TRIBUNAL ARBITRAL

Rol 6-80-2013

killy.cl

Oficio NIC Chile 17480

Patricio Fernandez Cox v. Sportswear Management B.V.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, doce de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

Con fecha 10 de septiembre de 2012, don Patricio Ferndndez Cox, domiciliado
en Avda. Nva. Costanera 4229 Of 2, Vitacura, Santiago, en adelante también
denominada «Primer Solicitante», solicité la inscripcion del nombre de dominio

<killy.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1°, de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de
NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Sportswear Management B.V., domiciliada para
estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante
también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por
dofia Maria Luisa Valdés Steeves, solicitd igualmente la asignacion del mismo nombre
de dominio <Kkilly.cl> con fecha 2 de octubre de 2012 en adelante, la «Segunda

Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL,
y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en
adelante el «<Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 17480, de fecha 14 de
enero de 2013, NIC Chile designé al infrascrito como &rbitro arbitrador para la
resolucion del presente conflicto sobre asignacién del nombre de dominio <killy.cl>, en
adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa,
«en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacion

disponible en dicho soporte.
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Con fecha 14 de enero de 2013, este sentenciador acepto el cargo de arbitro
arbitrador y juré desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En
la misma resolucion, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal
arbitral, fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cité a
las partes a una audiencia en la sede del tribunal para el dia 24 de enero de 2013,
disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y
gue en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordendé
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta

en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebr6 con la sola asistencia
del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este arbitro y en rebeldia
del Primer Solicitante. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, el tribunal
inform6 que las bases de procedimiento serian detalladas en una resolucion a ser
notificada a las partes. De todo lo obrado se levanté un acta que fue firmada por la

parte compareciente y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento
fueron establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo
electronico, sin que fuera objeto de recursos. En resolucién posterior, y conforme a las

bases de procedimiento, se fijo plazo para la presentacion de las demandas.

Unicamente el Segundo Solicitante present6 demanda acompafiando
documentacion probatoria en sustento de su pretensién. Basicamente afirma en su

demanda:

(A) KILLY es una marca francesa propiedad de SPORTSWEAR MANAGEMENT B.V.
que identifica una popular linea de ropa de SKI, creada en 1970 por Jean-Claude
KILLY, triple medallista olimpico de los Juegos de Invierno de 1968. La ropa de SKI
KILLY se ha destacado hasta el dia de hoy por la constante innovacién y la
originalidad en sus disefios, resaltando sobre todo por sus chaquetas reversibles y
de mangas desmontables. Ademas del estilo, KILLY integré a sus creaciones una
revolucionaria cualidad mediante la introduccién del material “Thinsulate” en su
ropa, un revestimiento aislante céalido y fino inventado por 3M e incorporado en
toda la linea KILLY. A fines de los afios 80" nuestra mandante comenzd a

consolidar la expansién internacional de su marca de ropa KILLY, ingresando con
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gran éxito a los mercados de Europa del Este y Asia. En la actualidad KILLY es
una de las marcas lideres en el selecto mercado de la ropa de SKI y deportes de
invierno en general. De esta forma nuestra mandante confecciona y comercializa

con gran éxito la linea de ropa para la nieve KILLY en todo el mundo.

(B) Nuestra representada cuenta con numerosas marcas tanto en Chile como en el
extranjero, como parte de su estrategia para proteger el nombre de sus actividades
comerciales y productos. De este modo, la marca “KILLY” se encuentra amparada

en Chile por los registros marcarios que se detallan a continuacion:

e Registro N° 932.480, "KILLY", denominativa, para distinguir “prendas de vestir,
calzado, articulos de sombrereria y partes y piezas; juegos y juguetes,
articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos

para arboles de navidad y partes y piezas” en las clases 25y 28.

e Registro N° 667.053, "KILLY", denominativa, para distinguir “cuero e imitacion
de cuero y articulos hechos: de estos materiales (no incluidos en otras clases),
pieles y cueros de animales, baules y maletas de viaje; paraguas, quitasoles y

bastones; latigos, arneses y talabarteria” en clase 18.

(C) Nuestra mandante es titular de una serie de registros en el extranjero para la

expresion “KILLY”, entre los cuales podemos destacar las siguientes:

e Registro N° 1.893.130, “KILLY”, mixta, para distinguir productos en las clases

18 y 25 en los Estados Unidos de América.

e Registro N° 892.075, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las

clases 18 y 25 en Francia.

e Registro N° 589.267A, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las
clases 3, 4, 5, 12, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33y 34 en Francia.

e Registro N° 1.652.507, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las

clases 18, 25 y 28 en Francia.

e Registro N° 711.598, “KILLY”, denominativa, para distinguir productos en las

clases 18 y 25 en Australia.

(D) Los referidos registros son una muestra de que nuestra representada es la legitima
creadora de la expresion “KILLY” para distinguir e identificar una linea de ropa y

accesorios de ski, hecho notorio y publicamente conocido nacional e
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internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de
Internet, asi como el publico consumidor en general, identifiquen a nuestra
mandante y su marca de ropa KILLY, a través de dicha expresion. En sintesis, la
expresion “KILLY” es una marca creada, registrada, promocionada y profusamente
utilizada por nuestra mandante, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de

un tercero le causara un grave perjuicio.

(E) SPORTSWEAR MANAGEMENT ya es titular de un nombre de dominio idéntico al
dominio de autos en extensién .COM; a saber: KILLY.COM. Este dominio es sdlo
una muestra mas del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto
del nombre de dominio en disputa, pues KILLY.CL, es sencillamente idéntico a
KILLY.COM, situacién que generard un altisimo nivel de incerteza y riesgo de

confusion en los usuarios de la Red.

(F) Sostenemos que el dominio solicitado KILLY.CL, es IDENTICO al nombre de
dominio y marcas comerciales ya sefialados de propiedad de nuestra mandante.
Como se observa, el demandado de autos procedid a solicitar como nombre de
dominio la marca “KILLY”, sin agregar ningun elemento que le confiriera
distintividad al dominio en conflicto respecto del nombre de dominio de nuestra
mandante, de sus marcas comerciales que identifican y distinguen a la
internacionalmente reconocida linea de ropa de SKI KILLY. Por el contrario, se
vincula en forma inmediata con ésta, induciendo a error y confusion a los usuarios
de Internet y consumidores en general, que podrian llegar a creer que se trata de
un sitio Web en Chile (.CL), en el que se difunde e informa acerca de la famosa
linea de ropa y equipamiento de nieve KILLY de nuestra mandante y su presencia
en nuestro pais. Para esta parte resulta claro que cualquier usuario de Internet
enfrentado al dominio KILLY.CL se vera inducido a engafio, mas aun considerando
que, como se expondra y consta de los documentos que se acompafian en un
otrosi, la marca KILLY cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en el

mercado real y en Internet, tanto a nivel nacional como internacional.

(G) Como se aprecia facilmente, el demandado de autos solicit6 como dominio la
expresion que corresponde a las marcas comerciales de nuestra mandante,
nombre de dominio y nombre con que se identifica en el mercado su prestigiosa
linea de ropa para la nieve KILLY, sin incorporar ningiin elemento que permita
desvincular el dominio en disputa de nuestra mandante. Por el contrario,
sostenemos firmemente que el dominio pedido no tiene individualidad propia y el

mismo es portador de un alto riesgo de confusion, dada la envergadura e
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importancia de la marca de nuestra mandante en el mercado nacional y extranjero,
y de su famosa ropa KILLY. Es importante precisar que la expresion “KILLY” es
asociada a la reconocida linea de ropa de SKI de nuestra mandante a través de
sus nombres de dominio y sus marcas, las que se utilizan profusamente en Internet
y en el mercado real. En efecto, segin consta de los documentos que se
acompafan en el otrosi respectivo, los productos KILLY, son reconocidos por los
usuarios de Internet y consumidores, de todo el mundo, como de gran calidad y

prestigio en el mercado, gozando de fama y notoriedad.

(H) De acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo en cuenta los diversos
argumentos sefalados: la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile y
el extranjero, la fama y notoriedad de estos, la vinculacion de la marca con los
productos ofrecidos en todo el mundo por nuestra mandante, la titularidad de
nombres de dominio que corresponden al famoso y notorio signo KILLY;
consideramos que es nuestra representada la titular del mejor derecho para la
asignacion del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los
antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido nuestra
mandante quien ha conferido fama y notoriedad mundial al signo “KILLY”. En estas
circunstancias, y existiendo dos solicitudes vélidamente presentadas y que han
cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a su
formalizacion y a los plazos de interposicion de las mismas para cada nombre de
dominio, sélo cabe abocarse a los criterios y politicas de solucién de conflictos de
asignacion de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen
necesariamente en el mejor derecho de nuestra mandante sobre los signos en
disputa. Para concluir, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la
herramienta que permitird continuar con el creciente y explosivo desarrollo de
Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha
red, la asignacién del dominio KILLY.CL al demandado de autos, constituiria una
causal de error y confusion en el publico usuario y consumidor. Dicho efecto no se
condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados
por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los Tratados
Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal
ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del
comercio electronico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignaciéon del

dominio de autos sea fundamental para los intereses de nuestra representada.

En sustento de su pretension, el Segundo Solicitante acompafié los siguientes

documentos probatorios:
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o Copias simples de certificados de registros marcarios y copias de los documentos

en que se da cuenta de la titularidad respecto del nombre de dominio sefialado.

e Impresion del sitio Web www.Killy.com, www.trademarkia.com,

http://www.snowkings.co.uk,

e Impresion del sitio Web www.snewsnet.com en el cual aparece una noticia titulada
“Premium Ski Apparel Brand, KILLY, Re-launches in US at SIA”.

e Impresion de una busqueda realizada en el sitio web www.google.cl, respecto de la

expresion KILLY.

e Impresion de imagenes de productos que se identifican con la marca “KILLY” e

imagenes publicitarias de la linea de ropa para la nieve del mismo nombre.

Se confirié traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y

finalmente, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia
y a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL sefiala que
«Por el hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio
CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se
compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente
documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de
la regla 12 de la RFR-CL sefiala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud,
todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacién y arbitraje
para soluciébn de conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de
dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo
determine el arbitro». En relacion a las exigencias normativas substantivas
establecidas para las solicitudes de inscripcion de nombres de dominio, dispone
el parrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Sera de responsabilidad
exclusiva 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».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o

requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
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preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la RFR-CL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacion de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberén, en todo caso, ser
armonicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este
sentenciador. Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se
encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia
debera resolverse Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad
diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde
analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipotesis

contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que en la demanda presentada no se atribuyen conductas contrarias a normas
sobre abusos de publicidad, de manera que no corresponde analizar dicho
capitulo. Y en cuanto a la posible infraccion a algun principio de competencia leal
o0 ética mercantil, no es posible concluir que la Primera Solicitud constituya per se
un acto de competencia desleal, puesto que no existen antecedentes en el
proceso que acrediten que dicha parte ejerza algun tipo de actividad comercial.
Tampoco es dable suponer, en base a los antecedentes de autos, que la Primera
Solicitud resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este sentenciador
entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no exista
competencia comercial entre las partes, no existe prueba alguna en el proceso

gue revele una actuacion o finalidad que pueda estimarse contraria a dicho valor.

4.-) Que en relacién a la posible infraccion a derechos validamente adquiridos, este
sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta
derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente los

siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacién o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en

el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la
expresion «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo
de afectacion a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectaciéon

0 perjuicio, sea en relacion al derecho en si o a su libre ejercicio.

killy..cl 7-11



/ngs
0%\¥ %)
Q

& TRIBUNAL &

= ARBITRAL m
Q

TRIBUNAL ARBITRAL

La concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente debe
verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la

solicitud misma.

5.-) Que en relaciébn a la existencia de derechos relevantes en la especie, se
encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados
gue Sportswear Management B.V., Segundo Solicitante, es titular de derechos
adquiridos sobre la marca KILLY, registrada a su nombre en nuestro pais con
anterioridad a la fecha de presentacion de la Primera Solicitud. En efecto, de los
documentos acompaiiados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que
es titular de la marca KILLY, registro N° 932.480, para distinguir “prendas de
vestir, calzado, articulos de sombrereria y partes y piezas; juegos y juguetes,
articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, adornos para
arboles de navidad y partes y piezas” en las clases 25 y 28; y registro
N° 667.053, para distinguir “cuero e imitacion de cuero y articulos hechos: de
estos materiales (no incluidos en otras clases), pieles y cueros de animales,
baules y maletas de viaje; paraguas, quitasoles y bastones; latigos, arneses y
talabarteria” en clase 18. También se ha acreditado que dicha parte utiliza

efectivamente la marca KILLY asociada a ropa de ski.

6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante, don Patricio Fernandez Cox, no ha
demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo que esté reproducido, incluido o aludido en aquél.
En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos, no obstante haber sido
debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y
cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta
sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio web,
segun consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la

URL <http://www.killy.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o
compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologias de cotejo,
como los criterios conceptual, fonético y grafico, ello sin perjuicio de dejar abierta
la posibilidad de incorporar otros elementos de valoracién, seguin cual sea el caso
concreto. Ademds, este sentenciador entiende que cada uno de dichos
elementos analiticos puede operar autbnoma o independientemente, lo que se

traduce en la adopcion de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar
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una decision. En la especie, el SLD del nombre de dominio <killy> corresponde
exactamente a una marca registrada KILLY a nombre del Segundo Solicitante,
antecedente en conjunto con la falta de uso de dicho nombre de dominio por
parte del Primer Solicitante, lleva a concluir que la solicitud de asignacion de
dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante es apta para
perturbar, afectar o perjudicar los derechos vélidamente adquiridos por el
Segundo Solicitante sobre su marca comercial KILLY, presentando un riesgo
permanente de potencial confusién en caso que se diere uso a dicho nombre de

dominio en la web.

8.-) Que la conclusion precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad,
se adecua y resulta arménica ademas con otras consideraciones adicionales de
prudencia y equidad que este arbitro estima relevantes en la especie. En efecto,
la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstaculo objetivo para que el
Segundo Solicitante pueda utilizar su marca KILLY en la Red, del modo mas
efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta su marca en el SLD
correspondiente, dado su caracter nemotécnico y su probable funcion eficaz

como patron de busqueda intuitiva en la Red.

9.-) Que si bien a la época de esta sentencia el Primer Solicitante no usa el nombre
de dominio como sitio web, ello no significa en modo alguno que dicha situacion
se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer
Solicitante o por un eventual tercero cesionario. Mas adn, en opiniéon de este
sentenciador la falta uso de un nombre de dominio como localizador de un sitio
web no debe estimarse per se como antecedente favorable para el solicitante
habilitado a usarlo. En efecto, una eventual conducta perjudicial puede verificarse
por actos positivos 0 negativos, y en opinion de este sentenciador el hecho de
mantener una inscripcion sin uso alguno en la Red —que coincida con un
nombre, signo o marca de tercero— constituye de por si un acto de
«acaparamiento» de nombre de dominio y, por lo mismo, un supuesto de abuso
de derecho, al impedir al titular de los derechos pertinentes reflejar su nombre o

signo como nombre de dominio.

10.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de
registro del nombre de dominio <Killy.cl> presentada por don Patricio Fernandez
Cox contraria los derechos validamente adquiridos por Sportswear Management

B.V. sobre su marca comercial «KILLY», cumpliéndose de este modo uno de los
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presupuestos contemplados en la regla 14 péarrafo 1° de la RFR-CL, conclusion
gue ademdas es armoénica con los razonamientos de prudencia y equidad
expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la
solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio

litigioso al Segundo Solicitante.

11.-) Que el parrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «Las costas del

arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo
exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcién
[...]- Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro podrd condenar al pago de la totalidad
de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre
de dominio rechazado a inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia
de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante
haya actuado de mala fe, o en que el arbitro determine que no ha tenido motivo
alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se
configura alguno de los presupuestos excepcionales establecidos en la citada
norma, de manera que el Primer Solicitante deberd quedar eximido del pago de

las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de

Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del

Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes

del Cddigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Cdédigo de

Procedimiento Civil,

SE RESUELVE

Acoger la demanda deducida por Sportswear Management B.V. y, en
consecuencia, rechazar la solicitud de asignacion del nombre de dominio
<killy.cl> presentada por don Patricio Ferndndez Cox, RUT 6.379.651-4,

ordenando su eliminacion.

Asignar el nombre de dominio <killy.cl> a Sportswear Management B.V.,
representada por Sargent & Krahn RUT: 79.713.300-0.

No condenar en costas a don Patricio Fernandez Cox.
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Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N° 6-80-2013.

Fallo dictado por el juez &rbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Annabela Droguett L., cédula nacional de identidad N° 13.442.405-2, y
dofa Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.

killy..cl 11-11



