MAT.: Sentencia. Conflicto por asignacion, nombre de dominio samsungtelecoms.cl.

PARTES: SITECHILES A
SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTDA

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, arbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a trece de diciembre de dos mil cinco
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1.- Que por oficio OF04634, de 29 de marzo en curso, dofia Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de
NIC Chile, comunicé a la suscrita su designacion como arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de dominio
samsungtelecoms.cl suscitado entre SITE CHILE S A, RUT: 96.988.790-8, representado por RAFAEL ANAYA,
domiciliado en Passy 050, Providencia, Santiago y SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD., RUT: 86.598.100-7,
representada por JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA, en la persona de FLAVIO BELAIR, Y CHRISTOPHER
DOXRUD, domiciliados en San Pio X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago, como consta a fojas 1.

2.- Que por carta de treinta y uno de marzo del presente afio, de fojas 04, se acepto la designacién como arbitro
arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible y se citd
a las partes a una primera audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento, para el dia 18 de abril de 2005, lo
que fue notificado a las partes por carta certificada, tal como consta a fojas 05.

3.- Que el dia y hora sefialada para la audiencia, ésta se realizd con la sola comparecencia del segundo solicitante
tal y como consta a fojas 11. No siendo posible el llamado a conciliacidén se procedié derechamente a la fijacion del
procedimiento, lo que fue notificado a la asistente personalmente y al primer solicitante por correo electronico como
consta a fojas 13.

4.- Que a fojas 14 la segunda solicitante presenta su escrito de alegaciones de mejor derecho. Sefiala que el 07 de
diciembre de 2004 su representado presentd la solicitud competitiva que dio lugar al conflicto que se ventila en estos
autos, fundada en el hecho que es una empresa de innegable prestigio y liderazgo en la elaboracién y
comercializacion de productos tecnoldgicos, computacionales y electrodomésticos, a través de su prestigiosa y
reconocida marca Samsung, la que constituye ademas el nicleo de su razén social, siendo lider en el mundo entero
en estos rubros gracias a un arduo trabajo en la promocién y publicidad de su marca, incluyendo su uso en la red.
Agrega que hace 15 afios que esta marca posee una reputacién e imagen distintiva que le ha permitido desarrollarse
en nuevos productos y expandirse en numerosos otros mercados, que hoy abarca practicamente todo el mundo,
siendo propietaria de establecimientos comerciales para la venta de sus productos en Norte América, Asia, Australia,
Europa, Medio Oriente y Sudamérica. Particularmente en Chile, Samsung no solo es comercializada por sus propios
establecimientos, sino que ademés constituye la marca ancla y més atractiva para las principales multi tiendas, tales
como Falabella, Ripley, Almacenes Paris, entre otras, ya que les permite de esta manera captar numerosos clientes.
Es por eso, agrega, que le llama la atencion que SITE CHILE S.A. haya pretendido solicitar un nombre de dominio
cuyo elemento mas sobresaliente y destacado esté conformado por una de las marcas mas famosas y notorias,
como lo es SAMSUNG, sin tener derecho alguno para apropiarse de la misma.

En lo relativo a los derechos que su representado detenta sobre la marca SAMSUNG, enumera: a) Marca
SAMSUNG, Registro 672996, de 09-09-2003, clases 7, 9, 11y 14; b) Marca SAMSUNG, Registro 672995, de 09-09-
2003, clases 37 y 42; ¢) a) Marca SAMSUNG DIGITAL, Registro 661901, de 02-04-2003, clases 7, 9y 11; a) Marca
SAMSUNG DIGITALL EVERYONE'S INVITED, Registro 661903, de 02-04-2003, clases 7, 9, y 11. LO anterior sin
perjuicio de otros registros que enuncia, que estarian a nombre de algunas de sus filiales.

En cuanto al DERECHO, invoca el articulo 10 del Reglamento para la Administracion del registro de nombres de
dominio “.cl”, en tanto faculta a cualquier interesado que estime que sus derechos han sido afectados para presentar
una solicitud competitiva a un registro de nombre de dominio, lo que da lugar a un conflicto que debe resolverse por
medio de arbitraje, sin perjuicio que las partes puedan llegar a acuerdo o alguna de ellas pueda desistirse, recayendo
en los competidores la carga de la prueba en pos a acreditar que les asiste un mejor derecho sobre el nombre de
dominio en disputa. Siendo asi, considera que los derechos de su representada quedan suficientemente acreditados



por los derechos de propiedad industrial antes sefialados, ademas de la fama y notoriedad que le asiste y su razén
social por lo que estima que debe asignarsele en definitiva el nombre en disputa. Aduce ademas el articulo 14 del
mismo reglamento, en tanto radica en cada solicitante la responsabilidad de que con su inscripcidén no vulnere los
derechos de terceros ni sea contraria a la legalidad. En el caso de autos, agrega, a SAMSUNG ELECTRONICS CO.
LTDA., le asisten los derechos previstos en la ley 19039, amparados en la Constitucién Politica de la Republica,
porque ha adquirido legitimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales, que se encuentran
conformados con el reconocido vocablo SAMSUNG, de tal manera que los consumidores al verse enfrentados a
cualquier signo conformado con esta palabra la relacionan automaticamente con esta parte, lo que no escapa a
Internet como “espacio virtual’.

Agrega que a nivel internacional la tendencia en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de las
personas naturales vy juridicas extranjeras, cuyos intereses se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar
principios basicos. Al respecto invoca los articulos 6 bis, 8, y 10 bis del Convenio de Paris para la proteccién de la
propiedad Industrial, promulgado en Chile por Decreto 425 de 1991, publicado en el Diario Oficial de 30 de
septiembre de ese afio, relativos a la proteccion de marcas notorias, nombres comerciales, y competencia desleal,
ademas de los articulos 16 y 41 de los acuerdos ADPIC (TRIPS) “Acuerdos sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relativos con el comercio, promulgados por Decreto 16 de 1995, publicado en el Diario Oficial
del 17 de mayo de ese afio.

A continuacién sostiene que los articulos 20 y siguientes del Reglamento Nic Chile avalan la posicion de su parte,
aunque no estemos en el caso de una revocacion, pues en ellos se establecen los principios a que debe atenerse
quien de mala fe ha obtenido la inscripcion de un nombre de dominio. Es el caso del articulo 22 que sefiala como
causal de revocacion que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de productos o
servicios sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es conocido, cual es la
situacién del caso de autos. A este respecto agrega que la Comisién Preventiva Central al conocer de la denuncia
contra de la empresa Euromarmoles S.A. sostuvo que “La funcién natural de un nombre de dominio es la de una
direccion electrénica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticas (ordenadores)
conectados a la Red, de manera simple y rapida. Sin embargo, dado que son faciles de recordar e identificar,
muchas veces cumplen también funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una
existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con
el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio 0 con sus productos o servicios. Hace presente al
respecto que su representado ha hecho de SAMSUNG una marca de prestigio a nivel mundial, y siendo asi cualquier
persona que ingrese al sitio http://www.samsungtelecoms.cl y observe que se estan comercializando productos
relacionados con aquellos que comercializa su cliente, creerd que dicha direccién pertenece a su representado,
hecho no ajustado a la realidad ni a derecho.

Agrega que su representado no tiene por qué permitir que un tercero, ajeno a su persona pretenda cualquier clase
de apropiacion respecto de sus marcas maxime cuando ésta constituye una marca famosa y notoria y el elemento
mas importante de su razon social. Sostiene que no estamos frente a una solicitud genérica o bien de una palabra de
aquellas que forman parte del bagage conceptual de los consumidores, como podria ser “ANDES” o0 “CORDILLERA”,
muy por el contrario es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han denominado “famosas o
notorias”, por lo que el primer solicitante, al momento de realizar su registro debi6 estar en conocimiento de esta
circunstancia y de que constituiria, en primer lugar un agravio hacia los derechos adquiridos por sus representados,
como titular legitima de las marcas comerciales mencionadas, y en segundo lugar, inductivo a error y confusion entre
los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y establecimientos de sus
mandantes que a ftravés del eventual sitio web http://www.samsungtelecoms.cl fueran promocionados. Es mas,
continlia, podriamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atencién de
los consumidores ofreciendo productos idénticos a los de su mandante, o simplemente que pretenda perjudicarlos.
Sin perjuicio de lo anterior, agrega ademas el primer solicitante, si se adjudicara el nombre de dominio en disputa se
aprovecharia en forma gratuita del prestigio logrado por sus representados, quienes han invertido grandes sumas de
dinero y tiempo en posicionar su marca en el mercado.

Solicita en consecuencia que al momento de resolver el presente conflicto se acojan los argumentos interpuestos
por su representada, y en definitiva se disponga el rechazo y eliminacién de la solicitud del nombre de dominio



samsungtelecom.cl efectuada por SITE S.A., asignandoselo a SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD., todo con
expresa condena en costas.

5.- Que a fojas 43 la primera solicitante evacua el traslado de la alegacion de mejor derecho de la segunda
solicitante, solicitando que sea rechazada en base a las siguientes argumentaciones: Sostiene que SITE CHILE S.A.
es una empresa del rubro de Telecomunicaciones con mas de doce afios de presencia en el mercado nacional y con
ventas, en los Ultimos 5, que superan los 18 millones de dolares. Atendida la alta calificacion de sus ejecutivos,
técnicos, personal administrativo y el prestigio ganado en el mercado nacional, con fecha 15 de abril de 2004
suscribié contrato de distribucion con la empresa SAMSUNG ELECTRONICS CO: LTD., con sede Korea, contrato en
el cual, en su articulo 8, se confiere al distribuidor un derecho no exclusivo para usar las marcas de Samsung
Electronics para propositos de venta, distribucion y promocion por todo el tiempo que dure el acuerdo, sin que a la
fecha se haya recibido desistimiento del acuerdo de parte de dicha empresa. Agrega que es en virtud de este
acuerdo que SITE CHILE procedi6 a registrar varios nombres de dominio que incluyen la expresion SAMSUNG, con
la finalidad de levantar sitios web promocionales de servicios y de marketing, por lo que estima su actuacién
debidamente justificada y con ello su mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

6.- Que a fojas 59 el segundo solicitante solicita se tenga presente que el hecho de que la contraria tenga un contrato
de distribucion con su representada en ningun caso lo autoriza para solicitar a su nombre algin nombre de dominio
que contenga la marca comercial SAMSUNG, apropiandose asi de un derecho de propiedad exclusiva y excluyente
de su representado, de acuerdo a las disposiciones legales que ha invocado antes. Siendo asi solo cabe sostener
que el primer solicitante se ha confundido respecto de las atribuciones o roles comerciales que le confiere el
mencionado contrato, extralimitandose en su proceder, al pretender ostentar para si una marca que no le pertenece,
a través de su solicitud del nombre de dominio en disputa y que jamas se ha autorizado a solicitarlo a su nombre.

7.- Que a efectos de acreditar su mejor derecho la primera solicitante acompafio6 copia autorizada del contrato
suscrito con la contraria, de fojas 44, que por no haber sido acompafiado con copia para la contraria, ésta parte
solicité a fojas 59 se tuviera por no presentado, a lo que el tribunal proveyo a fojas 61, como se pide para dentro de
tercero dia, sin que en definitiva se presentara la copia requerida conforme a las reglas determinadas en el
procedimiento arbitral, debidamente notificadas a las partes en su oportunidad. Sin perjuicio de lo anterior, ademas el
referido contrato fue acompafiado en Inglés, sin su debida correccion, por lo cual sélo podria considerarse su
existencia mas no sus estipulaciones contractuales.

8.- Que de su parte la segunda solicitante para acreditar su mejor derecho rindié la siguiente prueba DOCUMENTAL.:
a) Fotocopia del Registro marcario N° 672995, marca SAMGUNG, servicios, clases 37 y 42, de fecha 09 de
septiembre de 2003, que consta a fojas 23; b) Registro N° 672.996, marca SAMSUNG, productos, clases 07, 09, 11,
14, de la misma fecha, que rola a fojas 24; ¢) Registro N° 661903, de fojas 25, 26 y 27, marca SAMSUNG DIGITALL
EVERYONE'’S INVITED, productos, clases 07, 09, 11, de 02 de abril de 2003; d) Registro N° 661901, de fojas 28, 29
y 30, marca SAMGUNG DIGITAL, productos, clases 07,09, 11, de 02 de abril de 2003; ) impresién de folleto
promocional de fojas 31 a 34, correspondiente a la marca SAMSUNS, el que sin embargo no se entregd con su
correspondiente traduccion al castellano, de fojas 31 a 34.

9.- A fojas 62 se cit6 a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que del debate suscitado en la etapa de discusién de estos autos se desprende que son hechos
substanciales y pertinentes, mas no controvertidos que la denominacion SAMSUNG corresponde a una empresa del
rubro productos y servicios de alta tecnologia con presencia internacional, siendo controvertido cual de los dos
solicitantes detentan un mejor derecho a la titularidad del nombre de dominio en disputa, alegandose por el primer
solicitante que su derecho emana de un contrato de distribucion celebrado con la empresa SAMSUNG
ELECTRONICS CO, LTD., que le daria derecho a usar la Marca Samgung dentro de sus actividades de distribucion,
antecedente que no es discutido por la contraria en cuanto a su existencia, sino en lo referido al alcance de dicho
contrato y, en concreto, si un contrato de distribucién autoriza al distribuidor a registrar un nombre de dominio como
el de autos, considerando la propiedad marcaria que asiste a su representado.

SEGUNDO: Que siendo asi habremos de considerar el sentido y alcance de la distribucion como negocio mercantil,
en cuanto a los derechos y obligaciones que emanan para las partes. Al respecto, entenderemos por contrato de



distribucion internacional “los contratos en que un empresario local efectua ventas de mercaderias extranjeras en el
pais, en virtud de alguna forma juridica de representacion de un proveedor domiciliado en el exterior’!. Este contrato,
como es natural se rige por sus estipulaciones, las que son ley para las partes (1545 CC), debe ejecutarse de buena
fe (1546) y por tanto no solo obliga a lo que expresamente se dispone sino ademas a aquello que se desprende de
su naturaleza o que por ley o costumbre pertenecen a ella. Siendo asi, los derechos y obligaciones que emanan para
el distribuidor de bienes y/o servicios, deberan interpretarse considerando las caracteristicas especiales de este
contrato, que la doctrina califica como “contrato atipico o innominado, consensual, bilateral, oneroso, conmutativo,
principal, de tracto sucesivo, intuito personae y de colaboracion™; “El distribuidor es un empresario independiente
que pone su empresa al servicio del fabricante, actia por cuenta propia y no en representacion del proveedor”, que a
efectos de promocién considera un “programa de propaganda o publicidad, centralizado por el productor y
compartido en mayor o menor entidad e intensidad por el distribuidor ...”.

De estas consideraciones doctrinarias desprendemos que el contrato de distribucién, en tanto contrato oneroso y
conmutativo busca el beneficio de ambas partes, derivado principalmente de la eficaz puesta en el mercado de los
productos y/o servicios del proveedor. La doctrina es enfatica en sostener que este contrato si bien persigue el
beneficio de ambas partes, debe ser calificado como contrato de colaboracion y no de sociedad. Siendo asi, si bien
el distribuidor podra utilizar las marcas comerciales del proveedor, sélo esta autorizado para ejercer actos de uso
natural, cual es la promocién del bien o servicio, més no la celebracién de actos de disposicion, como seria el
registro de un nombre de dominio que contenga la expresion protegida por la propiedad marcaria.

TERCERO: En efecto, siendo los nombres de dominio identificadores mnemotécnicos, coadyuvan al funcionamiento
practico de la Red al permitir la localizacién de los sujetos que interactuan en ella, constituyéndose en identificadores
de los bienes y/o servicios o de sus productores 0 autores en su actuacion en el “tercer entorno”. Por ello les ha sido
reconocido por la doctrina una “secondary meaning” o “distintividad sobrevenida” a consecuencia de su uso y de cara
a los usuarios de la Red que hace que cada dia se les atribuya mas importancia econdmica. De ahi que colisionen
con los signos distintivos concebidos en Derecho, sobre todo por la importancia adquirida por la Internet en las
estrategias de trademarketing. No obstante esta cualidad no ha alcanzado aln reconocimiento legislativo como un
derecho exclusivo de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronimico, estos derechos
constituyen elementos a los que deberemos atender a fin de evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos,
que puedan causar perjuicios a quienes teniendo legitimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados
sus derechos por inscripciones previas.

CUARTO: Que, atendidas las funcionalidades técnicas de la Red es imposible que subsistan dos inscripciones sobre
dominios idénticos bajo un mismo TLD, por lo cual, ante inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la
doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en base a
los cuales habra de resolverse el conflicto y consolidacién del nombre de dominio en disputa. Base de estos
principios es el de “first come, first served”, aforismo técnico que recoge el tradicional aforismo juridico “prior in
tempore prior in iure”. Es mas, en el caso de los nombres de dominio “el primero que llega es el Unico servido”, salvo
que concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que acrediten el mejor derecho del
segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante.

QUINTO: Que para la resolucion de los conflictos de nombres de dominio el &rbitro reviste el caracter de arbitrador y
en consecuencia habra de estar en sus resoluciones, a aquello que la prudencia y la equidad le aconsejen, mas que
al Derecho Vigente, sin perjuicio de lo cual, en sus resoluciones no podra actuar en forma arbitraria o ilegal. En este
contexto, y no obstante lo sefialado en los vistos, en orden a que en autos se tuvo por no acompafiados los
documentos presentados por la primera solicitante, atentido que, pese ha haber sido apercibida en tiempo y forma no
acompafio copias para la contraparte, como fue establecido en el procedimiento arbitral, habremos de considerar
que de la lectura de este documento se desprende que esta parte celebrd un contrato de distribucion con SAMSUNG

1 LoPEZ Blanco, José Luis, “Los Contratos de Distribucion Internacional”, en Revista del Colegio de Abogados, N°
25, disponible on line en http://www.colegioabogados.cl/revista/25/articulo10.html [02-01-2006]

2 En este sentido sentencia rol 140-98, de 29 de marzo de 2000 “S. N. DE A. (XXX) CON S. S. S. LIMITADA (2zz)",
Arbitro arbitrador, Jorge Lopez Santa Maria, en Sentencias arbitrales de la Camara de Comercio de Santiago, Tomos
Iy I, 1994-2000, disponible on line en http://www.camsantiago.com/sentencias/pdfs/140-98.pdf [02-01-2006]

¥ MARZORATI, Osvaldo, Sistemas de Distribucién Comercial, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1990, pags. 68y 69




Electronics, no desconocido por la otra parte, sino discutido en cuanto a los derechos que emanan para el primer
solicitante a partir de su suscripcion. En virtud de dicho contrato el primer solicitante se constituyé en distribuidor de
los productos de la segunda solicitante, por lo cual, si bien no le asiste el derecho a inscribir un nombre de dominio
que contenga la marca del proveedor, no puede sostenerse que su actuacion haya sido de mala fe, sino mas bien
podra estimarse que es fruto de un error de apreciacién de los derechos que le asistian en virtud de dicho contrato,
por lo que no habra de considerarse las alegaciones del segundo solicitante a este respecto.

SEXTO: Que conforme a lo considerado, no sera posible atender al argumento del primer solicitante en orden a que
tiene un interés legitimo en la consolidacion del nombre de dominio, por cuanto pese a lo considerado en el numeral
anterior, de la revision del referido contrato se desprende que en virtud del principio de autonomia de la voluntad las
partes acordaron que el uso que el distribuidor podra hacer de la marca comercial sera para efectos de ventas,
distribuciéon y promocién de los productos y comunicaciones para la ejecucién del contrato, “siempre indicando
claramente que esa marca esta registrada a nombre de SAMSUNG” (clausula 8.1, trad. libre de este arbitro), sin que
pueda hacer otro uso distinto del anterior sin la autorizacion expresa de SAMSUNG (clausula 8.2, trad. libre de este
arbitro), con lo cual excluy6 la posibilidad de utilizar en otros fines el nombre de la empresa SAMSUNG, a través del
contrato de distribucién, que precisamente invoca.

SEPTIMO: Que en cuanto a la titularidad de las marcas que invoca segunda solicitante, si bien se ha constatado su
vigencia en el Registro de propiedad industrial, nada habra de considerarse al respecto, salvo declarar la efectividad
del derecho invocado, para las clases que sefiala. A mayor abundamiento, en el caso de autos, habiéndose
determinado que el primer solicitante se veia impedido por la estipulacidén contractual a utilizar el nombre de la
empresa, no cabe pronunciarse sobre esta argumentacién de la segunda solicitante.

OCTAVO: No habiéndose acreditado que la primera solicitante haya litigado en autos temerariamente, habra de
rechazarse la solicitud de condena en costas plateada por la segunda solicitante en su demanda arbitral.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE
RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio “samsungtelecoms.cl’al segundo solicitante SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD.,
ya individualizada en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrénico. Hecho, devuélvase los autos a Nic
Chile para su ejecucion.

Resolvio:

I70rena Donoso Abarca
Arbitro Arbitrador

Rodrigo Moya Garcia
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion:

Carlos Reusser Monsalvez Matias Vial Le Beuffe
RUT: 12.734.407-8 RUT: 12.585.049-9

cc. ranaya@sitechile.cl; cdoxrud@jl.cl; foelair@jl.cl; mail@jl.cl; fallos@legal.nic.cl; Idonoso@uchile.cl




