En Santiago de Chile, a 27 de septiembre de dos mil doce, en Mac lver 125 piso 8, Santiago, en
los autos por conflicto en inscripcién de nombre de dominio sintac.cl, suscitado entre Hugo
Gabriel Leonardi, RUT 14.580.297-0, domiciliado en Av santa maria 9100 Dep 131, Vitacura,
Santiago y CINTAC S.A.l.C, RUT 96.705.210-8, domiciliado en Cerro El Plomo 5680 Piso 19, Las
Condes, Santiago, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que con fecha 14 de junio de 2012, mediante oficio OF N° 16413, 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 sintac.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucién de fecha 14 de junio de ese mismo afio se acepto la designacion como
arbitro arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el
menor tiempo posible, citandose a las partes a una audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, a realizarse el dia miércoles 27 de junio del afio 2012 a las 16:15 horas,
notificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 14 consta que en la fecha sefialada se realizé la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fij6
el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 15 el primer solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide que se consolide
el dominio en disputa en su parte.

Declara que la empresa Servicios Industriales de Alimentacion Transporte y Campamento
SINTAC Ltda., es una empresa creada el afio 2009, dedicada a la construccion, con giro
contratista y sub-contratista y dedicada también a la comercializacion de productos para la
mineria, actividades que en su parecer no guardarian relacién con el giro de la segunda
solicitante. Al respecto indica que el giro de la contraria, de acuerdo a los registros del S.1.I. es
la fabricacion de otros productos elaborados de metal N.C.P.

Sefiala que adjunta a su presentacion copias de facturas emitidas por su empresa, escritura y
documentos relativos a la constitucion de la misma y carpeta tributaria.

5. Que a fojas 65 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de
la solicitud competitiva del primer solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su

parte.

Hace presente que su representada da inicio a sus actividades en 1956 y su giro era la
fabricacién de tubos de acero, sus derivados y perfiles de doble contacto. Agrega que los
diferentes momentos econdmicos por los que ha atravesado el pais han llevado a su mandante
a ampliar el objeto social de la empresa.

Destaca que en 1992 su razén social pas6 a ser CINTAC S.A., fecha desde la que la marca
habria sido objeto de un constante desarrollo y crecimiento. Indica que su mandante es la
creadora, legitima duefia y usuaria de la marca CINTAC, la que segun sus palabras goza de
un notable prestigio y notoriedad en Chile y en otros paises, y presenta un listado de marcas
de su titularidad sobre la expresion CINTAC registradas en Chile y el extranjero.

Llama la atencion sobre la antigiiedad del registro de la marca referida, esto es desde el afo
1987, asi como la variedad de productos y servicios para los cuales esta registrada. Destaca
ademas que todos los registros referidos fueron concedidos con anterioridad a la solicitud del
dominio en disputa por parte del primer solicitante.



Arguye que el cambio de la letra C por la S no otorga de modo alguno distintividad suficiente
que permita diferenciar adecuadamente el nombre de dominio en disputa de la marca CINTAC,
toda vez que ambos son fonéticamente idénticos.

Considera que si bien es cierto las marcas comerciales y los nombres de dominio
corresponden a entidades distintas, la jurisprudencia en materia de nombres de dominios ha
otorgado valor en este ambito a los principios que inspiran la legislacion marcaria.

Manifiesta que la legislacion marcaria califica como causal de irregistrabilidad aquellas
solicitudes de marca iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder
confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas con anterioridad.

Apunta que desde el punto de vista grafico los signos CINTAC y SINTAC son altamente
semejantes, lo que unido a su similitud fonética, generaria toda clase de confusién entre los
consumidores, y que el publico consumidor asociara directamente el nombre de dominio en
disputa a su mandante.

Estima que la asignacién del dominio en disputa a la contraria no solo representa un riesgo
para su mandante, sino que también implica un gran beneficio para su contraparte, ya que esta
podria beneficiarse de la fama y buen nombre de sus representados.

Advierte que el primer solicitante no es titular de registro alguno para la expresién SINTAC y
agrega que el demandado no es conocido en Chile o en otro pais por la expresién SINTAC.

Se refiere al articulo 14 de la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres
de dominio.CL en cuanto dicha norma prevé que sera responsabilidad del solicitante que su
inscripcion no contrarie derechos validamente adquiridos por terceros.

En su parecer en la presente disputa no solo se violan los derechos adquiridos validamente por
terceros, sino que también se infringen las normas sobre abuso de publicidad y los principios
de la competencia leal y la ética mercantil.

Explica que en su parecer, de acuerdo a los argumentos expuestos, el actuar de la contraria no
se ajusta al principio de la buena fe.

Se refiere a la especial proteccion de que gozan las marcas notorias, esto al amparo del
articulo 6 bis del Convenio General de la Unién de Paris, del Tratado sobre el Derecho de
Marcas y los articulos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile.

Sefiala ademas que por corresponder la expresion CINTAC al nombre comercial de su
representada, cabe el resguardo previsto por el articulo 8 del Convenio de Paris.

. Que, a fojas 132 la segunda solicitante sostiene que si se toma en consideracion que su
representada es una industria que se dedica a la fabricacién y venta de materiales de
construccion la relacion y similitud de ambos giros resulta evidente. Ademas indica que el giro
venta al por mayor de otra clase de productos resulta sumamente amplia y coincidente con el
giro de sus mandantes. Por otra parte indica que su representada también desempefia un
importante papel en el desarrollo de la industria minera en Chile, cuestion que también seria
coincidente con el ambito de actividades de la contraria. Enfatiza que el hecho de la
constituciéon de una sociedad y su operacién en el mercado, no valida la vulneracion por parte
de los primeros solicitantes de derechos de propiedad industrial previamente adquiridos.

. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompafo
documentos a fojas 16 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.



8. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompario
documentos a fojas 78 y siguientes y 135 y siguientes, los que no fueron objetados por la
contraria.

9. Que a fojas 149 se citd a las partes a oir sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cual de
las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacion del nombre de dominio sintac.cl,

disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como
un arbitro arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a
lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar
en toda resolucion de conflictos.

TERCERO: Que el principio first come first served rige la solucion de los conflictos de nombres de
dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan
interés legitimo, que ambas tengan derechos al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre
de mala fe. En consecuencia, este principio s6lo podra ser aplicado si ninguna de los solicitantes
demuestre tener un mejor derecho que otro.

CUARTO: Que en el caso de autos el primer solicitante ha alegado que la empresa Servicios
Industriales de Alimentacién Transporte y Campamento SINTAC Ltda., es una empresa creada el
afio 2009, dedicada a la construccion, con giro contratista y sub-contratista y dedicada también a
la comercializacién de productos para la mineria, actividades que en su parecer no guardarian
relacién con el giro de la segunda solicitante. Al respecto indica que el giro de la contraria, de
acuerdo a los registros del S.1.I. es la fabricacion de otros productos elaborados de metal N.C.P.
De acuerdo a la escritura publica de constitucion de la sociedad referida, acompafada por el
primer solicitante y no objetada por la contraria, el nombre de fantasia de la empresa es SINTAC
y su representante legal es quién figura como primer solicitante en autos.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que su representada da
inicio a sus actividades en 1956. Destaca que en 1992 su razén social pas6 a ser CINTAC S.A. y
que hoy su mandante es lider en Chile y el cono sur en la fabricacion y suministro de productos
de acero conformados en frio para uso estructural y conduccién de fluidos, con mas de mil
productos orientados a potenciar el desarrollo de los sectores de la construccion vy
metalmecanica. Indica que su mandante es 'a creadora, legitima duefa y usuaria de la marca
CINTAC, cuyo primer registro data de 1987. Segun sus palabras esta marca goza de un notable
prestigio y notoriedad en Chile y en otros paises. Arguye que el cambio de la letra C por la S no
otorga de modo alguno distintividad suficiente de la marca CINTAC. Advierte que el primer
solicitante no es titular de registro alguno para la expresion SINTAC y ni es conocido por ella.
Sostiene que la similitud de ambos giros resulta evidente. Ademas indica que el giro venta al por
mayor de otra clase de productos resulta sumamente amplia y coincidente con el giro de sus
mandantes. Enfatiza que el hecho de la constitucion de una sociedad y su operacion en el
mercado, no valida la vulneracion por parte de los primeros solicitantes de derechos de propiedad
industrial previamente adquiridos.

SEXTO: Que, de acuerdo a las argumentaciones y antecedentes acompafiados por las partes,
ambas poseen derechos sobre la expresion contenida en el dominio en disputa. En el caso deel
primer solicitante la expresién contenida en el dominio corresponde a su nombre de fantasia y es



utilizada en sus facturas. En el caso de la segunda solicitante la expresién contenida en el
dominio es fonéticamente idéntica y graficamente similar a la razén social y marcas registradas de
su representada, esto es CINTAC, signo que de acuerdo a los antecedentes acompafiados y la
revision del dominio cintac.cl, de titularidad de la segunda solicitante, es efectivamente utilizado
por esta.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a las presentaciones y antecedentes no objetados, acompariados por
las partes y a la revision del dominio cintac.cl, los giros de ambas aun cuando no son idénticos, se
encontrarian relacionados al rubro de la construccion.

OCTAVO: Que para este tribunal es aparente que la disputa de autos consiste en un conflicto
fortuito surgido entre legitimos solicitantes, debido a la necesaria exclusividad de los nombres
de dominio, condicion que los diferencia substancialmente de las marcas comerciales, en las
que un signo distintivo idéntico puede subsistir sin colisionar, en la medida que sea inscrito en
distintas clases. En efecto, el que el primer solicitante haya inscrito el nombre de fantasia de
su representada para identificarla en la red, parece ser la opcion légica, mas aun si dicho
nombre de fantasia es el que regularmente utiliza, tal como fue acreditado en autos.

NOVENO: Que, dado lo anterior, es relevante determinar si la similitud entre el nombre de
dominio en disputa y el signo CINTAC, sobre el cual tiene derechos el segundo solicitante, puede
confundir al publico que utilice la red Internet. Con el objeto de dilucidar esto es que este tribunal
observé que al introducir el signo SINTAC en el buscador google.cl, revisados los primeros 30
resultados ninguno de ellos se vincula con las partes de la presente disputa.

DECIMO: Que, sin embargo introducido el signo CINTAC, que corresponde a la razon social,
marca y nombre utilizado por la segunda solicitante, en el buscador google.cl y revisados los
primeros 30 resultados, la mayoria de estos se vinculan a la segunda solicitante, en tanto ninguno
se relaciona con el primero. En virtud de lo anterior este tribunal estima que la identidad fonética y
la similitud grafica entre los signos SINTAC y CINTAC no genera confusion entre ambas en la red
Internet, en tanto los resultados arrojados para cada una de estas busquedas en google.cl arrojan
resultados totalmente disimiles.

DECIMO PRIMERO: Que, la segunda solicitante es titular de el dominio cintac.cl, expresion que
corresponde a su razon social, a su marca y al nombre con que se identifica, por lo que este
tribunal estima que la segunda solicitante no se veria perjudicada por la asignacion del dominio
disputado a la contraria, en tanto ya cuenta con un dominio para el .cl que la identificaria
adecuadamente en la Red Internet.

DECIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a los antecedentes acompariados por el primer solicitante,
y no objetados por la contraria, el sefior Leonardi es socio y representante de una sociedad cuyo
nombre de fantasia es SINTAC LTDA, expresién que ademas es utilizada en las facturas de la
dicha empresa. De acuerdo a lo anterior este tribunal estima que efectivamente el primer
solicitante hace uso de la expresion contenida en el dominio en disputa, signo que ademas, dado
lo sefialado en los considerandos anteriores, se diferencia en la red Internet de la expresion
CINTAC con la que se identifica la segunda solicitante.

DECIMO TERCERO: Que estas consideraciones inducen a esta arbitro a inclinar su conviccion
hacia el mejor derecho del primer solicitante al nombre de dominio en disputa sintac.cl, por lo que
habra de acogerse su pretension a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,



SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "sintac.cl" al primer solicitante, Hugo Gabriel Leonardi, ya
individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electronico firmado digitalmente.

ra Moya Bruzzone
ITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion, ambos mayores de edad y que firman a
continuacion:

Mari el Carmen Olivares Soto Marcela Algj
C.l. 15.800.846-7 .



