Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio interquimica.cl
Santiago, 4 de noviembre de 2013.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N2 16601 de fecha 6 de agosto de 2012 del
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC
Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designaciéon
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de dominio
“interquimica.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que
son partes en dicho conflicto MARJORIE IVONNE OLATTE CASTILLO, con domicilio
en La Serena 69 Paradero 2, Nueva Aurora, Vifa del Mar, quien inscribi6é dicho
nombre de dominio con fecha 05 de abril de 2012, a las 15:02:05 GMT, y
BRENNTAG CHILE COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA. Rep. Sargent & Krahn.,
representada por Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso
19, Las Condes, Santiago, que inscribié dicho nombre de dominio con fecha 20 de
abril de 2012, alas 15:16:52 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 06 de agosto de 2012, 1a cual rola a fojas 7
de autos, el suscrito acept6 el cargo para el conflicto por el nombre de dominio
interquimica.cl, y juré6 desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible,
fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para
el dia 13 de agosto de 2012 alas 12:15 horas.

CUARTO: Que la resolucién y la citaciéon referidas precedentemente fueron
notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrénico con firma digital de
fecha 06 de agosto 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 7 de agosto
de 2012, segtin consta de los comprobantes que rolan a fojas 9 y 10 de autos.
QUINTO: Que el dia 13 de agosto de 2012, a las 12:15 horas, tuvo lugar el
comparendo decretado, con la asistencia de don Carlo Benussi Diaz, por la
oponente, y en rebeldia de la primera solicitante, levantandose el acta que rola a
fojas 21 de autos.

SEXTO: Que con fecha 13 de agosto de 2012 se notific6 por correo electrénico a las
partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 21, seglin consta
del estampado de fojas 23.

SEPTIMO: Que por correo electrénico de fecha 27 de agosto de 2012, rolante a
fojas 24 de autos, la parte de MARJORIE IVONNE OLATTE CASTILLO present6 sus
argumentos en los términos siguientes: Que el dia 7 de mayo se les comunicé via
mail que existia otra empresa que con posterioridad a su solicitud, que es la
primera, solicité el NIC Interquimica.cl para representar en juicios de oposicion
ante Nic Chile a Brenntag Chile, esto es, la firma Sargent & Krahn propiedad
intelectual. Que la parte verificé en su portal nic.cl el dominio interquimica.cl, el
cual estaba disponible y fue comprado por ella antes de esto, lo cual consta en sus
registros. Que después de esta notificacion, y ante su preocupacion por ser nuevos
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en esto, se conversd con don Francisco Ojeda, de Sargent, quien les explic6 a
grandes rasgos su negocio, que era, cuando existian similitudes de nombres en el
extranjero de grandes compafiias ellos pagaban el nic y ofrecian su servicios a
estas para entablar un litigio si existia una mala utilizaciéon por duplicidad de la
marca, y al no tener antecedentes de una pagina web que denotara a que se
dedicaba la parte, lo hacian como proteccién, dandose el tiempo de la citacion para
que la empresa (Brenntag) diera respuesta de si los contrataban. Que el sefior
Ojeda les pidid le enviara a que se iban a dedicar y que eran rubros distintos, pero
que lo hiciera por mail, el cual se envié. Que las partes en controversia tienen
rubros distintos, y que la oponente no tiene la intencién real de utilizar el dominio,
al menos al corto plazo. Que el nombre de dominio no corresponde a la marca de
un producto o servicio conocido, ni a un nombre por el cual la contraparte sea
reconocida. Que tiene activa la pagina web www.interquimica.cl dando servicio a
sus nuevos clientes.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 24 de agosto de 2012, la parte de BRENNTAG
CHILE COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA present6 sus argumentos de mejor
derecho en los términos siguientes: que la parte pertenece al grupo Brenntag,
primer distribuidor de productos quimicos de Europa y tercero de EE.UU. Que
Brenntag se halla presente en todas las grandes regiones industrializadas de
Europa, Norteamérica y Sudamérica, contando en la actualidad con 300 centros de
distribucién de productos procedentes de importantes fabricantes quimicos, para
transformarlos en un flujo de mercancias adaptado a las necesidades del cliente.
Que Brenntag es un referente mundial, sobre todo en el mercado de los productos
quimicos especiales, que convencen por su seguridad, fiabilidad y amplia gama
variedad. Que, ademas, el grupo al cual pertenece la parte es lider en cuanto a la
aplicacion de tecnologias innovadoras en la distribucién de productos quimicos,
adaptado las tecnologias que caracterizaran al mercado del futuro, como el
comercio electronico y el consiguiente desarrollo de una red de interconexion
informatica que asegure un flujo de productos sin incidencias. Que en Chile,
Brenntag estd presente desde 1978 bajo los nombres de INTERQUIMICA Ltda., HCI
INTERQUIMICA Ltda. y actualmente como Brenntag Chile. Que la parte cubre la
distribucion de productos quimicos a nivel nacional a través de centros de
distribucién en Santiago, Antofagasta y Concepcion, atendiendo alrededor de 1.400
clientes pertenecientes a los sectores de Cosmética y Cuidado Personal, Plasticos y
Poliuretanos, Mineria, Textiles, Petrdleo y Gas, Agricultura, entre otros. Que como
parte de la estrategia para proteger sus derechos, inversiones y nombre de sus
servicios, la parte cuenta con el registro de una marca comercial para la expresion
INTERQUIMICA. Que dicha marca se encuentra debidamente registrada ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial y se detalla a continuacién: Registro N2
644.658, INTERQUIMICA, denominativa, para distinguir servicios de “importacién,
exportacion y representacion de todo tipo de productos y articulos” en clase 35;
“transporte y almacenaje de mercancias” en clase 39 y “tratamiento de materiales”
en clase 40. Que la parte es titular de un registro de marca que corresponde
precisamente a la expresion ‘INTERQUIMICA” para distinguir diversas clases de
servicios. Que la parte (ex INTERQUIMICA) y sus diversas actividades se reconocen
y distinguen en el mercado nacional con la expresiéon INTERQUIMICA, signo
idéntico al nombre de dominio en disputa solicitado, INTERQUIMICA.CL. Que, en
sintesis, la expresién INTERQUIMICA es una marca comercial utilizada por la parte
para distinguirse en el mercado y por la cual es ampliamente reconocida, por lo
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que su registro y uso por parte de un tercero le causara un grave perjuicio. Que el
solicitante del nombre de dominio en disputa INTERQUIMICA.CL, solicit6 como
dominio la marca comercial de la parte, sin adicionar elemento diferenciador
alguno. Que la expresion INTERQUIMICA es asociada a la parte a través de su
marca registrada, la que se utiliza en Internet y en el mercado real. Que la funcién
de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e
individualizar correctamente a cada usuario de internet, funcién que en caso de ser
otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaria
cumpliendo. Que la expresion “INTERQUIMICA” corresponde a una marca
comercial debidamente registradas de la parte, ampliamente reconocida en Chile, y
difundida a través del mercado real y de la red global Internet. Que por ello, los
usuarios de internet enfrentados al dominio “Interquimica.cl” pensaran con toda
légica y razén que éste contiene informacion sobre la parte, lo que evidentemente
no es asi al no existir relacion alguna entre la parte y la demandada de autos. Que
para reforzar lo anterior, basta efectuar un analisis comparativo del dominio en
disputa con la marca comercial interquimica, la cual corresponde a la anterior
razon social de la parte. Que la demandada de autos se limit6 a tomar la expresion
“INTERQUIMICA”, idéntica a la marca registrada de la parte, sin incorporar
elemento diferenciador alguno, lo que claramente inducira a error y engafio a los
usuarios de Internet y publico consumidor en general. Invoca el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile; cita jurisprudencia; invoca el criterio de la titularidad
sobre marcas comerciales y su relaciéon con los nombres de dominio, normativa de
ICANN, Ompi, articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, el criterio de la
notoriedad del signo pedido, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial
legitimo, el criterio de la identidad, articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris,
en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio
en definitiva, con costas.

NOVENO: Que mediante resolucién de 27 de agosto de 2012, rolante a fojas 84, se
confirio traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue evacuado por la
parte de BRENNTAG CHILE COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA en los términos
siguientes: que en su presentacion, la solicitante se ha limitado a emitir
declaraciones, apreciaciones y opiniones personales. Que, sin embargo, no ha
aportado ninguna prueba que de cuenta de un mejor derecho y tampoco ha
seflalado las razones de por qué le asistiria un derecho mejor que el de la
oponente, que no es otra que la legitima duefia en Chile de la marca
INTERQUIMICA; que mas alld de la molestia y opiniones de la contraria, fue
concedida por la autoridad marcaria a la parte, quien como tal tiene un derecho
exclusivo y excluyente sobre la misma, y en ese contexto legitimamente se opone a
que un tercero la registre como nombre de dominio, y ello absolutamente
consistente con la posibilidad que el propio Reglamento de NIC Chile provee, para
que terceros que puedan ver afectados sus derechos se opongan. Que, por lo
demads, resulta un principio fundamental y aplicable a cualquier pleito el que a las
partes no les baste con negar el derecho de la contraria, sino que deban acreditar
las razones en las que fundan su propia solicitud y defenderla, cuestién que no
ocurre en el presente juicio con la primera solicitante, quien ha enviado un simple
e-mail respecto del cual s6lo se desprenden opiniones personales y ningin hecho
que pudiere fundar una posiciéon mejor que la de la oponente. Que la primera
solicitante procedi6 a solicitar el nombre de dominio INTERQUIMICA.CL, haciendo
uso de un signo registrado, utilizado y posicionado en el mercado por la parte. Que
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el nombre de dominio en disputa no tiene identidad ni individualidad propia, por
lo que en manos de un tercero provocara una seria confusion en el publico usuario
y consumidor. Que este riesgo se ve agravado en la absoluta incapacidad de la
solicitante de acreditar un derecho mejor que el de la parte respecto de este
nombre de dominio, el que es idéntico a su marca comercial. Que lo anterior
claramente se contrapone al espiritu de la normativa que regula la propiedad
industrial y constituye un perjuicio grave a los derechos de la parte, al inducir a
error y confusiéon a los usuarios de internet que, enfrentados a este denominador,
erréneamente lo asocien a la oponente, acarredndole graves perjuicios. Que de los
documentos acompafiados por la contraria, lejos de desprenderse una posicion de
mejor derecho a su respecto, se refuerza por el contrario la posicién y legitima
aprension de la parte, por cuanto en el inicio de actividades de la sociedad
consituida por la demandada figura, precisamente, la venta de productos quimicos,
que es justamente la actividad que realiza la oponente y por la cual es reconocida a
nivel nacional internacional:

DECIMO: Que por resolucion de fecha 8 de octubre de 2012, notificada a las partes
con esa misma fecha, la cual rola a fojas 91 de autos, el Arbitro recibié la causa a
prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los
siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion “interquimica”; 2.-
Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran
en el futuro, de la expresion “interquimica”.

DECIMO PRIMERO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las
siguientes pruebas:

La parte de BRENNTAG CHILE COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA, rindié6 las
siguientes pruebas: 1) Impresion de certificado de registro marcario (fs. 44 y fs.
45); 2) Impresion sitio web www.brenntag.com (fs. 46 a fs. 53); 3) Impresion sitio
web enciclopedia www.wikipedia.org (fs. 54 a fs. 55); 4) Impresion sitio web
www.brenntagla.com (fs. 56 a fs. 64); 5) Impresion sitio web www.mercantil.com
(fs. 65 afs. 67); 6) Impresion sitio web www.buscador.emol.com (fs. 68 y fs. 69); 7)
Presentaciéon en Power Point (fs. 70 a fs. 73); 8) Impresion sitio web
http://www.editec.cl// (fs. 73 y fs. 74); 9) Copia del fallo recaido sobre el nombre
de dominio “promain.cl” (fs. 75 a fs.79) y 10) Copia del fallo recaido sobre el
nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl” (fs. 80 a fs. 83).

La parte de Marjorie Ivonne Olatte Castillo, rindié las pruebas siguientes: 1)
Correspondencia electrénica (fs. 24 a 26); 2) Copia de extracto de constitucion de
sociedad “Equipos e Insumos de Laboratorio Limitada” en la cual figura como socia
mayoritaria y administradora exclusiva (fs. 27); 3) Inscripcion al Rol Unico
Tributario y/o declaracién jurada de inicio de actividades (fs. 28 y 29), 4) Impreso
de publicacion en el Diario Oficial de extracto de constitucién de sociedad “Equipos
e Insumos de Laboratorio Limitada” (fs. 30).

DECIMO SEGUNDO: Que por resolucion de fecha 12 de noviembre de 2012,
rolante a fojas 95, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo primero no fue objeto de impugnaciones, razon por la cual se la tiene por
reconocida y se le atribuye valor probatorio.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las
partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del
mérito de autos que la posicion de los litigantes de este juicio, en relacién con el
mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, la parte de Marjorie Ivonne Olatte Castillo,
justificé tal calidad, lo cual la ampara con la presuncién de mejor derecho y buena
fe en su inscripcién que se expresa en el principio "First come, first served",
presuncion que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y puede ceder ante
prueba en contrario. Que, ademas de dicha presuncidén, aleg6 ser su rubro el de
comercializacién de insumos y equipamiento de laboratorio, distinto del de la
oponente, y tener en funcionamiento la pagina web www.interquimica.cl para el
mismo. Acredité también con la documental de fojas 27 a 31 haber conformado la
sociedad “Equipos e Insumos de Laboratorio Limitada”, cuyo nombre de fantasia es
“Interquimica Limitada” y ser su objeto la comercializaciéon, compra, venta,
distribucién, importaciéon y exportacién por cuenta propia o de terceros de
equipos, insumos y productos publicitarios para laboratorios quimicos, biol6gicos
y médicos, y cualquier otro objeto licito relacionado directa o indirectamente con
los fines mencionados y que convengan a los socios. En cuanto al inicio de
actividades rolante a fojas 28, acredita que su actividad es la de comercializacion e
importacion de equipos e insumos de laboratorio, y su inicio de actividades data
del 21 de junio de 2012 (fs. 31).

CUARTO: Que la oponente, la parte de BRENNTAG CHILE COMERCIAL E
INDUSTRIAL LIMITADA, argumenté y comprobé con la documental rendida la
titularidad del registro de la marca “Interquimica” para las clases 35, 39 y 40, fecha
de registro 8 de octubre de 2002 (fs. 44), ser su rubro el de distribuciéon de
productos quimicos (fs. 46 a 64), que en Chile refiere especialmente a los sectores
de cosmética y cuidado personal, plasticos y poliuretanos, mineria textiles,
petroleo y gas, agricultura y otros (fs. 56). Con la documental de fojas 70 a 74
demostré haber evolucionado de Interquimica Ltda. a HCI Interquimica Ltda., y
actualmente a Brenntag Chile. Con el documento de fojas 73, impreso de la pagina
web www.editec.cl, demostré ser conocida como “Brenntag-Interquimica, y con el
impreso de fojas 74 “que a partir del 12 de julio pasado todas las operaciones de
Interquimica Ltda., empresa con 25 afios de operacién en Chile, son ejecutadas bajo
el nombre de Brenntag Chile Comercial e Industrial Ltda. En todo caso, la compafiia
mantiene el RUT original 85.040.900-5.” Sin embargo, tanto las paginas 73 como 74,
recién resefiadas, refieren a tener esas noticias fecha del afio 2003, esto es, diez
afios de antigiiedad.

QUINTO: Que, a pesar de tener un registro marcario con la misma expresion en
controversia, se tiene presente que en los procesos por nombres de dominio los
derechos de propiedad industrial son prueba del derecho, mas no el derecho
mismo, y si a ello se afiade que la utilizacion efectiva por parte de la oponente de la
expresion en controversia fue de antigua data, el arbitro estima que es posible la
coexistencia pacifica de la expresién interquimica en la red internet, bajo la
titularidad del primer solicitante y de sus eventuales causa-habientes, en la medida
que éstos la restrinjan, como lo ha sefialado reiterada y enfaticamente la parte, a la
comercializacién de insumos y equipamiento de laboratorios, rubro que no
aparece mencionado entre los que desarrolla la oponente ni a fs. 56 ni en su
demanda.
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SEXTO: Que este juzgador, para resolver como lo harda, tendrda en especial
consideracion la protesta de la primera solicitante en orden a no ser su intencién
incursionar en las actividades de su contraparte, sino sdélo desarrollar con el
dominio en disputa la actividad de comercializacién de equipos e insumos de
laboratorios quimicos, biolégicos y médicos, como lo demuestran su razén social,
su giro y sus actividades registradas ante la autoridad tributaria. Lo anterior,
expuesto en juicio, equivale a una confesién judicial, la que, quebrantada en los
hechos, permitiria fundar una demanda de revocacion, de conformidad a lo
establecido en los articulos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile.

SEPTIMO: Que, en mérito de lo antes considerado, se rechazara la demanda
deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de BRENNTAG CHILE
COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA en contra de MARJORIE IVONNE OLATTE
CASTILLO y se asigna el nombre de dominio interquimica.cl a favor de Marjorie
Ivonne Olatte Castillo, en los términos sefnalados en los considerandos
precedentes, y sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrénico con firma
digital a la Secretaria de NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y
por un Notario Publico, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos
efectos, o por dos testigos de actuacion; comuniquese a las partes y a Nic Chile por
correo electronico para fines informativos y remitase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustin Castellon Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos dofia Melania Gonzdlez Fuentes, C.I. 15.936.198-5y
dofia Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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