TRIBUNAL ARBITRAL §TRIBUNAL
= ARBITRAL

g «

4-81-2010

sigdo.cl

Oficio NIC Chile 12278

Viviana Vanessa Poblete Celsi v. Sigdo Koppers S.A.

O

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dos de noviembre de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 22 de diciembre de 2009, dofia Viviana Vanessa Poblete Celsi,
domiciliada en Don Luis 545, Club de Polo, San Fernando, en adelante también
denominada el «Primer Solicitante», representada en autos por el sefior Miguel Gonzélez
Felid, solicitd la inscripcién del nombre de dominio <sigdo.cl>, en adelante, la «Primera
Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 19, de la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «<RNCL», Sigdo Koppers S.A., domiciliada para estos efectos en Av.
Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta
parte «Segundo Solicitante», representada en autos por el sefior Matias Somarriva Labra,
solicité igualmente la asignacién del mismo nombre de dominio <sigdo.cl> con fecha 29
de diciembre de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 12278, de fecha 20 de abril de 2010,
NIC Chile designé al infrascrito como arbitro arbitrador para la resoluciéon del presente
conflicto sobre asignacién del nombre de dominio <sigdo.cl>, en adelante también
singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o
«litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacién disponible en dicho
soporte.
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Con fecha 20 de abril de 2010, este sentenciador acepté el cargo de arbitro
arbitrador y juré desempefarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
misma resolucién, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 29 de abril de 2010, a las 18:30 horas,
disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan, y que
en caso de no producirse conciliacién entre las partes se fijaria el procedimiento a seguir
para la resolucién del conflicto. Finalmente, en la misma resoluciéon se ordend agregar a
los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta en autos, la
resolucion antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC
Chile mediante correo electrénico firmado digitalmente.

Con fecha 29 de abril de 2010 se celebrd la audiencia a que fueron citadas las
partes, con la asistencia de don Miguel Ignacio Gonzalez Feliu, representante del Primer
Solicitante Viviana Vanessa Poblete Celsi, don José Ignacio Juarez, representante del
Segundo Solicitante Sigdo Koppers S.A. y en presencia de este arbitro. No produciéndose
conciliacion en dicha audiencia, se propuso por el tribunal que las reglas de procedimiento
serian detalladas en una resolucion a ser notificada a las partes, produciéndose consenso
a este respecto. De todo lo obrado se levanté un acta que fue firmada por las partes y por
el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucion notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. En resolucion posterior, y conforme a las reglas de
procedimiento, se fijé plazo para la presentacion de las demandas.

El Primer Solicitante no present6 demanda conforme a establecido en la bases de
procedimiento. En efecto, Unicamente se recibié por este tribunal una presentacion
electronica extemporanea, sin que conste la identidad del emisor de dicha presentacion,
la que fue proveida en tal caracter, y tampoco dicha parte realizé presentacién material o

fisica alguna en autos.

Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda

(A) Fundado en 1960, SIGDO KOPPERS S.A. es uno de los mas dinamicos e
importantes grupos empresariales chilenos. Con una reconocida trayectoria de
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seriedad, innovacion y competencia, ha logrado un crecimiento sostenido en el

O

volumen de negocios que gestiona, gracias a su capacidad de identificar nuevas
oportunidades de inversion, siempre dentro de sus competencias industriales,
tecnologicas y comerciales. Con operaciones en Chile y Latinoamérica, las
actividades de SIGDO KOPPERS S.A. estan organizadas en tres areas de desarrollo.
En el Area de Servicios se agrupan los negocios de construccién y montaje industrial,
y de transporte y logistica; en el Area Industrial, compafias de fragmentacién de roca,
linea blanca y electrodomésticos, peliculas plasticas de alta tecnologia, y del sector
petroquimico; y en el Area Comercial y Automotriz empresas de representacion,
distribucion y arriendo de maquinaria, y de representacién y distribucion automdviles.

(B) Sumado a lo anterior, mi representada cuenta con una serie marcas comerciales
como parte de la estrategia para posicionarse en los diferentes sectores del mercado
y proteger sus inversiones. Estas marcas se encuentran debidamente registradas
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”). Entre ellas se encuentran
las marcas comerciales que se estructuran en base a la expresién “SIGDQO”, idéntica
al nombre de dominio en conflicto, y que se encuentra intimamente vinculada con mi

mandante. Dichas marcas se sefialan a continuacion:

"1 Registro N°¢ 870.704, “SIGDO KOPPERS”, denominativa, para distinguir,
productos, clase 3y 5

"1 Registro N° 837.478, “SIGDO KOPPERS”, denominativa, para distinguir
Establecimento Comercial, regiones 12 a 132.

"1 Registro N° 850.048, “SIGDO KOPPERS”, denominativa, para distinguir servicios
en clases 41, 42, 43, 44, 45.

"1 Registro N® 836.262, “SIGDO KOPPERS”, denominativa, para distinguir productos
enclases 1,2,4vy6.

71 Registro N° 836.263, “SIGDO KOPPERS”, denominativa, para distinguir servicios
en clases 35, 36, 37 y 39.

71 Registro N? 840.928, “SIGDO KOPPERS”, denominativa, para distinguir productos
en clases 16, 17, 19y 31.

71 Registro N? 836.323, “SIGDO KOPPERS”, denominativa, para distinguir productos
en clases 7,8 .9y 10.

71 Registro N® 787.610, “SIGDOPACK”, denominativa, para distinguir Establecimiento
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(E)

Industrial, clases 1, 17.

"1 Registro N° 787.614, “SIGDOPACK”, denominativa, para distinguir productos en
clases 1y 17.

1 Registro N° 825.793, “SIGDOPACK”, mixta, para distinguir productos en clase 1.
"1 Registro N° 825.794, “SIGDOPACK”, mixta, para distinguir productos en clase 17.

"1 Registro N° 825.795, “SIGDOPACK”, mixta, para distinguir Establecimiento
Industrial, clases 1y 17.

Mi mandante, es reconocido y distinguido en el mercado por la expresién “SIGDO” y
que, como ya sefialamos anteriormente, sus productos y servicios son efectivamente
publicitados, comercializados y distribuidos tanto en el mercado real como en Internet.
En sintesis, la expresién “SIGDO” corresponde a la parte distintiva de marcas
creadas, difundidas y utilizadas profusamente por mi mandante a nivel nacional e

internacional, por lo que su uso por parte de un tercero le causara un perjuicio grave.

Para reforzar la asociacion en Internet de la expresion “SIGDO” con mi mandante,
debemos considerar que SIGDO KOPPERS S.A. cuenta con la titularidad de los
siguientes nombres de dominio, dentro de los cuales se encuentra integramente
comprendido el nombre de dominio en disputa y la expresion con la cual se identifica
a mi mandante, no sélo por ser titular de registros de marcas para dicha expresién
sino que ademas porque ella forma parte de su razén social.

- SIGDOKOPPERS.CL

- SIGDO-KOPPERS.CL

- SIGDOKOPERS.CL

- SIGDO-KOPERS.CL

- SIGDOCOPERS.CL

Al solicitar el nombre de dominio “SIGDO.CL”, el demandado da cuenta de su
intencién de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido mi mandante a
través de los anos, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que al
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enfrentarse a este nombre de dominio pensaran con toda l6gica que pertenece a mi
mandante y que a través de éste se publicitan y entrega informacién de una de las
mayores y mas prestigiosas empresas relacionadas con la prestacion de servicio y
productos industriales, asi como del rubro automotriz.

El demandado de autos se limitd a tomar la expresiéon “SIGDO”, que es el elemento
distintivo de una serie de marcas registradas de mi mandante, que es caracteristica
de mi mandante y que distingue en el mercado real y en Internet sus servicios, sus
Industrias y sus inversiones en el rubro automotriz, tanto a nivel nacional como
internacional. La expresion “SIGDO” es el signo que por afnos ha identificado a mi
mandante en el mercado, por lo que esta se encuentra inseparablemente vinculado a
SIGDO KOPPERS S.A.. Lo anterior permite concluir que de asignarse este nombre
de dominio a un tercero claramente se estara induciendo a error y engafo a los

usuarios de Internet y publico consumidor en general.

Se confirié traslado al Primer Solicitante de la demanda del Segundo Solicitante,

sin que lo evacuara.

1.-)

Finalmente, se cit6 a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

Que en relacién a la procedencia del presente arbitraje, al ambito de competencia y
a su caracter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL sefala que «Por el
hecho de solicitar la inscripcién de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para solucion de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su
resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro». En
relacion a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes
de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la regla 14 de
la RNCL que «Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion
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no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la

O

competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente

adquiridos por terceros».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicacion
preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 19, de la RNCL resulta
ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacién de los hechos
involucrados y la toma de decision a este respecto deberan, en todo caso, ser
arménicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador.
Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas
de los alcances de dicha norma, entonces la controversia debera resolverse
Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia,
corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipétesis

contempladas en la citada regla 14 RNCL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes
haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o
principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisién
basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque conforme
al mérito de autos, se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer
Solicitante.

4.-) Que, en tercer lugar, en relacion a la posible infraccion a derechos validamente
adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de
dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente
los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre,
marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el
nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse
de diversos modos, puesto que la norma en analisis recurre a la expresién
«contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectacion
a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacién o perjuicio, sea

en relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.
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c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legitimo en un
nombre, marca u otra designacion o signo distintivo reproducido, incluido o
aludido en el nombre de dominio disputado.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefaladas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
que de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de
registro de nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un
nombre, marca comercial u otra designacion o signo distintivo—, por estar
reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el
titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses
legitimos pertinentes.

Que en relacién a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, el Primer Solicitante, dofia Viviana Vanessa Poblete Celsi, no ha
demostrado derecho ni interés legitimo alguno en un nombre, marca u otra
designacion o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignacién del nombre
de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En
efecto, dicha parte no presenté formalmente una demanda ni tampoco contestacion,
no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del
proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

Que, por el contrario, se encuentra acreditado en autos que Sigdo Koppers S.A. es
titular de derechos adquiridos sobre las marcas SIGDO KOPPERS y SIGDOPACK,
registradas a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de presentacién
de la Primera Solicitud. Asi consta de los documentos acompafados por el Segundo
Solicitante y no objetados, especialmente su titularidad de las referidas marcas, para
diversos productos y servicios.

Que las hipodtesis expuestas relativas a la «alusion», «reproduccion» o «inclusion»
de un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo en un nombre de dominio
pueden verificarse tanto si dicha colisibn se manifiesta de manera completa en el
mismo o bien Unicamente en su ndcleo caracteristico o evocativo. En igual sentido,
las hipdtesis de afectacion a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo

mencionarse, entre otras, la confusién, asociacion o denigracion de derechos de
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10.-)

11.-)

terceros.

Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son “simples”, breves o
compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologias de cotejo, como
los criterios conceptual, fonético y grafico, ello sin perjuicio de dejar abierta la
posibilidad de incorporar otros elementos de valoracion, segun cual sea el caso
concreto. Ademas, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos
analiticos puede operar auténoma o independientemente, lo que se traduce en la
adopcion de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decision.
Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir
que estd compuesto por multiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo
protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de
dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido esta
contenido o reproducido en nombre de dominio, prima facie ello puede constituir un
potencial riesgo de confusién o asociacién, hipotesis que puede ser confirmada o
desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso,
irrelevantes, coincidentes o bien de tal significacién que eviten la afectacion a
derechos.

Que, en la especie, el Primer Solicitante ha acreditado, mediante documentos no
objetados, especialmente mediante ejemplares impresos de resultados de busqueda
en Google, que al ingresar la expresion SIGDO como patréon de busqueda, los
resultados aluden precisamente al Segundo Solicitante, lo que da cuenta de la
asociacion objetiva que se puede realizar entre dicho concepto y el Segundo
Solicitante.

Que, por otro lado, el SLD del nombre de dominio disputado <sigdo> esta
integramente incluido en las marcas del Segundo Solicitante, como igualmente en
la parte distintiva de su nombre social «Sigdo Koppers S.A.», antecedentes que
llevan a presumir, en este estadio de andlisis, que el nombre de dominio disputado
resulta indiciario de un potencial riesgo de confusion o asociacion por los usuarios
de la Red, hip6tesis que podria ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante
hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener
su pretensién sobre el nombre de dominio disputado, o bien si las expresiones
adicionales de las marcas fundantes de la Segunda Solicitud fuesen de tal entidad
que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusién o asociacion.
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12.-) Que segun se ha indicado mas arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al

mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud
sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si los
elementos adicionales al vocablo «SIGDO» permiten o no romper el riesgo de
asociacién y potencial confusion aludidos. La respuesta es evidentemente negativa,
particularmente en lo concerniente a la marca SIGDOPACK, en donde el agregado
«pack», lejos de diferenciar semanticamente la referida marca del nombre de
dominio en disputa, por el contrario, mantiene dicha asociacion, dado que nadie
desconoce que la expresién «pack» corresponde a una palabra inglesa que en
castellano se traduce como «paquete», término que es recurrente y habitual en el
uso de expresiones publicitarias y marcarias. De este modo, al estar contenido dicho
término en la marca SIGDOPACK, lo que hace en definitiva es reforzar la primacia y
relevancia del elemento SIGDO dentro de dicho conjunto marcario, situacién que a
su vez lleva a la necesaria asociacién que en nuestro medio puede razonablemente
realizarse entre el nombre de dominio disputado y la referida marca del Segundo
Solicitante.

13.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de
registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante
perturba, afecta o perjudica los derechos véalidamente adquiridos por el Segundo
Solicitante sobre sus marcas comerciales SIGDO KOPPERS vy, especialmente,
SIGDOPACK.

14.-) Que la conclusion precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se
adecua y resulta armonica ademds con otras consideraciones adicionales de
prudencia y equidad que este arbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no
habiendo acreditado el Primer Solicitante ningun vinculo con el SLD de nombre de
dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podria este
sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo
Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido

SLD del nombre de dominio en disputa.

15.-) Que, adicionalmente, la solicitud del Primer Solicitante constituye un obstaculo
objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar en la Red el elemento
caracteristico de sus marcas y de su nombre social— esto es, SIGDO— del modo
mas efectivo y razonable, esto es, reflejando de manera exacta dicho elemento en el

SLD correspondiente.
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16.-) Que nada de lo anteriormente indicado impide o perjudica al Primer Solicitante para
desarrollar sus legitimas actividades en la Red, pero desde el momento en éste
decide utilizar un nombre de dominio, necesariamente deberd elegir alguna

denominacion, signo o nombre que no afecte derechos adquiridos por terceros.

17.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador
concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro
del nombre de dominio <sigdo.cl> presentada por dofia Viviana Vanessa Poblete
Celsi contraria los derechos validamente adquiridos por Sigdo Koppers S.A. sobre
su marca comercial «SIGDO KOPPERS y SIGDOPACK», cumpliéndose de este
modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 parrafo 1° de la RNCL,
conclusién que ademas es armonica con los razonamientos de prudencia y equidad
expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la
solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio
litigioso al Segundo Solicitante.

18.-) Que el parrafo final de la regla 8 RNCL dispone que «Las costas del arbitraje seran
compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al
primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcion [...]. Sin perjuicio de lo
anterior, el arbitro podra condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje,
a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a
inscripcion en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles
de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en
que el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie,
no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos
de excepcion establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante
debera quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cédigo Organico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,
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SE RESUELVE:

.- Acoger la demanda deducida por Sigdo Koppers S.A. y, en consecuencia, rechazar
la solicitud de asignacion del nombre de dominio <sigdo.cl> presentada por dofia
Viviana Vanessa Poblete Celsi.

Il.-  Asignar el nombre de dominio <sigdo.cl> a Sigdo Koppers S.A. RUT 99.598.300-1.

I1l.-  No condenar en costas a dona Viviana Vanessa Poblete Celsi.

Notifiquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile y notifiquesele la presente

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N® 4-81-2010.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad N°® 6.489.812-4, y
don Marco Antonio Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad N° 10.048.392-0.
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