FALLO EN ARBITRAJE DE DOMINIO SASOLWAX.CL

Santiago, 1 de septiembre de 2010.

VISTOS:

L. EI correo electronico de fecha 26 de febrero de 2010, por el cual Nic Chile comunica que en el
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio SASOLWAX.CL se ha designado como arbitro al

suscrito que rola a fojas 1 de autos.

2. Correo electrénico que rola a fojas 2 enviado por Nic Chile con fecha 26 de febrero de 2010, en
el que se adjunta copia del oficio N°11998.

3. El oficio OF11998 fecha 26 de febrero de 2010, mediante el cual Nic Chile designa al suscrito
como arbitro del conflicto entre Lutromo Ltda. (Quimica Lutromo Limitada), como primer solicitante y
como segundo solicitante Sasol Limited representada por Sargent & Krahn, que rola a fojas 3 del

expediente.
4. La individualizacion de las partes que rola a fojas 4 y 5 autos.

5. La resolucion de fojas 6 de fecha 8 de marzo de 2010, donde el suscrito acepta la designacion de
arbitro arbitrador y jura desempefiar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible,
citando a las partes a un comparendo con el objeto de fijar las normas de procedimiento, que se
envié con esta misma fecha, como consta en el ejemplar de la misma por correo electronico a Nic Chile
y a cada una de las partes, que rola a fojas 7 del expediente.

6. Formulario de admisién de envios registrados de Correos de Chile que rola a fojas 8 y 9 de autos
en los cuales consta que la notificacion del nimero 5 anterior fue despachada a las partes con fecha 9 de
marzo de 2010, por correo certificado.

7. Correo electronico que rola a fojas 10 del expediente, enviado por Nic Chile con el cual se
comunica que ha tomado conocimiento con fecha 9 de marzo de 2010 de la aceptacion del suscrito
como arbitro del presente caso. '

8. Resolucion de primera audiencia que rola a fojas 11 de fecha 23 de marzo de 2010, en la que
constan las firmas de don Felipe Ferndndez Gonzélez, en representacién de Sasol Limited, como
segundo solicitante; y la del arbitro, la que fue despachada con esta misma fecha por correo electronico,
tal como consta a fojas 12 del expediente.



9. Escrito que rola a fojas 13 y siguientes presentados con fecha 23 de marzo de 2010, por don
Matias Somarriva Labra, en representacién de Sasol Limited, en el que asume patrocinio y poder,
acompafia documentos con citacion y delega poder al Sefior Felipe Fernandez para actuar en forma
conjunta o separadamente en autos.

10.  Correo electrénico que rola a fojas 16 y 17 de fecha 23 de marzo de 2010, enviado por don
Francisco Ojeda de Sargent & Krahn, en el que adjuntan boleta de depdsito correspondiente a los
honorarios del arbitro.

I1.  Escrito que rola a fojas 19 y siguientes, presentados por don Matias Somarriva Labra en
representacion de Sasol Limited, en el que acompafia diversos elementos de pruecba para acreditar su
mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

12.  Correo electrénico que rola a fojas 80 de fecha 12 de abril de 2010, con el que se dio traslado a
la documentacidn presentada por don Matias Somarriva Labra en presentacion del segundo solicitante.

13.  Copias del escrito mencionado en el N° 11 anterior, que rola a fojas 81 y siguientes que
corresponden a la documentacion dada en trasfado con fecha 12 de abril de 2010, que fue presentada por
don Matias Somarriva Labra en representacion de Sasol Limited, las que no fueron retiradas por el
primer solicitante del nombre SASOLWAX.CL.

Y TENIENDO PRESENTE:

L Que el procedimiento de mediacidn y arbitraje sobre conflictos que se susciten por el registro de
nombres del dominio cl, es de naturaleza desformalizada, inmediata y simplificada en cuanto a su
tramitacidn; y que este juez arbitro ha sido investido con las calidades de "arbitrador", segiin lo dispone
expresamente el articulo séptimo del Anexo N° 1 de la Reglamentacion NIC CHILE vy los articulos 636
y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil.

II. Que a la audiencia del dia 23 de marzo de 2010 a las 17:00 hrs., fijada en la resolucion que rola a
fojas 6 para la realizacion del comparendo en el que se acordaria el procedimiento del presente arbitraje,
solo asistid don Felipe Fernindez Gonzdlez en representacion de Sasol Limited, como segundo
solicitante. '

II.  Que en escrito presentado por don Matias Somarriva Labra con fecha 6 de abril de 2010 en
- representacion de Sasol Limited, argumenta que la compaiifa Sasol Limited nacid en el afio 1950 en
Sudafrica, que en un comienzo fue concebida para producir combustible proveniente del carbén en un
pais que posee grandes reservas petroliferas, que desde entonces ha experimentado un gran crecimiento ,



transformandose en una empresa global destinada a proveer soluciones energéticas por medio de
procesos quimicos que han permitido importantes avances en innovaciones en esta materia, gencrando
productos y servicios de gran demanda. Que en la actualidad esta empresa se extiende a mas de 30
paises alrededor del mundo, dando trabajo a mas de 34.000.- personas. Que ademds, contindan
explorando nuevos mercados amparado en el interés global por la generacion genética, asf como de
productos quimicos y combustibles elaborados a partir de la industria gasifera y el carbon.

IV.  Que el Sr. Somarriva agrega en su escrito, que su representado le ha dado gran importancia a sus
productos y servicios, ofreciéndolos y promocionandolos profusamente en el mercado nacional y por
Internet, siendo estos reconocidos por la expresion SASOL, marca que esta registrada por su mandante
para distinguir e identificar productos tales como lubricantes para automéviles SASOL, combustibles
SASOL, polimetros SASOL, cera SASOL O SASOL WAX, marcas que aparecen identificadas en fojas
19 y 20 del escrito. Que su mandante se ha especializado en ¢l desarrollo de innovadores productos
provenientes de la industria quimica, lanzando una serie de productos vinculados con la cera o wax en el
idioma ingles, los cuales son ampliamente promocionados, difundidos y reconocidos por la expresion
SASOL WAX, idéntica al dominio en conflicto. Que cuentan con una filial dedicada especialmente a los
productos relacionados con la cera, de nombre Sasol Wax Ltd, con sede en Alemania, la cual se ha
posicionado como una empresa lider en su rubro a nivel mundial, exportando sus productos diversos a
paises alrededor del mundo, los cuales son utilizados en diversas aplicaciones como la fabricacion de
velas, neumaticos, empresas empaquetadoras, la industria cosmética y farmacéutica, textiles e incluso en
la refaccidn y construccién de autopistas, entre muchos otros.

V. Que el representante de Sasol Limited en conocimiento de la importancia del uso de la red global
Internet, se ha preocupado de que su compromiso con el piblico consumidor se extienda a dicho dmbito,
razon por la que sus productos son promocionados y reconocidos por los usuarios de este medio. Que su
mandante cuenta con un nombre de dominio idéntico al dominio en disputa, en el que se entrega
informacion, promociones v la comercializacion de los productos SASOL WAX, lo que da cuenta en
forma clara de la asociacion existente entre dicho concepto y su mandante en el mercado, informacion
que su aprecia del sitio Web www.sasolwax.com.

VI Que sefiala el Sr. Somarriva que su representado cuenta con una serie de marcas comerciales
como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las
cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INAP],
dentro de ellas se encuentran las siguientes marcas: SASOL, Registro N°628.497, mixta (productos
~ quimicos ete.) en la clase 1; N°628.498, mixta (artfculos para blanquear y otras substancias para el uso
de lavanderia, etc.) en la clase 3; n°628.499, mixta (productos explosivos y substancias explosivas), en
la clase 13. Que los registros previamente individualizados, demuestran el mejor derecho de su
representada sobre el dominio en disputa SASOLWAX.CL, el que es virtualmente idéntico a sus marcas
comerciales.



VII.  Que el demandado en autos, se limitdé a adicionar una palabra del dominio y marca registrada
agregando la expresién WAX, lo que claramente inducird a un error y engafio a los usuarios de Internet
y plblico en general, ya que dicha expresion se encuentra plenamente asociada a su representado. Que
conforme a los documentos acompafiados a su demanda, los productos, servicios, filial y hasta la razén
social de su mandante se reconocen y distinguen en el mercado con la expresion SASOL.

VIII. Que Sasol Limited es titular de registros marcarios para la expresion SASOL WAW en el
extranjero, en los registros N°3303432, en las clases 1 y 4 en Estados Unidos; N°30437589, clases 1 v 4
en Alemania. Que en sintesis las expresiones SASOL y SASOLWAX corresponden a marcas creadas,
difundidas y utilizadas profusamente por su mandante a nivel nacional e internacional, por lo que el uso
del nombre de dominio SASOLWAX.CL por parte de un tercero causard grave perjuicio a su
representada, dado que su elemento central es idéntico a las marcas de su mandante. Copias de los
certificados de registros, y del uso de la marca SASOL rolan a fojas 30 a la 61 del expediente.

IX. Que don Matias Somarriva menciona en su escrito, que el demandado al solicitar el nombre de
dominio SASOLWAX.CL, da cuenta de su intencidn de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha
obtenido su mandante a través de los afios, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, los que al
enfrentarse a este nombre dominio pensaran que contiene informacién relativa a Sasol Limited, a sus
servicios y productos. Que en base a lo sefialado es evidente concluir que es su representado es quien
posee el mejor derecho sobre el dominio SASOLWAX.CL, toda vez que el signo SASOL WAX, es
idéntico al dominio en disputa, el que identifica a uno de los proveedores lideres de la industria quimica
relacionada con productos derivados de Ia cera a nivel mundial.

X. Que evacuado el traslado de la documentacién presentada por el segundo solicitante del dominio
en disputa, ésta no fue retirada por el primer solicitante ni tampoco hizo presentacmn alguna de
argumentos para demostrar su mejor derecho sobre el dominio SASOLWAX.CL.

XI.  Que adicionalmente, las argumentaciones esgrimidas en el proceso por parte del segundo
solicitante Sasol Limited, y la ponderacién de toda la prueba instrumental acompafiada a estos autos y
por los medios que aconseja la recta razon, el criterio racional puesto en juicio, el sentido comun y la
recta intencidn, han permitido a este arbitro alcanzar la conviccidn necesaria para resolver el conflicto
sobre el nombre de dominio SASOLWAX.CL

XII.  Que con los argumentos vy documentos expuestos a juicio de este arbitro arbitrador, los
representantes de Sasol Limited, han demostrado su mejor derecho sobre ¢l nombre de dominio
SASOLWAX.CL.



RESUELVO:
1. Aceptar 1a solicitud de nombre de dominio SASOLWAX.CL, pedida por Sasol Limited.

2. Rechazar la solicitud de nombre de dominio SASOLWAX.CL, pedida por Lutromo Industrias
Ltda. (Quimica Lutromo Limitada)

NOTIFIQUESE a Nic Chile v cada una de las partes por correo electrénico y por carta certificada
copia de esta resolucidn con esta misma fecha y se devuelven los autos de este arbitraje a Nic Chile con
el objeto de dar cumplimiento a lo resuelto y proceder a su correspondiente archivo.

/Z/U\/\/L

Pablo Ruiz-Ta
Ar i rbitrador

Autoriza la firma del Arbitro Arbitrador en calidad de Ministro de Fe Dofia Carolina Moya Nufiez y don
Hernan Soriano Arancibia, domiciliados para estos efectos en Av. El Bosque Sur 130, piso 12, comuna
de las Condes.

S A,

arolina Moya Nuiiez Herndfi Soriano Arancibia
ut. 12.287.118-5 Rut. 6.925.757-7




