En Santiago a 11 de octubre de 2012.-

VISTOS

[.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°16481 de fecha 12 de junio de 2012 me notificé de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la revocacion del
nombre de dominio “proxiquim.cl”, designacién que acepté con fecha 19 de junio de
2012, fojas 13, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a Nic Chile por

correo electronico.

[.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda), Rut
18.913.779-6, con domicilio en la ciudad de Coquimbo, Melgarejo 1418 de la comuna
de Coquimbo, correo electronico proxiquim@gmail.com; y 2) Establecimientos
Industriales Quimicos Oxiquim S.A., Rut. 80.326.500-3, representado por Porzio, Rios
& Asociados, y en autos por el abogado don Rafael Covarrubias Porzio, con domicilio
en esta ciudad, Cerro El Plomo 5680, piso 19, de la comuna de Las Condes, correo

electronico avaras@porzio.cl.-

1.3.- Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la revocacion del nombre de dominio “proxiquim.cl”
solicitado por Establecimientos Industriales Quimicos Oxiquim S.A. representado por

Porzio, Rios & Asociados en contra de Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda).

1.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 26 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las

normas de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia



arbitral, con la inasistencia de Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda), a quien le
fue notificada el acta de comparendo por carta certificada, segin consta a fojas 27 de

autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda).
Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda) no presentd escrito de planteamientos de

mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos.

[.5.2.- Planteamientos de Establecimientos Industriales Quimicos Oxiquim S.A.
representado por Porzio, Rios & Asociados.

A fojas 103 de autos, don Rafael Covarrubias Porzio en representacion de
Establecimientos Industriales Quimicos Oxiquim S.A. solicitd la revocacion del nombre
de dominio “proxiquim.cl”. En primer término hace una resefa historica de la empresa
que se remonta al ano 1950. Agrega que actualmente, Oxiquim S.A. es una de las
principales empresas del negocio quimico integral de Chile, participa activamente en la
distribucion y comercializacion de productos quimicos y petroquimicos, tanto en el
mercado nacional como extranjero y representa de manera exclusiva a compaiiias
internacionales de reconocido prestigio. Agrega que goza de un innegable prestigio y
que ha obtenido diversos registros para la marca “Oxiquim”, tanto en el extranjero como
en Chile y los detalla, cuya gran mayoria son de una fecha muy anterior a la solicitud de
nombre de dominio presentada por la Sra. Karina Susana Echegaray Aranda, de hecho
muchos de ellos datan desde 1980. Ademas, sefala que es titular de los nombres de
dominio “b2oxiquim.cl” y “oxiquim.cl”. Fundamenta que la marca “Oxiquim”
corresponde a una creacion original de sus mandantes, que actualmente es sindonimo de
calidad y excelencia, por lo tanto, a su juicio aparece evidente que la actitud de la Sra.
Karina Susana Echegaray Aranda al solicitar un nombre de dominio casi idéntico al de
una marca ampliamente conocida, revela de manera clara e indubitada su mala fe. Hace

presente que el nombre de dominio solicitado estd integramente incluido en la marca de



sus mandantes, y que éste se limita a adicionar las letras “PR”, lo que a su juicio no
otorga el grado de distintividad suficiente para distinguir adecuadamente el nombre de
dominio solicitado de la marca Oxiquim. También, concluye que el segmento “pro” por
st solo, carece absolutamente de distintividad y, por lo tanto, resulta insuficiente para
distinguir el nombre de dominio solicitado de la marca de sus mandantes.
Adicionalmente, hace presente que no existen otros nombres de dominio registrados a
favor de terceros que contengan la expresion “Oxiquim”, por lo que resulta sumamente
poco probable una posible “coincidencia” entre dos proyectos con un nombre tan
particular como es “Oxiquim”. Agrega que la demandada no fabrica o comercializa
productos quimicos, si los utiliza en el campo operativo de su giro, servicios de limpieza
industrial. Al mismo tiempo sus mandantes comercializan productos para la industria de
detergentes, por lo que cabe presumir que la demandada conocia de la existencia de la
marca “Oxiquim”, denotando una intencidén de acercarse o asimilarse a la marca de sus
mandantes, configurando en autos la accion abusiva o de mala fe que requiere la
normativa respectiva para invalidar el registro de un nombre de dominio. Agrega que es
evidente que lo que pretendido el demandado ha sido aprovecharse del prestigio y
notoriedad de la marca de sus mandantes y obtener algin tipo de beneficio. Ademas, el
publico consumidor podria pensar que el uso del nombre de dominio “proxiquim.cl”,
estd relacionado con sus mandantes, cosa que no es efectiva, y que una eventual
deficiencia de los servicios o productos que pudiera ofrecer la demandada se veria
directamente trasladada a sus representados, cuestion que resulta a todas luces como
contrario a derecho y a las mas minimas normas de competencia leal, y que no s6lo sus
mandantes se verian afectados por esta situacidn, sino también el publico usuario de
Internet, quienes se verian expuestos a toda clase de confusion o engafio. Agrega que
los demandados no son titulares de registro marcario alguno para “Proxiquim”.
También se refiere a la diluciéon marcaria, en cuanto a que la titularidad y uso por parte
de la demandada del nombre de dominio “proxiquim.cl” traerd nefastas consecuencias
para sus mandantes que veran como su marca “Oxiquim” disminuye dramaticamente su
valor como consecuencia de su uso no autorizado por terceros. También se refiere a la

confusion en el mercado, es decir, que la titularidad y uso por parte del Sra. Karina



Susana Echegaray Aranda del nombre de dominio “proxiquim.cl” generard toda clase
confusién y error en el mercado, ya que los usuarios relacionaran la marca “Oxiquim” y
a sus titulares Oxiquim S.A., con los servicios que ofrezca la demandada. Esta
confusion en el publico consumidor se veria acentuada por la relacion entre los
productos comercializados por sus representados y los servicios que promueve la
demandada. En definitiva, el demandado no tiene derechos legitimos respecto del
nombre de dominio. Al respecto cita la propia Reglamentaciéon de NIC Chile n su
articulo 14 inciso primero y jurisprudencia sobre la materia, en cuanto a que la demanda
ha incumplido la obligacion de que su solicitud de inscripcion, contraria derechos
validamente adquiridos por terceros, en este caso, de Oxiquim S.A. En cuanto a los
fundamentos de derecho, primero se refiere al Cumplimiento de las normas del
Reglamento de NIC Chile, cita la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio “.CL”, en su articulo 20. Lo anterior se ajusta al articulo 22 del
Reglamento, el cual sefiala que serd causal de revocacion de un nombre de dominio el
que su inscripcion se haya realizado en forma abusiva. 1.- Que el nombre de dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido: Esta
condicion se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio
“proxiquim.cl” es confusamente similar a la marca “Oxiquim”, la cual es una marca
famosa a nivel nacional e internacional, registrada en Chile. Ademas, el nombre de
dominio en cuestion carece de toda originalidad, esfuerzo creativo, etc., tomando en
consideracion la nula distintividad del elemento “pro” adicionado a la marca de sus
representados. 2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto de nombre de dominio: Tomando en cuenta las
similitudes entre la marca “Oxiquim” y el nombre de dominio solicitado, asi como el
conocimiento por parte de la demandada de la marca “Oxiquim”, no resulta procedente
calificar los intereses de la demandada como legitimos, toda que provienen de una
conducta abusiva y que vulnera lo preceptuado en el articulo 14 de la Reglamentacién
para la Asignacion de Nombres de Dominio. 3.- Que el nombre de dominio haya sido

inscrito y se utilice de mala fe: Al tener registrado el nombre de dominio “proxiquim.cl”



la demandada pretende apropiarse, acercarse o asimilarse a la marca “Oxiquim” de sus
mandantes, lo cual afecta en forma grave a Oxiquim S.A., y provoca una evidente
confusion al publico consumidor, quienes asociaran directamente la marca “Oxiquim”
con el nombre de dominio “proxiquim.cl”. Por lo tanto, sefiala que en este caso no sélo
se violan derechos adquiridos véalidamente por terceros, sino que también las normas
sobre abusos de publicidad y los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como se establece en el articulo 14 del Reglamento. Agrega que, el principio
general de derecho que busca respetar esta norma es el de la “Buena Fe”, si analizamos
la actitud de la Sra. Echegaray al registrar como nombre de dominio una expresion
confusamente similar a una marca famosa, creada desarrollada y promocionada, como
ya se ha dicho, por Oxiquim S.A. como es “Oxiquim”, la que ademas se relaciona con
las actividades desarrolladas por la demandada, se llega a la conclusion de que su actuar
no se ajusta a los principios de la buena fe. Concluye que, no cabe duda alguna que en
este caso se configuran completamente las causales establecidas en el inciso primero del
articulo 22 del Reglamento de NIC Chile. Por otra parte se refiere a que no cabe en
autos la aplicacion del principio first come, first served. También fundamenta que se
debe tener en cuenta la especial proteccion de que gozan las marcas notorias, en lo que
concierne a este caso al amparo del articulo 6-bis del Convenio General de la Union de
Paris, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los articulos 16.2 y 16.3 de los
acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile. Finalmente, hace presente que
“Oxiquim” corresponde al nombre comercial de sus representados, por lo que también
cabe resguardarlo a la luz de lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris.
Finalmente para acreditar su mejor derecho acompafia los siguientes documentos:
Impresiones que acredita la existencia de del registro de marca en Chile “Oxiquim” en
diversas clases; Impresion que acredita la existencia del registro de marca de “Oxiquim”,
en diversas clases, en Brasil y Argentina; Impresiones de NIC Chile que acreditan la
existencia de los nombres de dominio “oxiquim.cl” y “b2oxiquim.cl”; Serie de articulos
publicados en el Diario El Mercurio, donde se destaca la presencia de Oxiquim
correspondientes al afio 2003 y 2004; Articulo publicado en www.sofofa.cl del 25 de

mayo de 2012 que destaca el proyecto de Oxiquim en conjunto con Lipigas para un



terminal de GLP en Quintero; Articulo publicado en El Mercurio de Valparaiso que
destaca la inversion de Oxiquim en Quintero para un nuevo terminal de GLP; Articulo
publicado en www.accionrse.cl que destaca a Oxiquim S.A. como una de las empresas
lideres en relacion al ambito de la Responsabilidad Social de la Empresa; Pagina
correspondiente a www.amarillas.cl que muestra informaciéon de contacto de
proxiquim.cl de la Sra. Karina Susana Echegaray Aranda; Impresion de la pagina web
www.oxiquim.cl que muestra la linea de productos relacionada a limpieza industrial;
Impresion de la pagina web de INAPI que muestran el registro de marca “Timberland
Pero”, “Falabella Pro”, “Intel V Pro”, “Mac Pro”, “Bianchi Pro”, “Torre Limited Pro”,
“Entel Pro”’; Impresion de la pagina web www.nic.cl que muestra la inexistencia de otros

nombres de dominio, aparte de “proxiquim.cl” que contengan la expresion “oxiquim”.

1.5 Etapa de Respuestas.-

[.5.1 Respuesta de Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda).
Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda) no evacud respuesta a la demanda de

revocacion de Establecimientos Industriales Quimicos Oxiquim S.A.

[.5.2 Respuesta de Establecimientos Industriales Quimicos Oxiquim S.A. representado
por Porzio, Rios & Asociados.

Establecimientos Industriales Quimicos Oxiquim S.A. representado por Porzio, Rios &
Asociados no evacud respuesta a los planteamientos de Proxiquim (Karina Susana

Echegaray Aranda) atendido a que ésta no presentd escrito.

1.6 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 106 de autos, con fecha 28 de agosto de 2012, encontrandose vencida la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-



II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Que Establecimientos Industriales Quimicos Oxiquim S.A. representado por Porzio,
Rios & Asociados fundamenta su demanda de revocacion del nombre de dominio
"proxiquim.cl" en que Oxiquim S.A. es una de las principales empresas del negocio
quimico integral de Chile, participa activamente en la distribucion y comercializacion de
productos quimicos y petroquimicos, tanto en el mercado nacional como extranjero y
representa de manera exclusiva a compaifiias internacionales de reconocido prestigio.
Agrega que es titular de la marca “Oxiquim”, tanto en el extranjero como en Chile y
detalla los registros, que son de una fecha muy anterior a la solicitud de nombre de
dominio presentada por la Sra. Echegaray, de hecho muchos de ellos datan desde 1980.
Ademas, es titular de los nombres de dominio b2oxiquim.cl y oxiquim.cl. Agrega que la
marca “Oxiquim” corresponde a una creacion original y actualmente es sinonimo de
calidad y excelencia. Por lo tanto, lo anterior revela de manera clara e indubitada la mala
fe de su contraparte. Hace presente que el nombre de dominio en disputa estd
integramente incluido en su marca, y que el nombre de dominio se limita a adicionar las
letras “PR”, lo que a su juicio no otorga el grado de distintividad suficiente para
distinguir adecuadamente el nombre de dominio solicitado de la marca Oxiquim, y que
el segmento “pro” por si solo, también carece absolutamente de distintividad y, por lo
tanto, resulta insuficiente para distinguir el nombre de dominio solicitado de la marca.
Agrega que no existen otros nombres de dominio registrados a favor de terceros y que
contengan la expresion “Oxiquim”. Fundamenta que la demandada no fabrica o
comercializa productos quimicos, sino que los utiliza en la prestacion de servicios de
limpieza industrial, y que Oxiquim comercializan productos para la industria de
detergentes, por lo que cabe presumir que la demandada conocia de la existencia de la
marca “Oxiquim”, denotando una intencion de acercarse o asimilarse a la marca
Oxiquim, configurando en autos la accidon abusiva o de mala fe que requiere la
normativa respectiva para invalidar el registro de un nombre de dominio. Agrega que la
contraparte pretendid aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca de su

mandante. También se refiere a la dilucion marcaria y a la confusion en el mercado que



la titularidad y uso por parte de la demandada del nombre de dominio “proxiquim.cl”
generara a los usuarios, la que se veria acentuada por la relacion entre los productos
producidos y comercializados por sus representados y los servicios que promueve la
demandada. En cuanto a los fundamentos de derecho, primero se refiere al
cumplimiento de las normas del Reglamento de NIC Chile, cita el articulo 20 y 22, el
cual sefiala que sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién
se haya realizado en forma abusiva. 1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido: Esta condicion se
encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio
“proxiquim.cl” es confusamente similar a la marca “Oxiquim”, la cual es una marca
famosa a nivel nacional e internacional, registrada en Chile. Ademas, el nombre de
dominio en cuestion carece de toda originalidad, esfuerzo creativo, tomando en
consideracion la nula distintividad del elemento “pro” adicionado a la marca de sus
representados. 2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto de nombre de dominio: Tomando en cuenta las
similitudes entre la marca “Oxiquim” y el nombre de dominio solicitado, asi como el
conocimiento por parte de la demandada de la marca “Oxiquim”, no resulta procedente
calificar los intereses de la demandada como legitimos, toda que provienen de una
conducta abusiva y que vulnera lo preceptuado en el articulo 14 de la Reglamentacioén
para la Asignacion de Nombres de Dominio. 3.- Que el nombre de dominio haya sido
inscrito y se utilice de mala fe: Al tener registrado el nombre de dominio “proxiquim.cl”
la demandada pretende apropiarse, acercarse o asimilarse a la marca “Oxiquim” de sus
mandantes, lo cual afecta en forma grave a Oxiquim S.A., y provoca una evidente
confusion al publico consumidor, quienes asociaran directamente la marca “Oxiquim”
con el nombre de dominio “proxiquim.cl”. Por lo tanto, sefiala que en este caso no sélo
se violan derechos adquiridos vélidamente por terceros, sino que también las normas
sobre abusos de publicidad y los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil. Agrega que, el principio general de derecho que busca respetar esta norma es

el de la “Buena Fe”, si analizamos la actitud de la demandada al registrar como nombre



de dominio una expresion confusamente similar a una marca famosa, creada
desarrollada y promocionada por Oxiquim S.A., se llega a la conclusioén de que su actuar
no se ajusta a los principios de la buena fe. Concluye que, no cabe duda alguna que en
este caso se configuran completamente las causales establecidas en el inciso primero del
articulo 22 del Reglamento de NIC Chile. Por otra parte se refiere a que no cabe en
autos la aplicacion del principio first come, first served. Finalmente, hace presente que
“Oxiquim” corresponde al nombre comercial de sus representados, por lo que también

cabe resguardarlo a la luz de lo dispuesto en el articulo 8 del Convenio de Paris.

I1.2 Que el asignatario del nombre de dominio, Proxiquim (Karina Susana Echegaray
Aranda) no presentd escrito de planteamientos de mejor derecho sobre el nombre de

dominio de autos.

II.3 Que de acuerdo al articulo 22 de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, para que proceda la causal de revocacion
invocada en autos es necesario que la inscripcion sea abusiva o que ella haya sido
realizada de mala fe. En las disposiciones siguientes, el Reglamento dispone que para
que la inscripcién sea considerada abusiva deben cumplirse tres condiciones, a cuyo

analisis me avocar¢ en los considerandos siguientes.

I1.4 La letra a) dispone “Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente
similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a
un nombre por el cual el reclamante es reconocido”. Que en el caso de autos, de acuerdo
a los fundamentos expuestos y a la documentacion acompainada por la reclamante, fojas
68 a 79 de autos, consta que Oxiquim S.A. tiene registradas marcas comerciales bajo las
denominaciones “Oxiquim” en Chile, y a fojas 56 a 67 consta que la marca “Oxiquim”
la tiene registrada en Brasil y Argentina, documentos que no fueron objetados. Si bien
dicha marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa “proxiquim.cl”, si debe
considerarse que es engafiosamente similar a la marca Oxiquim, atendido que esta esta

contiene integramente en la denominacion del nombre de dominio en disputa. La



diferencia es que el nombre de dominio agrega las letras “PR”, sin embargo claramente
existe una similitud fonética y visual al comparar ambas denominaciones. Es decir, tal
diferencia no aporta un elemento de distincion claro entre el nombre de dominio
“proxiquim” y la marca “oxiquim”, sobreto si la demandad no ha sefialado su interés o
mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, nos
encontramos en presencia de un nombre de dominio engafiosamente similar a una marca

registrada.

II.5 Ademas, cabe considerar que las marcas de Oxiquim, segun la documentacion
acompafiada y no objetada por la demandada, tienen el caracter de notorias y famosas,
de manera que efectivamente podria producirse confusiéon entre los consumidores o
usuarios de internet a cerca de quien es proveedor de los servicios que se ofrecen en

dicha pagina web.

I1.6 Unido a lo anterior, debe considerarse que el nombre de dominio “proxiquim.cl” es
engafiosamente similar, y casi idéntico, al nombre por el que es conocido el
demandante, esto es, “Oxiquim”, por las mismas razones expresadas en los considerados

anteriores.

1.7 A mayor abundamiento debe considerarse que es titular de los nombres de
dominio “b2oxiquim.cl” y “oxiquim.cl”, segin consta a fojas 54 y 55 de autos, dominios

engafiosamente similares al dominio en disputa “proxiquim.cl”.

II.8 En mérito de lo expuesto en los considerandos I1.4, I1.5, 116 y II.7 se tiene por
acreditado el primer requisito del articulo 22 de la Reglamentacién de Nic Chile, es
decir, que el nombre de dominio “proxiquim.cl” es engafiosamente similar a las marcas
“Oxiquim” registradas por Oxiquim S.A., como también es casi idéntico al nombre por

el que es conocido el demandante, esto es, Oxiquim.
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I1.9. La letra b) dispone “Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio”. Consta en autos que
Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda) no ha sefialado en autos cual es su interés
sobre el nombre de dominio registrado. En consecuencia, éste sentenciador considera
que el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legitimo interés sobre el
nombre de dominio en disputa, por lo que se encuentra acreditado el segundo requisito

del articulo 22 de la Reglamentacion de Nic Chile.

I1.10 La letra ¢) dispone “Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de
mala fe”. La misma disposicion hace referencia a circunstancias que acreditan la mala
fe, sefialando en su letra d) "que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste,
haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a
cualquier otro lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante” Debe
tenerse en consideracion los antecedentes y pruebas aportadas por la reclamante en
cuanto a que la demandada registré el nombre de dominio “proxiquim.cl” con el fin de
usarlo para prestar servicios industriales de aseo, es decir, con el objeto de atraer con
fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web. Lo anterior es ratificado, si se
considera la notoriedad y fama del sigo “Oxiquim”, engaflosamente similar al nombre de
dominio oxiquim.cl, elementos todos que permiten suponer que es evidente que los
usuarios de Internet al ingresar al sitio, pensardn que estan ingresando a la pagina web
de Oxiquim S.A., creando confusion en los usuarios acerca de quien es el proveedor de
los productos y servicios que en dicha pagina se ofrecen.

En virtud de lo anterior, se encuentra acreditada la “mala fe” del asignatario del nombre
de dominio, ya que al menos concurren las circunstancias contempladas en el articulo 22

de la Reglamentacion de Nic Chile.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, y en especial que se encuentran

suficientemente acreditados los requisitos del articulo 22 de la Reglamentacion para el
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Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve revocar el
nombre de dominio “proxiquim.cl” a Proxiquim (Karina Susana Echegaray Aranda) y
que éste sea asignado y transferido al reclamante Oxiquim S.A. representado por Porzio,
Rios & Asociados.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Arbitro Arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza dofia Maria José Allende Gutiérrez, Secretaria del Tribunal.
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