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Asunto: krofta-ecolab.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Fri, 14 Aug 2009 14:35:05 -0400

A: <fallos@legal.nic.cl>, <clazarus88@yahoo.com>, <clazarus@sgi.cl>, <dominios@silva.cl>,
<mail@nameaction.com>, <registros@nameaction.com>, 'Rodrigo Leon' <rleon@silva.cl>

CC: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, ""Valeria Taborga B."' <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 14 de agosto de 2009

A continuacion se adjunta providencia dictada con esta fecha en conflicto por el nombre de dominio de la
referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a catorce de agosto del afilo dos mil nueve, en los autos por conflicto en inscripcion del
nombre de dominio krofta-ecolab.cl , suscitado entre CHRISTIAN PAUL LAZARUS VELIZ, RUT 08.799.548-8,
domiciliado en Paseo Bulnes 79, Of. 87, Santiago, Santiago y Ecolab Inc. Rep. por Silva & Cia.- (SILVA &
COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA), RUT 78.310.380-K, domiciliado en 370 N. Wabasha St. - U.S.A,,
se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 27 de agosto de 2008, siendo las 18:16:54 GMT, don CHRISTIAN
PAUL LAZARUS VELIZ formul6 solicitud de inscripcion de nombre de dominio krofta-ecolab.cl |,
constituyéndose asi en el primer solicitante de éste, y el dia 16 de septiembre de 2008, siendo las 21:36:41
GMT, Ecolab Inc. Rep. por Silva & Cia.- (SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA) formulé la
solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 10 de diciembre de 2008 se recibio de NIC Chile el Oficio N°10043, por el que dofia Marg arita
Valdés Cortés comunica a este arbitro su designacion como Arbitro del conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio krofta-ecolab.cl , suscitado las partes ya individualizadas.

3.  Que con fecha 26 de diciembre de 2008 se aceptd la designacion y se cité a las partes a audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 23 de enero de 2009 en Bandera 341 oficina 759, comuna
de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrénico y agregandose
a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs.5.

4. Que con fecha 23 de enero del afio 2009 se realiz6 la audiencia de conciliacién y/o fijacién del procedimiento,
en el que comparecié por el segundo solicitante don Rodrigo Ledn Urrutia, quién acompafié los poderes con que
acredito la representacion invocada. El tribunal lo tuvo presente y ordend se agregaran a autos segun consta a
fojas 7 y siguientes. No hubo conciliacion, por lo que se procedié a fijar el procedimiento.

5. Que afojas 15 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en
autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los
antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales sefala.

Sefiala que la Internet en su regulacién y evolucién ha resultado incierta y erratica, constituyéndose en un
desafio para legisladores y jueces el intentar armonizar esta realidad con los principios generales del derecho.
En este contexto, destaca el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su
trayectoria comercial y por lo tanto no puede una realidad como Internet quebrar o negar estos principios
econdmicos. Pide que el caso sea evaluado mas alla del principio simplista “First come first served”, que en
muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala sefial, considera, a los actores econémicos, y
solicita que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que este Arbitro
no sea victima de la trampa “First come first served”, que en su opinién, mal iluminé la solucién de este tipo de
conflictos.

Destaca que Ecolab Inc. es una destacada y ampliamente posicionada empresa a nivel mundial, con sede en
St. Paul, Minnesota Estados Unidos, fundada en 1923. Con presencia en mas de 170 paises, es una
multinacional en el area de alimentos y salud, lider en la limpieza y custodia sanitaria de alimentos, seguridad
alimentaria y prevencion de infecciones, con ventas por millonarias. Considera que el resguardo de la imagen
ha permitido que la marca ECOLAB sea una marca famosa y renombrada en materia de las asesorias
sefialadas, enumerando sus registros marcarios en Chile.
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Considera que la expresion solicitada en autos confundird a los clientes de su representada en el sentido que el
giro fundamental de su representada al verse el término ECOLAB incluido en él. Destaca que las inversiones
millonarias que su representada ha realizado en el término ECOLAB, por lo que de otorgarse el nombre de
dominio a otra parte se vera afectado el patrimonio y nombre de Ecolab Inc., beneficiandose indebidamente a
un tercero que en nada ha aportado a la fama y notoriedad de su representada.

Recalca que el nombre de dominio de autos se identifica con su mandante y sus servicios, insistiendo que se
utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerandose el derecho de propiedad sobre esta
expresion. Cita el articulo 14 del reglamento de NIC Chile, destacando que es “responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcién 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.” Cita
también el articulo 22, respecto al cual sefiala que, si bien esta en el acapite de la revocacién, conviene revisar
y rescatar el espiritu de la norma en cuanto la inscripcion sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe.
Destaca que, de acuerdo a la norma mencionada, la inscripcion de un nombre de dominio se considerara
abusiva entre otras condiciones cuando el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca de producto o de servicio sobre la que se tiene derechos el reclamante, o0 a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido.

Hace presente que su mandante adquiri6 los titulos e intereses en la empresa Ecovation Inc., y su filial Krofta
Operacién Technologies LLC. En el momento de la adquisicion Ecovation era el propietario de la marca krofta,
registro chileno N° 757944, por lo tanto, afirma, su representada tiene el derecho exclusivo para las marcas
ecolab y krofta en Chile.

Reitera que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y
dominios de su representada, como eventualmente considera pudiera ocurrir, que identifique ademas
determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los servicios de su representada y que no
correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario
asociado a los signos registrados por su mandante. Considera que esta situacién ademas de ser injusta resulta
contraria a derecho ya que se esté afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos
y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y constitucional.

Considera que lo anterior se traduce en un importante atentado a la identidad de una organizacion, las que
considera pueden verse afectadas por ello.

Acompafié antecedentes donde consta el posicionamiento y titularidad del segundo solicitante sobre los
términos KROFTA y ECOLAB, que constan en autos.

6. Que afojas 72 el Tribunal dio traslado, citando a oir sentencia a fojas 73.

CONSIDERANDO: Que se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cual de las partes solicitantes
tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio en disputa, esto es, "krofta-ecolab.cl".

SEGUNDO: Que rige la solucién de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”,
actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén
en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige
estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo,
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 enunciaramos 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 su real 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 resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la proliferacion del uso
de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas
naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
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ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a que areas del derecho
qgue antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnologico hoy se encuentren abocadas al estudio de como este
fendmeno puede afectar derechos exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es
el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que a través de la inscripcion de un nombre de
dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es
asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripcién de un
dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignacion del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus derechos marcarios como
parte del nombre de dominio. Acredité con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con varios
registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, el cual ademas es término con el que es reconocido.

SEXTO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio krofta-ecolab.cl , es preciso sefialar que
siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es
hacer posible la localizacion y comunicacion fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la
Red Internet, la identidad del término “ECOLAB” entre parte del dominio solicitado y la marca comercial, puede
llevar a error en la comunicacién. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual a aquel
registrado, aquello es perjudicial no sélo para el titular de la marca debilitada, sino que también para el publico
consumidor ante el cual se producira confusion.

SEPTIMO: Que considerando que el primer solicitante no prob6 derecho alguno, no es posible considerar su
derecho sobre el dominio en conflicto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,
SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio krofta-ecolab.cl al segundo solicitante,
Ecolab Inc. Rep. por Silva & Cia.- (SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA), ya individualizado en
autos.

Cada parte respondera por sus costas.

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

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

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

Valeria Taborga B. Noemi Céaceres H.
Cl. 8.433.902-4 Cl. 12.862.691-3
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