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simachile.cl

En Santiago, veintiocho de Diciembre de dos mil diez

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile N°® 12399, de 11 de Junio de 2010, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto
entre Empresa Carlos Escérate v Compatfifa Limitada y SIMMA S A, por la inscripeion del
nombre de dominio “simachile.cl”, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que consta a fojas 2 v 3.

3.- Copia de la comunicacion de Nic Chile a las partes, mediante correo electrénico de 11
de Junio de 2010, dando cuenta de la designacion del suscrito como arbitro en este caso,
que rolaa fojas 5,

4.- Resolucion de fojas 6, de 17 de Junio de 2010, por Ia cual el suscrito acepia la
designacion de arbitre arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

5.- Notificacion de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 17 de Junio de 2010, de la
resolucion sefialada en el nimero anterior.

0.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admision de envios registrados
de Correos de Chile, en los gue consta el despacho a las partes por corree certificado, con
fecha 17 de Junio de 2010, de los documentos referidos en los nGmeros anteriores.

7.~ Copia del correo electrénico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 17 de
Junio de 2010, comunicando la aceptacion del suscrito a la designacion de arbitro en este
caso. de fojas 16.

8.- Mensaie de correo electrénico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber
tomado conocimiento de mi aceptacién a ia designacion de Arbitro, de fecha 18 de Junio de
2010, agregado a fojas 11.

9.- Escrito y documentos de fojas 12 y siguientes, en los que consta la personeria de los
representantes de SIMMA S AL

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 12 de Julio de 2010, con la sola asistencia
del abogado don Yair Alejandro Riquelme Belmar, en representacion de SIMMA S.A., en
el cual se fijaron las normas por las que regird este procedimiento, que rola a fojas 16 y 17.

11.- Netificacion de fojas 18, hecha a las partes mediante correo electronico de 12 de Julio
de 2010, en la cual se les envia copia del acta del comparendo indicada en ¢l nhmero
anterior.

12.- Escrito de fojas 19 y siguientes, mediante el cual la parte de SIMMA S.A., presenta su
demanda de mejor derecho para la designacién del nombre de dominio v acompaiia sus
elementos de prucba.

13.- Documento de fojas 22 y siguientes, consistente en fofocopia de la escritura pablica de
modificacién de la Sociedad Importadora y Comercial Automotriz Limitada, de 10 de
Octubre de 1984, ante el Notario Pablico sefior Raul Ivan Perry Pefaur.
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14.- Documento de fojas 35, consistente en fotocopia de la escritura%p
modificacion y transformaciéon de la sociedad “Sociedad Importadora y €
Automotriz Limitada”, “SIMMA S$.A.”, de 27 de Marzo de 1998, ante el Notario P
de Santiago sefior René Benavente Cash.

15.- Documento de fojas 49, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
SIMMA S.A. son duefios de la marca “SIMMA S.A”, registrada con el N° 592.211, que
distingue servicios de importacion, exportacion y representacion de productos de la clase
12, clase 35.

16.- Documento de fojas 50, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
SIMMA S.A. son duefios de la marca “SIMMARENT", registrada con el N® 873.563, que
distingue servicios de importacion, exportacién, representacion de toda clase de productos;
servicios de venta y comercializacion de toda clase de productos, al por mayor y al detalle,
clase 35.

17.- Documento de fojas 51, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta qgue los seflores
SIMMA S.A. son duefios de la marca “SIMMATRANS", registrada con el N° 857.017, que
distingue servicios de importacion, exportacion, representacion de toda clase de productos;
servicios de venta y comercializacion de toda clase de productos, al por mayor y al detalle,
clase 35.

18.- Documento de fojas 52, consistente en impresion de al informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta gue los sefiores SIMMA S.A., son duefios del
nombre de dominio “sima.cl”.

19.- Documento de fojas 53, consistente en impresién de al informacion que aparece en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que los sefiores SIMMA S.A., son duefios del
nombre de dominio “simma.cl”.

20.- Documento de fojas 54 y siguientes, que corresponde a una impresion del contenido de
la pagina web http:/fwww.sima.cl.

21.- Escrito de fojas 57, correspondiente a patrocinio y poder conferido por Carlos Escarate
y Compaiiia Limitada a las abogados que actuaran en su representacion.

22.- Documento de fojas 58, consistente en fotocopia del extracto de la constitucion de la
sociedad comercial de responsabilidad limitada “Carlos Escarate y Compafifa Limitada™ o
“Carlos Escarate y Cia. Ltda.”, elaborado por el Notario Publico de El Loa — Calama, sefior
Sergio Yaber Simon, con fecha 27 de Julio de 1989.

23.- Documento de fojas 59, consistente en copia de la inscripcion del extracto de
constitucion de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada “Carlos Escarate y
Compafiia Limitada”™ efectuada en Calama el 28 de Julio 1989, efectuada a fojas 113 N° 70
del registro de comercio del afio 1989 de Calama, con certificado de vigencia al 29 de
Enero de 2009,

24.- Documento de fojas 61 y 62, correspondiente al mismo documento indicado en el
numero anterior, pero con certificado de vigencia al 16 de Noviembre de 2009,

25.- Escrito de fojas 63 mediante ¢l cual la parte de Carlos Escarate y Compafiia Limitada
efectiia la presentacion de sus argumentos y medios de prueba.




26.- Documento de fojas 69 vy siguientes, consistente en copia de la \@éﬁl@}j@w,xdé 1
constitucién de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada “Carlos B ~
Compaiifa Limitada”, otorgado en Calama, ¢l 27 de Julio de 1989, ante el Notario sefior
Sergio Yaber Simon.

27.- Documento de fojas 74 y 75, consistente en fotocopia de la inscripeion del extracto de
constitucion de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada “Carlos Escarate y
Compaiiia Limitada”.

28.- Documento de fojas 76, consistente en escritura de modificacion de la sociedad Carlos
Escarate y Compafifa Limitada, de 31 de Diciembre de 1997, ante el Notario de Calama
senor José Miguel Sepulveda Garcia.

29.- Documento de fojas 79, consistente en fotocopia de la inscripcion del extracto de
modificacion de la sociedad Carlos Escarate y Compafiia Limitada, inscrita a fojas 56 N°
28, del registro de comercio de la Provincia del Loa, con fecha 19 de Octubre
correspondiente al afio 1998.

30.- Documento de fojas 80, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial donde consta que los sefiores
Sociedad Carlos Fscéarate y Compafifa Limitada son duefios de la marca S.IM.A.
registrada con el N° 631.427, que distingue scrvicios de reparacién, mantencién e
instalacion de articulos y productos para la industria y mineria, clase 37; y fotocopia de la
correspondiente ctiqueta, agregada a fojas 81,

31.- Documento de fojas 82, consistente en impresion de la informacion que aparece en la
pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Sociedad Carlos Escarate y Cia. Limitada son duefios de la marca S.1L.M.A., registro N°
564.601, que distingue servicios de comunicacion e informacidn televisiva, radial y por
cualquier otro medio de transmision, orientado a la explotacion y direccion de una empresa
comercial , o la ayuda en la direccién de los negocios o funciones comerciales de una
empresa industrial o comercial por medio de esta via, clase 38.

32.- Documento de fojas 83, consistente en un ejemplar del logotipo corporative de la
empresa Carlos Escarate y Compafifa Limitada 5.1.M.A. Servicio, Ingenieria, Mantencion y
Abastecimiento.

33.- Documento de fojas 84 y siguientes consistente en certificacion emitida por NCS
International, que acredita que Carlos Escéarate y Cia. Ltda. SIMA posee un sistema de
gestion que cumple con los requerimientos de la norma AS/NZS ISO 14.001: 2004 -
OHSAS 18001:1999,

34.- Documento de fojas 87, consistente en impresion de un Diploma de Honor otorgado
por CODELCO CHILE ~ DIVISION CHUQUICAMATA a “SIMA. CIA. L'TDA.” por
su destacada colaboracion come Socio Estratégico de la Subgerencia de Mant. Mina.

35.- Documento de fojas 88, consistente en certificado emitido por la Division
Chuquicamata de Codelco Chile otorgado a los sefiores SIMA en reconocimiento de su
aporte a la proteccion y administracion de las personas y los recursos.

36.- Documento de fojas 89, consistente en copia de la factura N° 2407 de S.LM A, Carlos
Escérate y Cia. Ltda. a S.Q.M. Industrial S.A. de 6 de Julio de 2010.

37.- Documento de fojas 90 y 91, consistente en fotografias de instalaciones industriales
identificadas con la sigla S.LM.A. ¥ de un bus con el mismo distintivo.
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40.- Resolucion de fojas 92 de 27 de Julio de 2010, en la cual se proveen las preqenm 1011@5
de las partes dandose traslado l‘LLlplOCO de las mismas y su notificacién medianti:
electronico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 93,

41.- Escrito de fojas 94 mediante ¢l cual la parte de Carlos Escarate y Compaiiia Limitada,
también S.LM.A_, evacua el traslado conferido en autos.

42 .- Escrito de fojas 97 y siguientes, mediante el cual la parte de SIMMA S.A. evacua ¢l
traslado conferido en autos.

43,- Resolucion de fojas 98, de 3 de Agosto de 2010, mediante la cual se tiene por
evacuado el traslado por ambas partes, ¥ su notificacion mediante correo electronico de
igual fecha, cuva copia se encuentra agregada a fojas 99.

44 - Resolucion de fojas 100, de fecha 10 de Diciembre de 2010, mediante la cual se cita a
las partes a ofr sentencia, v su correspondiente notificacion mediante correo electronico de
igual fecha. cuya copia de encuentra agregada a fojas 101.

Y TENIENDO PRESENTE:

Que son parte en este juicio la empresa Carlos Escdrate y Compafiia Limitada, Rut N°
79.933.740-1, domiciliado en Granaderos 4556, Calama y SIMMA S.A., Rut N°
83.568.200-5, domiciliada en San Eugenio 463, Santiago.

II.- Que ¢l asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre
Carlos Escérate v Compafifa Limitada, como primer solicitante, y SIMMA S.A., como
segundo solicitante, por la presentacion por parte de ambos de solicitudes competitivas para
la inscripeion del nombre de dominio “simachile.cl”, y determinar a quien corresponde ¢l
mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

111~ Que en su demanda de fojas 19 y siguientes, la parte de SIMMA S.A. funda su peticion
en los siguientes antecedentes:

Sefialan que son una empresa cuyo origen data de 1964 cuando se constituyo bajo la razén
social de Eliseo Azbcar y Compafifa Limitada, la cual posteriormente se modificod a
Sociedad Importadora y Comercial Automotriz Limitada, también denominada SIMMA
L'TDA.; v finalmente, con fecha 27 de Marzo de 1998, cambio su naturaleza a Sociedad
Andnima cerrada y modificé su razon social por la actual : SIMMA 5.A.

Son una prestigiosa empresa nacional dedicada a las representaciones de equipos y bienes
de consumo de origen especialmente metal mecanico, orientados al sector minero, forestal,
agricola, pesquero, acuicola, de transporte y construccion e industria manufacturera.

Cuentan con un equipo consolidado distribuido a través de 7 sucursales a lo largo del pais,
con representacion de destacadas empresas extranjeras.

Son titulares de las marcas comerciales “SIMMA S A registro N° 392.211, que distingue
servicios de importacion y representacion de productos de las clases 7 y 12, clase 35;
“SIMMARENT”, registro N° 873,563, que distingue servicios de importacion,
representacion de toda clase productos, servicios de venta v comercializacion de toda clase
de productos, al por mayor v detalle, clase 35; “SIMMATRANS", registro N° 857.017, que




distingue servicios de importacion, exportacion, representacion de toda clase d i
servicios de venta y comercializacion de toda clase de productos al por mayor y aldetatie:
clase 35. Son titulares también de los nombres de dominio “sima.cl” y “simma.cl”.

Como criterios fundamentales que deben ser ponderados por el sentenciador al momento de
resolver sobre la asignacion de un nombre de dominio, destacan los siguientes:

A) Existencia de marcas comerciales.
Sefialan que al ser titulares de las marcas SIMMA S.A., SIMMARENT y SIMMATRANS |
las que son cuasi idénticas al dominio en disputa “simachile.cl”, demuestra el interés de esa
parte en distinguir y proteger sus servicios, con el objeto de que los usuarios y destinatarios
de éstos no se vean inducidos a error respecto a su procedencia empresarial; lo cual
evidencia su interés real y concreto para la asignacion del dominio en disputa.

B) Criterio de la fama y notoriedad.
De acuerdo a éste, el titular del nombre de dominio debe ser quien ha logrado darle fama y
notoriedad al signo pedido, haciéndolo conocido en el mercado.

Dada la existencia de sus marcas registradas y el posicionamiento que ellas tienen resulta
facil concluir que el dominio solicitado serd vinculado por los consumidores a esta firma.

Al respecto citan ¢! articulo 6 bis del convenio que prohibe el uso de marcas susceptibles de
confusion con una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso estime
ser alli notoriamente conocida.

C) Existencia de nombres de dominio similares.
Mencionan que también ellos tienen la titularidad sobre los nombres de dominio “sima.cl”
y “simma.cl”, a través de los cuales ofrece y publicita sus servicios en internet.

Argumentan que al conceder el dominio en disputa al primer solicitante se generard toda
suerte de errores, distorsiones y confusiones en ¢l mercado.

D)Relacién entre razon social y dominio.
Destacan que su razon social es SIMMA S.A., practicamente idéntica al nombre de
dominio en disputa, de lo cual se desprende que los consumidores y/o proveedores
asociaran dicho dominio a su empresa.

Al respecto fundamentan su peticion sefialando que el Articulo 8 del Convenio de Paris
establece que el nombre comercial sera protegido en todos los paises de la unién sin
obligacién de depésito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de
COMeErcio.

En conclusién sefialan que esa parte es quien tiene el mejor derecho para que se le asigne el
nombre de dominio en disputa.

IV.- Que en su prestacion de fojas 63 vy siguientes la parte de Carlos Escarate y Compafiia
Limitada, S.L.LM.A. funda su peticion en los siguientes antecedentes:

Sefialan que la empresa Carlos Escarate y Compafifa Limitada se constituye como una
sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura publica de 27 de Julio de 1989,
otorgada ante ¢] Notario Piblico de Calama, don Sergio Yaver Simon.

Sus socios son don Carlos Alfonso Escéarate Rojas y dofa Mirian Elena Olivares Ledesma y
su objeto social era la reparacion, adecuacion, fabricacion, distribucion, importacion y
exportacién, compraventa de todo tipo de productos metalicos o sidertrgicos, elaborados o
no, la construccion de estos productos como, asi mismo, la prestacion de todo tipo de
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servicios vy asesorfas de cardcter metal mecdnico y desarrollo de proyectos en&‘xlg i
. . - . S
area, ademas de todas las gestiones que acordasen los socios.

Desde su nacimiento la compafifa se dedico a la prestacion de servicios de mantencion y
abastecimiento a empresas de la gran mineria del cobre y en funcion de los servicios
desarrollados se buscé generar un nombre que asociara a la compafifa con aquellos y que
permitiera generar un conocimiento publico respecte de la sociedad con un nombre corto y
de facil recordacion, que tuviera, ademds, una relacién con el objeto social de la misma;
naciendo ¢l nombre S.LM.A., como un reflejo de lo realizado, en orden a que se dedicaba a
la prestacion de “servicios de ingenieria, mantencion y abastecimiento™.

Hacen presente que desde sus inicios, la compaiifa fue conocida bajo esa denominacion de
fantasia.

Hacen ver que con més de 20 afios de servicio a la mineria del cobre ese nombre de fantasia
ha constituido un elemento diferenciador y distintivo de la empresa, que recoge también su
valoracién en el mercado de los servicios a la gran mineria del cobre, como se acredita con
copia de los certificados emitidos por su empresa mandante, la Corporacion del Cobre de
Chile, CODELCO CHILE, en su divisién Chuquicamata (hoy Divisién Codelco Norte), que
datan incluso desde 1997.

Como un antecedente relevante mencionan que ¢l mejor derecho sobre el signo pedido
corresponde a esa empresa, la que obtuvo el registro como marca comercial de su nombre
de fantasia “S.1.M.A.” y su etiqueta o logo, inscribiéndolas en las clases 37 y 38.

Lo anterior demuestra la relacidon del dominio pedido con la marca registrada y respecto de
su nombre de fantasia; y, por ende, su buena fe en relacion con la solicitud del dominio
“simachile.cl”.

En definitiva el nombre de dominio pedido es consistente con la identificacion de la
empresa, bajo cuyo amparo pretende ser conocida en la internet.

La existencia de la marca “S.LM.A.”, como asimismo las restricciones de sintaxis propias
del sistema de registro bajo el que opera el dominio “.cl”, determinan que los caracteres que
pueden utilizarse en los nombres de dominio no incluyen puntos.

En virtud de lo expuesto consideran que el dominio cuyo registro se ha pedido carece de
cualquier significacion de mala fe o abuso en relacion a legitimos derechos de la segunda
solicitante.

Agregan ademas que si los nombres de dominio fueron establecidos como un identificador
o direccién electronica de una persona o empresa, en este caso el nombre de dominio
solicitado tiene una directa relacion con la empresa que aparece como su titular, dado que
se relaciona con su nombre de fantasia y marca registrada en el departamento de propiedad
industrial.

Solicitan también se aplique el principio de “first come, first served”, que constituye uno de
los pilares del sistema de registro de los nombre de dominio en internet; el cual permite la
asignacion del nombre de dominio “por defecto”™ al primer solicitante y opera cuando

ambos acttan de buena fe v tienen legitimos intereses que podrian ser considerados como
equivalentes.

Fstiman que el segundo solicitante carece de derechos que puedan ser considerados como
legitimos en relacion al nombre pedido, pues ya cuenta con un dominio bajo “.cI” que le
permite su identificacion.
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Sefialan por dltimo que al tener el segundo solicitante inscrito el dominio .
inscripcion del dominio pedido en estos autos no traerd perjuicios a los delé%}l j
scgunda solicitante respecto de su identificacion en el sistema virtual de internet, tanto por
que su nombre no tiene una identificacion en letras con el nombre pretendido, como porque
la segunda solicitante ya tiene un sitio y nombre de dominio en internet que la identifica.

En definitiva, solicitan se reconozca el mejor derecho de la sociedad Carlos Escarate y
Compaiifa Limitada , S.L.M.A., sobre el nombre de dominio “simachile.cl” y, en definitiva
se le asigne éste en forma definitiva, con costas.

V.- Que en el escrito de fojas 94, la parte de Carlos Escérate y Compafiia Limitada,
evacuando el traslado conferido en autos hacen ver que la segunda solicitante ha fundado su
peticion en la semejanza con su razon social v las marcas que tiene inscrita en la clase 35,
pero que no ha discutido ni presentado argumentos que sustenten la existencia de mala fe o
intencionalidad de generar confusion de los consumidores por parte de la primer solicitante,
debiendo tenerse presente que la buena fe se presume en conformidad con lo consagrado en
¢l Articulo 707 del Codigo Civil,

A ello debe agregarse que los favorece el principio *first come, first served’el cual sélo
puede ser desatendido cuando ocurre una circunstancia que rompe el equilibrio entre las
partes o en caso de existir mala fe respecto del primer solicitante.

Hacen ver que ellos cuentan con su marca “S.1L.M.A.” debidamente registrada, basada en
una solicitud presentada en 1999: concedida en el afo 2002 y actualmente vigente.

Hacen ver también que la naturaleza comercial de las actividades de cada una de las
empresas solicitantes es distinta y que, en su ambito ellos cuentan con una trayectoria
asociada a su marca que la distingue y su fama v notoriedad son igualmente existenies a su
respecto.

Argumentan igualmente que la supuesta identificacion que plantea la segunda selicitante
sobre sus otros registros de dominio en internet no es tal y sélo se producird en la medida
que clla abuse del sistema de registro de Nic Chile, al pretender la inscripeidn de dominios
en internet de nombres no iguales al de su marca, sino solo similares , en un clare atan
predatorio del sistema de registros.

Finalmente sefialan que la proteccion que el segundo solicitante tiene de sus marcas en el
registra chileno, no le permiten extender el 4ambito de su proteccion a un radio mayoer a
aquella que le otorga el Estado y, atin mas, al de su propia actividad comercial.

- Que en el escrito de fojas 97, la parte de SIMMA S.A., evacua el traslado conferido en
autos presentando los siguientes argumentos:

En primer lugar sefialan que Carlos Escérate v Compafiia Limitada es una soctedad que
nacio a la vida del derecho 25 afios después que SIMMA S.A. | lo cual hace que ésta cuente
con una trayectoria y presencia en el mercado significativamente mayor que el primer
solicitante.

En tal sentido y en virtud del principio cronoldgico o de preexistencia, segin ¢l cual el
sentenciador debe privilegiar a la parte cuyo derecho sea preexistente en 1érminos
relevantes, no cabe duda que el dominio en disputa les debe ser concedido.

Agregan que, a diferencia del primer solicitante, el nombre de dominio en disputa se
encuenira infegramente ligado con su razdn social, en este caso SIMMA S.A.
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En cuanto a la aplicacion del principio “first come, first served”, arg g,ummtdﬁ\x&ué«@q sabid
que el procedimiento de solicitud de nombres de dominio otorga la facultad a:
interesado, de solicitar la misma expresion que ha pedido otra persona con dnturmndad
debiendo probar en juicio arbitral por qué goza de un mejor derecho para que se le asigne
tal denominacién.

En consecuencia no es atingente ni aplicable ese principio, toda vez que existen
antecedentes que acreditan que quien goza de un mejor derecho para la asignacion del
nombre de dominio en disputa es SIMMA S.A.

Finalmente, seftalan que el hecho que ellos ya detenten el dominio “simma.cl” y “sima.cl”,
los cuales se encuentran efectivamente en uso, a diferencia de lo que sefiala la contraria,
demuestra que ellos efectivamente poseen un interés real vy legitimo sobre ¢l dominio
“simachile.cl”.

VIL- Que con los documentos de fojas 23 a 48 se tendra por acreditada la existencia legal
de la Sociedad Importadora y Comercial Automotriz Limitada, con nombre de fantasia
SIMMA LTDA., desde su constitucidn con fecha 10 de Octubre de 1984, la que fuera
posteriormente modificada a SIMMA S.A., a partir del 27 de Marzo de 1998, como consta
en la escritura de fojas 35.

VIL- Que con los documentos de fojas 54 a 56, y los dichos de la segunda solicitante no
controvertidos en autos, se tendrd por acreditado que los sefiores SIMMA S.A. tienen una
presencia efectiva en el mercado nacional.

1X.- Con los documentos de fojas 49 a 51, se tendra por acreditado que los sefiores SIMMA
S.A.. son duefos de las marcas registradas “SIMMA S.A.7, registro N° 592.211;
“SIMMARENT™, registro N° 873.563; y “SIMMATRANS” registro N° 837.017.

X.- Que con los documentos agregados a fojas 52 y 53, se tendra por acreditado que los
sefiores SIMMA. S.A. son duefios de los nombre de dominio “sima.cl” y “simma.cl”.

XL~ Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado en autos que Ja marca “SIMMA
5.A” sea un signo que goce de fama y notoriedad.

X1L- Que con los documentos agregados a fojas 58 a 62 v 69 a 79 se tendra por acreditada
la existencia legal de la sociedad de responsabilidad limitada “Carlos Escarate y Compaiia
Limitada”, que data del 27 de Julio de 1989,

XHIL- Que con los documentos agregados a fojas 80 a 82, se tendrd por acreditado que la
Sociedad Carlos Escarate y Compaiiia Limitada es duefia de la marca comercial S.IM.A..
registrada con los nimeros 631.427 y 564.601.

XIV.- Que con los documentos agregados de fojas 83 a 91 y los dichos del primer
solicitante, no controvertidos por el segundo, se tendra por acreditado que los sefiores
Carlos Escérate y Compaiiia Limitada realizan una labor efectiva en ¢l mercado y utilizan
en ella la denominacién de fantasia SITM.A.
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XV.- Que es efectivo el argumento dado por la primer solicitante en orden a q&g} l\§s‘,“regbla§
de sintaxis para nombres de dominio bajo .cI” en su nimero primero egf@atglie el
caracteres validos para un nombre de dominio en .cl, entre los cuales no se encuenira el
“punto” (.); lo cual hace imposible que el primer solicitante hubiera pedido la inscripcion
como nombre de dominio de su marca registrada.

XVI- Que, en consecuencia, en la especie nos encontramos frente a dos empresas que
tienen razones legitimas para pedir ¢l nombre de dominio en disputa; y €s necesario
dilucidar si los derechos de una de ellas son preeminentes sobre los de la otra.

XVIL- Que en lo tocante a la antigiiedad de las empresas, en opinion del sentenciador, debe
privilegiarse la existencia real de las mismas v la seriedad de su funcionamiento y
existencia, por sobre considerar solamente una antigiiedad meramente cronologica.

En virtud de lo anterior, el hecho de que el primer solicitante tenga una sociedad ya con 21
aflos de existencia, ¢s indicativo suficiente de gue realiza una actividad real v efectiva, lo
que merece ser reconocido, ain cuando el segundo solicitante puede tener un origen mas
lejano en el tiempo.

XVIIL- Que en cuanto a los derechos legalmente constituidos de las partes, ambos tienen
marcas comerciales registradas y, ambos deben cefiirse e¢n su uso a  los limites de
proteccion establecidos en tales registros.

XIX.- Que el hecho de que las reglas de sintaxis impidan al segundo solicitante inscribir
como nombre de dominio la marca de su propiedad, tal cual estd registrada, no puede en
justicia transformase en un impedimento para que éste acceda a la internet con un signo que
es de su propiedad, de modo tal que la eliminacion de los puntos resulta ser una condicion
necesaria para la inscripeién de un nombre de dominio y para que ¢l pueda tener acceso a
tas formas modernas de comunicacion.

XX.- Que en estas condiciones, la eliminacion de los puntos y el agregado de la palabra
“chile” a su marca comercial, para requerir asi el nombre de dominio pedido, aparece como
una solucion necesaria para que el primer solicitante pueda tener acceso a la red global con
su denominacién comercial sin que se divise un 4nimo de su parte de perjudicar o crear
confusion con otras marcas o nombres de dominio previamente inscritos.

XXIL- Que se encuentra acreditado que e} primer solicitante utiliza el signo de fantasia
como marca registrada (documentos de fs. 80 a 82), en sus facturas (documento de f5. 89),
en su relacion con importantes clientes (documentos de fs. 84, 85, 87 y 88), en la
identificacion de sus instalaciones (documentos de fs. 90 v 91), ¥ en la identificacién de sus
vehiculos (documento de f5. 91); v sin embargo no se ha acompafiado antecedente alguno
que de cuenta de una eventual colision o confusién efectiva ocurrida en el mercado entre
los signos SIMMA y S.ILM.A; por lo que no se divisa una razon para que esta situacion
pueda variar sustancialmente con la asignacion del nombre de dominio en disputa al primer
solicitante,

XXIL- Que, en virtud de todo lo sefialado se estima que el primer solicitante tiene un
motivo legitimo para pedir el nombre de dominio en litigio, el cual se encuentra apoyado en
derechos preexistentes; los que, a su vez, no resultan superados por los que exhibe el
segundo solicitante.
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procedente la peticidn de condena en costas solicitada por el primer solicitante, debiendo
mantenerse la situacion actual; esto es, que cada parte paga sus costas y el segundo
solicitante paga los derechos arbitrales, como va ha ocurrido.

RESUELV(:
1.- Rechazar la solicitud de Simma S.A., RUT N° 83.568.200-5, para la inscripcion del
nombre de dominio simachife.cl.-

.- Acoger la solicitud de Carlos Escérate v Compafiia Limitada, RUT N°® 79.933.740-1, v
asignarle en forma definitiva ¢l nombre de dominio simachile.cl.-

[1l.- Rechazar la peticion de condena en costas formulada por el primer solicitante.

Autoricese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso findl del Articulo 140 del Cédigo de Procedimiento Civil.

;
£
H :
Lo K

Andeés Echeverria Bunster

H‘[g. . - .
Autofizo la firma de den Andrés Echeverria. Bunster, cédula nacional de identidad N°
5.199.640-2. oy M
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