TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
robust.cl
Rol N°119-11

Santiago, cinco de marzo de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, dieciocho de agosto de dos mil once, los sefiores Robust Sistemas y
Automatica Limitada, domiciliados en Llico nimero doscientos trece, San Joaquin, Santiago,
siendo su contacto administrativo Gerencia de Administracion y Finanzas, domiciliada en Los
Conquistadores nimero mil setecientos, piso doce, Providencia, Santiago, solicitaron ante NIC
Chile lainscripcion del nombre de dominio “robust.cl”, que con fecha cinco de septiembre de
dos mil once, los sefiores Easy S.A., representados por Sargent & Krahn, ambos domiciliados
en Avenida Andrés Bello, nimero dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las
Condes, Santiago, siendo su contacto administrativo dona Paula Benavides, domiciliada en
Avenida Andrés Bello nimero dos mil setecientos once, piso diecinueve, Las Condes,
Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“robust.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la “Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero quince mil quinientos tres, de fecha doce de
diciembre de dos mil once, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucion del
conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, no produciéndose al efecto conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedio afijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales. Que en la misma audiencia se solicité por el Tribunal se
acreditara representacion por quien comparece en nombre de Robust Sistemas y Automatica
Limitada, lo cual no fue cumplido en tiempo y forma teniéndose por rebelde en el proceso a
esta parte.

Que en dicho procedimiento se establecio un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones los
senores Easy S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo periodo la prueba
en que fundaban dichas pretensiones.
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Se recibio la causa a prueba y se fijo como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segiin consta en autos.

Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha catorce de febrero de dos mil doce.

Que existe constancia en autos que los sefiores Easy S.A. pagaron la totalidad de los
honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Easy S.A.,
argumentan que son una cadena de establecimientos comerciales especializados en la venta de
productos para la construccion, remodelacion y equipamiento de la casa y el jardin. Sefialan
gue tiene sus origenes en mil novecientos noventa y tres en Argentina y en mil novecientos
noventa y cuatro en nuestro pais. Indican que a lo largo de su historia han ido satisfaciendo
las necesidades de sus clientes en forma completa. Destacan su orientacion a las soluciones
integrales para quienes quieren desarrollar sus propios proyectos, ya que cada tienda tiene una
oferta de mas de treinta y cinco mil productos distintos, tanto nacionales como importados, los
gue se distinguen por su calidad y buenos precios. Explican que cada una de las tiendas
produce un gran impacto economico, atrayendo a mas de diez millones de clientes al afio a su
area de influencia, y potenciando su zona de ubicacion. Sefialan que en Chile emplean
actualmente a mas de tres mil personas, aumentando este nimero constantemente por ser una
compaiia en expansion. Agregan que a partir del afio dos mil se expandieron desde la zona
central del pais hacia los extremos norte y sur, contando hoy con veintiuna salas ubicadas
desde la segunda hasta la décima region. Destacan que se han caracterizado por ofrecer a sus
clientes productos de gran calidad, ofreciendo diversas marcas en sus tiendas, y también
marcas propias para productos especializados a sus clientes. Afiaden que entre estas marcas
estan Beefmaker, Roots, Kalenda y Robust, las que han adquirido fama y notoriedad gracias a
ladifusion que han hecho de sus productos. Indican que “ROBUST”, distingue principalmente
a herramientas eléctricas y manuales especificas para realizar ciertas labores domésticas y de
la construccion, como esmeriles angulares, taladros, caladoras y serruchos. Afiaden que real y
efectivamente ofrecen estos productos en el mercado, por 10 que su vinculacion con el signo
“ROBUST” es evidente. Expresan que son una de las cadenas de establecimientos
comerciales mas importantes y destacadas del pais, por lo que sus productos gozan de gran
popularidad entre el publico. Indican que cuentan con una serie de marcas comerciales como
parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones,
las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (“INAPI”). Reiteran que dentro de ellas, se encuentran las marcas comerciales que
corresponden, 0 se estructuran en base a la expresion “ROBUST”, totalmente idéntica al
dominio en disputa. Sefialan que estos registros son una poderosa muestra del derecho que les
asiste respecto del nombre de dominio en disputa ya que éste, reiteran, es idéntico a la marca
comercial y nombre de sus famosos productos. Reiteran ademas, que son los legitimos duefios
delaexpresion “ROBUST”. Sefialan que los sefiores Robust Sistemas y Automatica Limitada
al solicitar el nombre de dominio “robust.cl”, podrian aprovecharse de la fama y notoriedad de
sus reconocidos productos “ROBUST”, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, que &
enfrentarse a este nombre de dominio, pensaran con toda logica que les pertenece a Easy S.A.
Reiteran que dicha marca ha sido creada, registrada y es profusamente utilizada por Easy S.A.
en Chile, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero les causara un grave
perjuicio. Hacen presente que los sefiores Robust Sistemas y Automatica Limitada se limitaron
a solicitar como nombre de dominio un signo sin agregar ningan elemento diferenciador.
Consideran que corresponde rechazar la solicitud de los sefores Robust Sistemas vy
Automatica Limitada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se
produciria una inevitable confusion.
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Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 675.078, “ROBUST”,
denominativa, productos, clase 4; Registro N° 619.577, “ROBUST”, mixta, productos, clase 7;
Registro N° 653.979, “ROBUST PRO”, denominativa, productos, clase 25.

Sefalan, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: A) Criterio de la Titularidad sobre Marcas Comerciales y su Relacion con los
Nombres de Dominio pues cuentan con marcas comerciales registradas ante el INAPI para la
denominacion “ROBUST”; B) Criterio del Legitimo Interés sobre el Nombre de Dominio en
disputa pues han invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus marcas para la
expresion “ROBUST?”, por el que son reconocidos sus productos y en el mercado, a través de
publicaciones en diversos sitios Web en Internet y en sus tiendas ubicadas en el territorio
nacional; C) Criterio de la Creacion Intelectual del Signo pues han invertido grandes sumas de
dinero en infraestructura personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, € nombre
con el cual son conocidos sus productos en el mercado sigue siendo uno de sus activos mas
importantes, D) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido pues utilizan efectiva y
profusamente la expresion “ROBUST” para distinguir sus productos en el mercado; E)
Criterio de la Identidad ya que son tirulares de una serie de registros marcarios para la
expresion “ROBUST” y dicho signo corresponde al nombre con que identifican una de sus
lineas de productos en el mercado; F) Criterio del Uso Efectivo en Internet del signo
“ROBUST” ya que dicha expresion se utiliza efectivamente en |nernet.

Concluyen que la asignacion del dominio “robust.cl” a los sefiores Robust Sistemas y
Automatica Limitada, induciria claramente a error, causando 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 Reglalmentacion de NIC Chile, y los Tratados
Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por
Chile.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 14, 20, 21 vy, en particular, el
articulo 22, primer parrafo, letra “a” del Reglamento de NIC Chile; Articulos 6 Bis y 10 Bis de
El Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil
novecientos noventa y uno; Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la
Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers “ICANN”), en particular, su titulo preliminar, letra “a”; El Informe Final
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como las Opiniones del
Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel View on
Selected UDRP Questions); Derecho comparado y Jurisprudencia nacional uniforme en la
materia, en particular, el Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto
sobre nombre de dominio “promain.cl”, de fecha seis de julio de dos mil nueve y el Fallo de la
Juez Arbitro dofia Janett Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio
“vinasdelmaipo.cl”, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis.

Como fundamento de su argumentacion acompafian: Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 675.078,
“ROBUST”, denominativa, productos, clase 4, registrado con fecha siete de octubre de dos
mil tres, Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 619.577, “ROBUST”, mixta, productos, clase 7,
registrado con fecha veinticuatro de enero de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
653.979, “ROBUST PRO”, denominativa, productos, clase 8, registrado con fecha ocho de
enero de dos mil tres; Impresion de seis paginas obtenidas de la pagina Web www.easy.cl, en
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gue aparece logo de “Easy Cencosud” y contiene informacion relativa a la empresa y sus
productos, impreso con fecha cuatro de enero de dos mil doce; Impresion de tres paginas
obtenidas de la pagina Web www.wikipedia.com consulta de expresion “Easy S.A.”, que
contiene informacion relativa a dicha empresa, impreso con fecha cuatro de enero de dos mil
doce; Impresion de cinco paginas obtenidas de la pagina Web www.easyonline.cl, seccion
“Galeria de Proyectos”, que contiene informacion relativa a la empresa, impreso con fecha
cuatro de enero de dos mil doce; Impresion de pagina obtenida de la pagina Web
www.easy.com titulada “Easy”, seccion Catalogos, que contiene logo de “Easy Cencosud” y
fotografia e informacion de un taladro, impreso con fecha cuatro de enero de dos mil doce;
Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio
“promain.cl”, de fecha seis de julio de dos mil nueve y el Fallo de la Juez Arbitro dofia Janett
Fuentealba Rollat, en conflicto sobre nombre de dominio “viiiasdelmaipo.cl”, de fecha
veintiuno de mayo de dos mil seis.

Que con posterioridad los sefores Easy S.A. solicitan tener presente que han presentado en
tiempo y forma los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de
dominio en disputa. Sostienen que su mejor derecho se encuentra debidamente acreditado con
la documentacion acompaiiada en su demanda. Sefialan que la inactividad de los sefiores
Robust Sistemas Automatica Limitada da cuenta de su total desinterés y vinculacion con el
nombre de dominio en disputa. Sefialan que no consta en estos autos ningun antecedente que
dé cuenta del supuesto derecho de los sefiores Robust Sistemas y Automatica Limitada, no
son titulares de ninguna marca comercial, nombre de dominio u otro antecedente en virtud del
cual pueda acreditar fehacientemente algan tipo de derecho o relacion con el nombre de
dominio en disputa. Reiteran que los sefores Robust Sistemas y Automatica Limitada no han
demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra designacion o
signo distintivo- preexistente a su solicitud para el nombre de dominio en conflicto- que esté
reproducido, incluido o aludido en aquel. Agregan que dichos sefiores ni siquiera han
acreditado la personeria de su representante. Sostienen que en virtud de lo argumentado y
sostenido en su demanda tienen un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa.

Que en el periodo probatorio los sefiores Easy S.A. reiteran, en parte de prueba todos y cada
uno de los documentos acompanados durante la sustanciacion del proceso y solicitan se tenga
presente argumentos expuestos con anterioridad.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los sefiores ROBUST SISTEMAS Y AUTOMATICA
LIMITADA tienen la calidad de primeros solicitantes puesto que pidieron el dominio en
cuestion en estos autos, en forma previa a los sefiores EASY S.A;

2.- Que el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de “arbitrador”, de los
arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en
consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro debera resolver de
acuerdo alo que su prudenciay equidad le dictaren;

3. Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
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4.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para ¢l caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, €l
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

5.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relacion con una solicitud posterior;

6.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estan consagradas en el miSmo articulo ya mencionado y que estan
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

7.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consta que si bien comparecié a través
de agente oficioso ala audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento, esta actuacion no
fue ratificada en tiempo ni en forma;

8.- Que asimismo si bien al presentar la solicitud de dominio en la razon social de la
solicitante se incluye la expresion ROBUST, esta circunstancia no fue acreditada en el proceso
y ain mas si este hecho fuere efectivo no consta la fecha del mismo;

9.- Que respecto ddl interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso, no objetados, que es una empresa cuyo giro consiste en una cadena de
establecimientos comerciales especializadas en la venta de productos para la construccion,
remodelacion y equipamiento de la casa y el jardin que tiene actividades en numerosas
regiones del pais ; que es titular de tres registros de la marca ROBUST , para distinguir
productos de las clases 4, 7 y 25, del Clasificador Internacional de Productosy Servicios para
el Registro de Marcas, cuyo registro mas antiguo data del ano 2002; y que realiza amplia
publicidad en catalogos de los productos que distingue con esta marca;

10.- Que respecto de la naturaleza de las expresiones que constituyen el dominio en
conflicto, es un hecho cierto, que no necesita prueba que esta constituido por la expresion
preexistente inglesa ROBUST, que tiene un significado claro y preciso y que, en
consecuencia, no es creacion intelectual de ninguna de las partes en conflicto en autos;

11.- Que no obstante ser el término ROBUST, una expresion inglesa, preexistente, no
consta en autos que la misma haya sido usada o sea usada por terceros, individualmente
considerada, con anterioridad al segundo solicitante, por lo que este Tribunal deduce que el
primer adoptante de la misma como signo distintivo es el segundo solicitante de autos,

12.- Que por otra parte de la amplia publicidad que realiza el segundo solicitante de los
productos que distingue con su marca ROBUST, es dable concluir que esta expresion goza de
notoriedad como de procedencia del mismo;

13.- Que €l sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolucion de
conflictos establecido, por su naturaleza, no solo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ambito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su funcion social, cual es,
lade informar claramente a los usuarios de lared, la procedencia de los servicios o actividades
gue se prestan con los mismos dominios,
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14.- Que el dominio en cuestion en estos autos esta estructurado en base a una expresion
gue esidéntica a una marca respecto de la que el segundo solicitante tiene registros de marcas
en Chile y que es ampliamente conocida como de su procedencia;

15.-  Que inspeccion personal realizada por esta Arbitro al sitio Web de Nic Chile da cuenta
gue no existe otro dominio asignado a una persona diferente del segundo solicitante, que
incluya laexpresion inglesa “ROBUST”;

16.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la
Reglamentacion pertinente y no es un conflicto de revocacion;

17.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al
primer solicitante, se afectaria la funcion de informacion a los usuarios de la red, dado que el
dominio ROBUST es idéntico a la marca ROBUST, respecto de la que el segundo solicitante
tiene un derecho de propiedad y es reconocida como de su titularidad.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para €
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “ROBUST.CL”, al segundo solicitante sefiores EASY
SA,;

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores ROBUST SISTEMAS Y AUTOMATICA
LIMITADA;

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro
Maria Pia Bustos A.
Testigo



