GONZALO SANCHEZ SERRANO
TRIBUNAL ARBITRAL
Fax: 334 7338
e-mail:
arbitrajes-gonzalo@sanchez.cl
gonzalosanchezarbitrajes(@gmail.com

RESOLUCION

ARBITRAJE: SAVCHILE.CL

En Santiago a 30 de Julio del afio 2008, Gonzalo Sanchez Serrano, juez arbitro arbitrador,

designado para resolver la disputa respecto del dominio savchile.cl, vengo en dictar la presente
resolucion con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi caracter de arbitro arbitrador, en
virtud de la Reglamentacion de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos José Octaviano Herndndez Alarcon, primer solicitante, con domicilio en

pasaje Michiva #2788, comuna de Puente Alto, Santiago; y por la otra Compaiiia Sudamericana de
Vapores S.A., segundo solicitante, representada por Sargent & Krahn, para estos efectos ambos
domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1.

Con fecha 02 de enero del 2008, se recibidé en mi casilla de correo Oficio N° 08484 materia
solicita Arbitraje dominio savchile.cl en el cual se me propuso como juez arbitro arbitrador
del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentaciéon de NIC Chile que incluye la
designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes
expresamente aceptaron.

Con fecha 04 de enero del 2008, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentacion
de NIC Chile y correo electronico, este arbitro arbitrador declar6 aceptar el cargo y notifico
a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citdé para una audiencia de
conciliacion consignacion de fondos y/o fijacion de normas de procedimiento para el dia 14
de enero del 2008 a las 19:00 horas, lo cual consta en autos.

Que con fecha 14 de Enero del 2008, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con
la asistencia de Ambas partes. En el mismo acto del comparendo se fijan las normas del
procedimiento otorgando un plazo de 15 dias habiles para que las dos partes presenten sus
argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del dominio en disputa, plazo del
cual toman conocimiento en el momento de la audiencia, quedando notificadas.

Que con fecha 17 de enero del 2008, se resuelve: Comparendo realizado con fecha 14 de
Enero del presente, en el que se fijaron las normas del procedimiento. Que por omisiéon no
se inform¢ la cantidad de UF a depositar por parte del segundo solicitante, como segunda
cuota de los honorarios arbitrales. Se resuelve; Se fija el monto de 20 UF como segunda
cuota de los honorarios arbitrales.

Que con fecha 24 de enero del 2008, Eduardo Lobos envia e-mail en el que indica que las
bases del procedimiento los honorarios arbitrales definitivos estaban fijados.

Que con fecha 24 de enero del 2008, se resuelve: Se deje sin efecto resolucion de fecha 17
de enero del 2008 y rectifiquese acta de comparendo en su punto 2) en lo concerniente al
pago se segunda cuota de honorarios arbitrales quedando los honorarios definitivos en al
suma de 30 UF.

Que con fecha 28 de enero del 2008, Eduardo Lobos Vajovic, presenta escrito “Demanda
Arbitral por asignacion de nombre de dominio”.



8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante, son los
siguientes:

1.

ii.

iii.

1v.

V.

Vil.

Viii.

iX.

Mi representada tiene sus origenes en el afio 1872, lo cual la hace ser una de las
compaiiias navieras mas antiguas del mundo. Cabe hacer presente desde ya que mi
mandante ha sido reconocida desde aquella época, vale decir hace mas de 130 afios
por la sigla sav o csav, las cuales hacen alusion a su razon social.

En sus comienzos, las actividades de sav consistian exclusivamente en servicios de
cabotaje, pero rapidamente se extendieron. Hoy en dia la compaiiia ofrece servicios
de transporte de carga general, carga a granel, principalmente de productos
congelados y vehiculos, usando naves propias y arrendadas.

A su turno, mi mandante se ha preocupado de establecer vinculos permanentes
entre la costa Atlantica y el pacifico de Sudamérica con el resto del mundo. SAV
opera a través de los 5 continentes, ofreciendo un servicio de “linea”, por el cual es
capaz de proveer traficos permanentes a ciertos puertos, itinerarios fijos y naves
preparadas para transportar un gran numero de contenedores y una alta variedad de
carga convencional. Asimismo mi representada posee barcos especialmente
disenados para carga congelada, vehiculos, carga a granel y productos forestales.
Mi mandante ha establecido una amplia oferta de servicios intermodales, los cuales
combinan distintos medios de transporte, ademas de otras operaciones
complementarias como areas de almacenaje y servicios en puerto. Este servicio
“puerta a puerta”, a cualquier destino, es normalmente conducido en conjunto con
las subsidiarias de CSAV: Sudamericana Agencias Aérea y Maritimas S.A. SAAM,
como una agencia maritima de trasporte de mercancias, y cosan, terminal de
contenedores en Santiago.

Mi representada se ha caracterizado por su constante preocupacion dirigida
alcanzar un nivel superior de calidad de servicio para sus clientes, proveyendo de
medidas oportunas y eficientes para asistirlos en el mejoramiento de sus
operaciones extranjeras de comercio. Lo anterior ha contribuido a que SAV sea en
la actualidad la compafiia naviera més grande e importante de Latinoamérica,
ademas de ser una empresa con una considerable presencia en la totalidad de los
continentes.

Mi mandante cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar
diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, dentro de las cuales se
encuentra aquella que corresponde a la expresion SAV y sus derivadas.
Conjuntamente hay que considerar que mi representada es titular de marcas
derivadas del signo “SAV” en paises como Estados Unidos, Reino Unido, Nueva
Zelanda, Canad4, como también en la comunidad Europea y Benelux.

Por otro lado, es conocida y 16gica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar
a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario
asociaria inmediatamente el nombre de dominio “savchile.cl” a un sitio que diga
relacion los servicios ofrecidos por mi mandante. Ademas, a modo de reafirmar el
mejor derecho de que goza mi representado sefialamos que es titular de los
siguientes nombres de dominio csav.cl; csav.com.

La marca sav de mi representado es idéntica al elemento distintivo sobre el cual se
estructura al nombre de dominio en disputa savchile.cl, La marca de mi
representado coincide plenamente con el elemento principal del dominio materia de
autos, por lo cudl, légicamente el publico necesariamente asociara dicho sitio con
los servicios de mi mandante. De esta manera la sola adicion de la expresion
“CHILE” en el nombre de dominio en disputa no tiene mérito creativo alguno ni
puede ser considerada bajo ningin punto de vista como un elemento diferenciador
de la reconocida marca de mi mandante. Pues dicho termino solamente alude a



Xi.

Xil.

xiii.

X1v.

XV.

XVI.

XVil.

nuestro pais, lo cual aumenta el riesgo de confusion toda vez que mi mandante es
una empresa situada en Chile.

Asimismo cabe tener presente que mi mandante presta sus servicios tanto en Chile
como en el extranjero, de tal manera que la simple adicion del término Chile
producira todo tipo de confusiones, ya que los usuarios l6gicamente pensaran que
se trata de la empresa de origen Chileno SAV.

Como se puede constatar, el elemento principal del nombre de dominio en disputa
se encuentra integramente contenido en las marcas y nombres de dominio de mi
representada. En este sentido la sola omision de la letra “C” en el dominio en
cuestion no permite una adecuada diferenciacion con éstos. Pues dicha letra “C”
corresponde a la expresion “compaiiia”, la cual es el sindbnimo de “empresa”, por lo
que su omision no supone la incorporacion de ningun elemento creativo al nombre
de dominio materia de autos.

Por otro lado, es de toda importancia resaltar que mi representada es distinguida en
el mercado mundial por las siglas “SAV” y “CSAV”.

Por lo tanto, resulta evidente que cualquier persona y sobretodo un cliente o
potencial cliente de mi mandante que busque informacion acerca de éste, al verse
enfrentado al nombre de dominio savchile.cl, pensard logicamente y
razonablemente que se trata de un sitio perteneciente a Compaiia Sudamericana de
Vapores o SAV. En consecuencia el nombre de dominios de autos no hace mas que
inducir a una evidente confusion a los usuarios de Internet; considerando los
antecedentes expuestos queda en evidencia la posibilidad de confusion cierta que
existe entre el dominio en disputa y la razén social de mi mandante, sus marcas
comerciales registradas y los nombres de dominios afines.

Cabe sefialar que en el derecho comparado y por cierto en los tltimos afios también
por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y
logica relacion entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto
los nombres de dominio comparten un sinnimero de aspectos caracteristicas y
propositos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los
nombres de dominios, ademas de la funcion técnica que cumplen, tiene un rol
fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que
se ofrecen via Internet. Por su parte el objetivo final de una marca comercial es
precisamente el mismo, esto es, la distincion por medio de un signo, del origen de
los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Cabe tener presente que con fecha 1° de enero del 2000, entrd en vigencia la
denominada politica Uniforme de resolucion de conflictos de nombres de dominio
(UDRP), desarrollada por la corporacion de nombres y numeros asignados a
Internet (ICANN). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental de la
resolucion de conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en
cuestion. ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta
materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades participantes en
Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de
usuarios, proveedores, etc.; dichos criterios han sido recogidos por los articulos 20,
21 y 22 del reglamento de NIC Chile.

Criterio de la notoriedad del Signo pedido: esta teoria postula que el titular de un
nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama,
notoriedad y prestigio. Indica que cuando la marca alcanza los caracteres de fama
notoriedad y prestigio su campo de proteccion debe ampliarse, para evitar
confusiones en el mercado y un aprovechamiento de ella por parte de terceros.
Criterio de la identidad: este criterio de la identidad establece que correspondera
asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca,



nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En
razén de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi
mandante, ya que es titular de la marca famosa y notoria “SAV”.

Al efecto acompafia los siguientes documentos:
.

ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.
Viii.
iX.
X.
Xi.
Xil.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.

Copia de certificado de registro del nombre de dominio csav.cl
Copia de certificado de registro del nombre de dominio csav.com
Copia de certificado de registro N° 613.139

Copia de certificado de registro N° 762.406

Copia de certificado de registro N° 679.652

Copia de certificado de registro N° 729.744

Copia de certificado de registro N° 611.818

Copia de certificado de registro N° 526.112

Copia de certificado de registro comunitario N° 973560

Copia de certificado de registro comunitario N° 973.610

Copia de certificado de solicitud N° 1318524, Canada

Copia de certificado de registro N° 2194585, en Estados Unidos
Copia de certificado de registro N° 2278682, en Estados Unidos
Copia de certificado de registro N° 741735, en Nueva Zelanda
Copia de certificado de registro N° E4848479

Copia de la sentencia arbitral vifiasdelmaipo.cl

10. Que con fecha 31 de enero del 2008, José Herndndez Alarcon, presenta escrito “Realiza
presentacion de argumentos que indica”’.

11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante, son los
siguientes:

1.

ii.

iii.

1v.

V.

Vil.

Inscribi el dominio savchile.cl, el dia 16 de octubre del ano 2007. Dicho dominio
corresponde a “servicios de audio y video”, actividad a la que me dedico hace mas
de 15 afos y que corresponde a mi calidad de Técnico en telecomunicaciones.
Requeria de dicho sitio para desarrollar y expandir mi actividad econémica. Procedi
a solicitar la inscripcion del dominio savchile una vez leidas las normas y
reglamento del sitio Web de Nic Chile con el fin de no incurrir en actuacion es de
mala fe, ni colision alguna de derechos con otros duefios de dominios existentes.
Incluso revisé los registros de marcas del departamento de Propiedad Industrial
(DPI), donde pude constatar que no se encontraba inscrita al marca savchile.
Resulta evidente que no se dan en la especie, los requisitos sefalados en el
articulo22 del reglamento del NIC como causales de revotacion de la primera
inscripcion.

La prestacion de servicios de audio y video la desarrollo desde que egresé del liceo
y en forma ininterrumpida hasta el dia de hoy; incluso mantengo una causa por
despido injustificado ante el sexto juzgado del trabajo, que es tramitada por la
corporacion de Asistencia Judicial rol 6768-2005, en dicha causa consta mi
prestacion de servicios como reparador y técnico electronico (audio y video).

De acuerdo a lo expuesto poseo el uso del dominio y ademas soy el primer
solicitante, lo que de acuerdo al principio “first come first served”, me habilita para
tener la propiedad sobre dicho dominio, sin limitacion, ni restriccion alguna en el
ejercicio de dicho dominio.

Hago presente que no se encuentra registrada la marca savchile y me encuentro
realizando tramites para su inscripcion a través de tramite facil del gobierno de
Chile.

La marca inscrita mas similar por concordancia de letras iniciales y ademas
fonéticamente es “SAV”, que se encuentra inscrita en la clase 41 C numero de
solicitud o TIP 770549; su giro incluye arriendo de aparatos audiovisuales, de



iluminacién, etc. actividades distintas alas que yo desarrollo y que no estan en
colusion con las mias. Es precisamente la citada marca SAV la que podria haber
tenido un interés en oponerse a mi dominio debido a las razones ya sefialadas y no
la segunda solicitante parte en este juicio arbitral, ya que ellos se clasifican en el
registro de marcas como CSAV. A mayor abundamiento al revisar la consulta de
datos en el DPI, podemos apreciar que existen variadas inscripciones de marcas con
las iniciales SAV y SAVERS y ninguna pertenece a la segunda solicitante en este
juicio Compaiiia Sudamericana de Vapores.

12. Al efecto acompafia los siguientes documentos:

i.  Copia de factura pago dominio
ii.  Copia Base de datos del DPI
iii.  Copia de datos de inscripcion en el DPI de la marca SAV

13. Que con fecha 16 de Abril del 2008 se resuelve: Previo a resolver, aclarese el otrosi del
escrito Demanda Arbitral por asignacion de nombre de dominio, dentro del termino de 3
dias habiles, bajo apercibimiento de tener los documentos por no presentados.

14. Que con fecha 22 de Abril del 2008, Eduardo Lobos Vajovic, presenta escrito: “Cumple lo
ordenado”.

15. Que con fecha 20 de junio José Hernandez realiza consulta via correo electronico al juez
arbitro.

16. Que con fecha 23 de Junio del 2008, se resuelve: Al escrito Cumple lo ordenado, se
resuelve; A lo principal: se tiene por cumplido lo ordenado; Al otrosi: Téngase presente. Al
escrito, Demanda Arbitral por Asignacion de nombre de dominio, se resuelve; A lo
principal: se tienen por presentados los argumentos e intereses sobre el nombre de dominio
es diputa; Al otrosi: por acompafiados bajo apercibimiento del 346 N° 3 del C.P.C. Al
escrito, Realiza presentacion de Argumentos que indica, se resuelve; A lo principal: se
tienen por presentados los argumentos ¢ intereses sobre el nombre de dominio es diputa; Al
otrosi: Se tienen por acompafados, bajo apercibimiento legal que corresponda. Segin el
punto tres de las normas del procedimiento, se da inicio al plazo de 10 dias habiles para
observaciones y comentarios a las pruebas, contados desde la notificacion de esta
resolucion.

17. Que con fecha 26 de junio del 2008 se resuelve: Al escrito Consulta de resolucion, se
resuelve; Atendido a resolucion de fecha 23 de junio, estése a merito de autos.

18. Que con fecha 07 de julio del 2008, Eduardo Lobos Vajovic, presenta escrito “Evacua
Traslado”.

19. Que con fecha 10 de julio del 2008 se resuelve: Al escrito “Evacua Traslado”, se resuelve;
A lo principal: se tiene por evacuado el traslado. Se deja constancia que vencido el plazo, la
parte que es primer solicitante no realizé presentacion. Segiin el punto 4 de la normas del
procedimiento y no encontrandose diligencias pendientes, citese a las partes a oir sentencia.

CONCIDERANDO:
i.  Que la segunda solicitante posee un registro marcario con la expresion SAV
registro Numero 613.139.

ii.  Que resulta en nuestro pais un hecho publico y notorio que la Compaiiia
Sudamericana de Vapores es también reconocida mediante la expresion SAV

iii.  Que el origen de la empresa reconocida cominmente como CSAV o SAV se
remonta al siglo pasado poseyendo una so6lida y visible trayectoria comercial en
Chile y el extranjero.



iv.  Que este sentenciador de acuerdo a los normas y principios de la regulacion NIC
CHILE privilegia siempre el mejor y legitimo derecho por sobre la fecha de
solicitud. Salvo que las partes exhiban cualitativa y cuantitavamente iguales
derechos en cuyo caso se aplica el criterio cronologico denominado “first file, first
served”.

v.  Que el primer solicitante no logré acreditar un mejor derecho sobre el nombre de
dominio pero al mismo tiempo este sentenciador no encontr6 evidencias de mala
fe en su actuar.

SE RESUELVE:
1. Se asigna el dominio SAVCHILE.CL al segundo solicitante Compaiiia Sudamericana
de Vapores S.A.
2. En cuanto a la peticion de condena en costas, No ha lugar por considerar este arbitro
que ambos solicitantes tuvieron motivos para litigar.

Notifiquese por carta certificada a las partes v por e-mail bajo firma electrénica a NIC Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Carolina Jara RUT:
13.715.557-5 y dofia Rosa Gemita Tramol Vasquez, RUT: 14.180.375- 1, ambas de mi mismo
domicilio.

Gonza,lo Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador

Carolina Jara Castro Rosa Gemita Tramol Vasquez
13.715.557-5 14.180.375-1



