”. Afiade que precisamente a través de esta expresion se distingue
uno de los productos de su representada en el mercado.



Expone que la referida expresion corresponde a una marca registrada y utilizada por
su mandante tanto en el mercado como en internet y por la cual es reconocida por los
usuarios de internet y por los consumidores en general, por lo que su uso por parte de
un tercero le causaria un grave perjuicio.

Agrega que la inclusién de un guion entre las palabras que componen el dominio
disputado no puede ser considerada como un elemento diferenciador.

Afirma que los usuarios de internet enfrentados al dominio en disputa pensaran que
este contiene informacion relativa a los productos que su mandante produce, vende y
ha protegido con esa marca.

A continuacion y en apoyo de sus argumentos, se refiere al articulo 14 del Reglamento
y la sentencia recaida sobre el nombre de dominio promain.cl.

Manifiesta que la funcién basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en
poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de internet, funcion que,
estima, en caso de otorgar el dominio en disputa al primer solicitante no se cumpliria.

Considera que alin cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio
correspondan a privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten
diversos aspectos, lo que hace posible afirmar que ademas de la funcién técnica de
los nombres de dominio, estos tienen un rol fundamental como identificadores del
origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via internet, evitando las
confusiones y facilitando asi €l comercio. Agrega que los nombres de dominio han
pasado a constituir un medio de publicidad, fortaleciendo la marca.

Explica que en funcion de lo sefalado la titularidad de registros marcarios es uno de
los criterios para resolver las disputas sobre nombres de dominio. Agrega que este
criterio se encuentra respaldado por la normativa del la Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN), la Organizaciéon Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y por el reglamento de Nic Chile, especificamente en sus articulos
20, 21y 22.

Estima que de asignarse el dominio en disputa a la contraria se estaria produciendo
dilucién de las marcas de su mandante.

En cuanto a la notoriedad del signo pedido, sefiala que esta teoria postula que el
titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad
y prestigio. Afirma que las marcas notorias son acreedoras de una especial proteccién
que va mas alla de los productos y servicios relativos a la marca. Concluye que en
funcion de este criterio su mandarite posee un mejor derecho sobre el dominio
solicitado. -

Sostiene que de acuerdo al criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo,
su representada se encuentra en mejor pie que la contraria, en atencién a que la
expresion corresponde a uno de los productos que comercializa, por lo que se podria
concluir ademas que efectivamente utiliza el signo contenido en el dominio en disputa.



Afade que en aplicacion del criterio de identidad su representada también aparece
mejor posicionada que la contraria respecto al nombre de dominio en disputa. Asegura
que este criterio fue recogido en el fallo sobre el dominio vifiasdelamipo.cl

Prosigue refiriéndose al Convenio de Paris, especificamente a sus articulos 6 bis y 10
bis, que se refieren respectivamente a la proteccién que ha de otorgarse a las marcas
notoriamente conocidas y a la competencia desleal

Destaca que los productos “Envases Impresos” de su mandante son efectivamente
publicitados y ofrecidos a través del dominio de su titularidad envases.cl, donde se
podria, segun sus expresiones, apreciar un uso efectivo y recurrente de la expresion
Envases Impresos para distinguirse en el mercado nacional e internacional.

Indica que al ingresar la expresiéon Envases Impresos en el buscador google.cl se
aprecia que los primeros resultados aluden al producto Envases Impresos, de su
mandante.

5. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones
acompafid documentos a fojas 36 y siguientes documentos, los que no fueron
objetados por la contraria.

6. Que a fojas 97 la segunda solicitante presenté escrito sefialando que sélo su
representada habia presentado argumentos de mejor derecho.

A continuacion se refiere al principio “first come, first served”. Al respecto indica que
actualmente la doctrina y la jurisprudencia utilizan ese criterio como ultima ratio. En
apoyo a sus afirmaciones cita fallo sobre el nombre de dominio todochile.cl.

Considera la inactividad de la primera solicitante como demostrativa de su
desvinculacién y desinterés respecto del dominio en disputa.

Expone que una solicitud de registro de nombre de dominio contraria derechos
validamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un
derecho adquirido-sobre un nombre, marca comercial u otra designacién o signo
distintivo-, por estar reproducido, incluido o de alguna forma aludido en el nombre de
dominio disputado de manera que estos sean confundibles.

7. Que la primera solicitante no asistié a la audiencia de conciliacién y/o fijacion del
procedimiento, no presenté argumentacion de mejor derecho, ni allegé antecedentes
en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la
contraria.

8. Que a fojas 100 se citd a las partes a oir sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar

cual de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio
envases-impresos.cl, disputado en estos autos.



SEGUNDO: Que el principio first come first served rige la solucién de los conflictos de
nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es,
que ambas tengan interés legitimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al
signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacién habra de
tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la
supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace
que en definitiva el aforismo juridico que antes enuncidramos sea llevado a su extremo,
esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido
concebido como un arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender
definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso
resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucién de conflictos.

CUARTO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las
cuales las personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a
potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado
a que areas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnolégico hoy
se encuentren abocadas al estudio de cémo este fenémeno puede afectar derechos
exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Este es el
caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la
asignacion del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podria afectar sus
derechos validamente constituides, especificamente sus derechos marcarios y a su
identificacion en Internet. Es en razén de acreditar esta argumentacion y en apoyo de su
mejor derecho que la segunda solicitante acompari6 la documental que consta en autos,
de la cual se desprende que es titular del dominio envasesimpresos.cl, expresion
practicamente idéntica a la contenida en el dominio en disputa y que cuenta con registros
marcarios para el mismo signo. Cabe agregar que dicha expresién identifica productos de
la segunda solicitante y que de acuerdo a los antecedentes allegados por esta a la causa,
se usa efectivamente en Internet, consideraciones necesarias para hacer las
invocaciones que a su respecto realiza la segunda solicitante.

SEXTO: Que, sélo esta parte se ha apersonado en estos autos, ha allegado pruebas y
antecedentes al mismo que llevan a concluir su derecho sobre el signo en disputa, sin
que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado. En efecto, el primer
solicitante goz6 de un plazo de 20 dias habiles para efectuar sus presentaciones, sin que
las haya practicado, y oportunamente este tribunal dio traslado al primer solicitante de la
presentacion realizada por el segundo, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas
diligencias ni objetado los documentos acompariados en tiempo y forma por el segundo
solicitante, por lo que se tienen por reconocidos y validos para todos los efectos del
presente pleito.

SEPTIMO: Que la situacion descrita en el considerando anterior ha motivado que esta
arbitro no pueda apreciar con exactitud donde radica el interés legitimo del primer
solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, asi como que eventuales derechos o
pretensiones podrian verse afectados por la asignacién de dicho nombre de dominio al
segundo solicitante.



OCTAVO: Que, estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccién
hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa
envases-impresos.cl, por lo que habra de acogerse su pretensién a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presenté ademas lo &ispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "envases-impresos.cl' al segundo solicitante
EMPRESAS CMPC S.A. REP. SARGENT & KRAHN, (EMPRESAS CMPC S A), ya
individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada yaNIC
Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

ra Moya Bruzzone
ITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de‘ actuacion, ambos mayores de edad y que firman a

continuacion:
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oreto Quiro Marianela del Carmen Olivares Soto
C.l. 14.382.316-4 C.l. 15.800.846-7




