Ref. Conflicto sippanel.cl. Sentencia

Partes:  LUIS ALBERTO FERNANDEZ DEGLANE
INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA

Santiago, veintiséis de Agosto de dos mil trece,
Vistos:

1.- Oficio OF. 18064, de 28 de mayo de 2013, de fojas 1, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita
como arbitro en el conflicto por asignacidn del nombre de dominio sippanel.cl, suscitado entre LUIS
ALBERTO FERNANDEZ DEGLANE, RUT: 08.343.689-1, domiciliado en Badajoz 100, oficina 611, Las Condes,
Santiago e INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA, RUT N° 76.019.130-2, representado por don
Juan Enrique Puga V., domiciliado en Avda. Presidente Riesco 5561 piso 8, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacién a la audiencia de estilo de fojas 3 y su notificacién
a las partes de fojas 3 vta. y a Nic Chile de fojas 3 bis.

3.- Copia de mandato judicial y delegacidon de poder, presentados por el representante del segundo
solicitante, todo lo cual consta de fojas 5 a 8.

4.- Acta de audiencia arbitral de fojas 9, realizada con la sola comparecencia del representante del segundo
solicitante, haciendo imposible el llamado a conciliacion, motivo por el que se fijaron las pautas de
procedimiento arbitral, notificada a fojas 9 bis, segin consta en comprobante de envio de correo
electronico.

5.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 10 en que solicita la asignacién del
nombre de dominio en disputa, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Sefiala que
Industria de Productos Térmicos Limitada o Termocret SA., nacié el afo 2003 para incorporar nuevas y
mejores tecnologias al mercado nacional en el rubro de la construccién. Tiene una planta de 6 mil m2 en el
Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel. La empresa fabrica los paneles Termosip, que es un panel térmico
estructural, construido con un nucleo de poliestireno expandido y dos placas de madera OSB. Su disefio es
ideal para construcciones residenciales, comerciales e industriales, siendo una de las mds nuevas
tecnologias de construccién desarrollada en Estados Unidos, que permite construir todo tipo de disefio
arquitectdénico usado en construccion habitacional, industrial y comercial, y es una evolucién del sistema
tradicional de frame o estructura de pies derechos y soleras. Agrega que Termocret SA., es una empresa
qgue ofrece una gama de productos para el rubro de la construccidn, en especial el aislamiento térmico,
aportando su experiencia, y junto con la mds alta tecnologia disponible en el mercado y su adaptacién al
mercado nacional, para aportar nuevos materiales y productos para su aplicacién en obras.

Sefala que sus paneles térmicos cumplen con altos estandares de calidad, que dan soluciones constructivas
modernas y se destaca por una constante preocupacidon de mejorar la calidad de vida de las personas,
siendo reconocida a nivel nacional y cumpliendo los objetivos de sus clientes. Se sefiala que este sistema de
construccion se usa para viviendas sociales, viviendas de lujo, hoteles, instalaciones industriales, edificios
publicos, colegios, etc.

En cuanto al nombre de dominio en litigio, sefiala que Internet constituye una red abierta que se ha
masificado considerablemente conforme el paso del tiempo, en que intervienen personas fisicas y juridicas.
Agrega que el nombre de dominio es una direccidn de Internet expresada con palabras, secuencias de
letras o niumeros que sirven para facilitar al usuario la asociacidon a una persona o empresa mediante su
nombre o marca, por lo que es una denominacion por la que se conoce a un usuario de Internet, y que sirve
tanto para usar los diversos servicios que la red ofrece, como para facilitar la labor de los consumidores al
buscar a una determinada persona, producto o servicio. De ahi la importancia de que quien se identifique



de una determinada manera corresponda a dicha entidad, a riesgo de que Internet carezca de sentido y sea
un instrumento confuso, cadtico y de poco valor comercial.

Sefiala luego que en virtud de la fuerza distintiva que tienen los nombres de dominio, se les ha asimilado a
las marcas comerciales. Al respecto, sefiala que mientras la marca comercial es un signo para identificar un
producto o servicio, el nombre de dominio es una direccidn para acceder a una determinada informacion
en Internet. Considera que una de las mas notables diferencias entre ambos se contiene en sentencia de la
Comisién Preventiva de la Libre Competencia de 28 de julio de 2000, que sefialé que debido a razones
técnicas, se impide la existencia de dos dominios idénticos, y por ende no rige en este caso los principios de
especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos
idénticos en sectores de actividades diferentes y/o territorios distintos. En este caso se puede acceder a
ellos desde cualquier parte del mundo, sin que el usuario pueda determinar o distinguir la procedencia de
la informaciéon, mas que por lo que sefale el propio sitio Web. Siendo asi, si bien los nombres de dominio
tienen una naturaleza juridica distinta a las marcas, tienen una gran importancia en la realidad, dado que
Internet constituye un fundamental y popular canal de publicidad y opera como identificador de productos
y/o servicios. Sefiala que su solicitud busca evitar que terceros se apropien de expresiones similares a las
marcas reconocidas y permitir que el publico consumidor identifique en Internet al segundo solicitante
mediante sus marcas comerciales. Ello porque los consumidores ingresan a los sitios a través de nombres
que les son familiares, por lo que al digitar sippanel.cl, cualquier usuario esperaria encontrar informacién
relativa a los negocios y productos del segundo solicitante, Termocret, nombre bajo el cual es conocida esa
parte, por lo que si se encuentra con otro tipo de informacién le causara un grave perjuicio al consumidor y
a esa parte, la cual no ve ningun interés ni legitimidad de un derecho posible sobre el dominio en disputa
por parte del primer solicitante, interés que si tiene el segundo solicitante, el cual estd vinculado con la
construccion por medio de sus paneles Sip desde hace 10 afios.

Agrega que es titular de registros marcarios que tienen la palabra “SIP” como elemento integrante, lo que
le otorga el derecho exclusivo y excluyente de usar tal expresion en el mercado para distinguir productos
de la clase 19, derecho reconocido en el articulo 19 bis letra d), incisos primero y segundo, de la ley 19.039.
En este mismo sentido, invoca el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, de la Organizacion Mundial de Comercio, ADPIC, que en sus articulo 16.1y
41 que disponen: “El titular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozara del derecho exclusivo
de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos
para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusién”; y la del Art.
41: “Los Miembros se asegurardn de que en su legislacidn nacional se establezcan procedimientos de
observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que
permitan la adopcidn de medidas eficaces contra cualquier accién infractora de los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusién de recursos agiles para prevenir las
infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasién de nuevas infracciones”.

Agrega que usa efectivamente la expresion SIP para distinguir paneles y otros productos de la clase 19, ha
registrado una familia de nombres de dominio que tienen como expresidn principal y distintiva el término
SIP. Siendo asi el nombre de dominio “sippanel.cl”, se compone de la marca comercial “SIP” del segundo
solicitante mas la palabra “PANEL”, que es el principal producto que se vende bajo la marca sefialada. Esta
situacidn generard confusidn entre los clientes, por cuanto el segundo solicitante es una empresa en la que
su principal producto son los PANELES TERMOSIP, que cuentan con grandes cualidades que los han hecho
conocidos, siendo uno de los activos intangibles mas importantes de su patrimonio.

Sefiala que su marca comercial posee fama y notoriedad en el mercado, en que es conocido por las
construcciones que realiza con sus paneles bajo la marca SIP, por lo que no es una coincidencia que el
primer solicitante haya pedido el nombre de dominio incluyendo la marca SIP, con la palabra “PANEL”. Por
esto es que esa parte cree tener un mejor derecho sobre el domino sippanel.cl, y en caso de asignarse el
dominio a la contraria se generarian perjuicios incalculables tanto a Industria de Productos Térmicos
Limitada como a los consumidores, existiendo riesgo de errores y confusién, con lo que no se cumple con la
funcién principal del nombre de dominio.



Agrega que gracias al aumento de usuarios de Internet, han surgido muchos conflictos, y el derecho ha
generado criterios para poder resolverlos. En un principio se usaba el criterio del “First come, first served”,
en que se asignaba el dominio al que primero lo pidiese, pero esa situacidn ha cambiado, aceptandose que
este principio debe ceder si existen derechos o intereses de mayor entidad, por lo que los arbitros deben
determinar quién tiene un mejor derecho, y sélo en caso de igualdad de legitimidad en los intereses se
aplica este criterio. Reitera el hecho que los nombres de dominio sean un medio de publicidad respecto de
los consumidores.

En cuanto a los criterios aplicables a la resolucion del conflicto, invoca el Art. 23 del Reglamento, que se
refiere a la mala fe en el Registro de Nombres de dominio, en que se considera como tal que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene
derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, haciendo presente que en
el caso de autos, el que el dominio contenga la expresion SIP y PANEL, lleva a que se cumpla la hipdtesis a
gue se ha referido.

Alude asimismo al legitimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, considera que esa parte tiene
un interés real y efectivo, que surge de la vinculacién del nombre de dominio y las marcas de esa parte y de
la legitimidad de su pretensién de permitir su identificacidon en Internet e impedir el engafio o error en los
usuarios de Internet, lo que no ocurre con el primer solicitante, que no ha comparecido a estos autos.

Cita ademas el criterio de la identidad, que sefiala que debe asignarse el nombre de dominio a quien tenga
una marca, nombre u otro derecho sea idéntico al mismo o tenga una relacion mas estrecha, situacién que
ocurre en autos, dado que si el segundo solicitante es reconocido por la construccion por medio de Paneles
Sip, ambas palabras componen el dominio en disputa, sélo que en distinto orden, por lo que no cabe sino
concluir la estrecha e indiscutible identidad entre el nombre de dominio y esa parte. Los internautas
creeran que es un sitio que promociona los productos y servicios de Termocret.

Invoca luego el criterio del uso efectivo que se le dé o pueda ddrsele a la expresion contenida en el nombre
de dominio, situacidon que en su criterio se ve en autos debido a la titularidad de la marca comercial y
nombres de dominio con la particula SIP, y a que la incorporacion del sustantivo “PANEL” no es un
elemento diferenciador que permita crear un conjunto con identidad o fisonomia propia como para evitar
el riesgo de confusion en los internautas al buscar informacidn de esa parte en internet.

En cuanto a la buena fe, sefiala que se plasma en el Reglamento de Nic que sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante el que su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad,
los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos validamente adquiridos por terceros,
todo lo cual ha sido el comportamiento del segundo solicitante, al integrar el dominio en disputa a su
marca comercial, buscando una real y efectiva proteccion de sus derechos e intereses en orden al trabajo
empresarial efectuado y su fama y notoriedad adquirida desde hace mas de 10 afios.

Concluye que la fama y notoriedad de la marca SIP que se ha ganado gracias a sus productos, han generado
gue sus marcas comerciales y nombres de dominio sean los activos principales del segundo solicitante, por
lo que tiene un mejor derecho, por cuanto ha sido esa parte la que les ha dado fama y notoriedad a sus
marcas en el rubro de la construccién, por lo que el dominio sippanel.cl es casi idéntico y engafiosamente
similar a la marca comercial y expresion por la que se reconoce al segundo solicitante. Por esto se deben
aplicar los criterios y politicas de resolucion de conflictos, que hacen concluir que es esa parte la que tiene
un mejor derecho, y en caso de asignarse al primer solicitante induciria a error y generaria confusién en los
consumidores, generandole perjuicios, maxime si la contraria no ha demostrado tener interés en la
asignacion del nombre de dominio en disputa, efecto que no se condice con la normativa vigente, los
criterios de ICANN, OMPI, y la Reglamentacién de Nic Chile.

Finaliza su presentacion solicitando en definitiva la asignacién del nombre de dominio en disputa, con
expresa condena en costas respecto de la contraria.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompafid la siguiente prueba documental:
a) De fojas 26 a 31 acompaiia copia de escritura publica de constitucion de sociedad Industria de Productos
Térmicos Limitada, de fecha 3 de octubre de 2003, notaria Musalém, repertorio N° 11.662 de 2003; b) De
fojas 32 a 38 acompania las siguientes copias de certificados de registros marcarios, todos a nombre de
Industria de Productos Térmicos Limitada, que se detallan a continuacion: i.- Reg. N° 729.010, SIP,



denominativa, clase 6; ii.- Reg. N° 738.865, SIP, denominativa, clase 19; iii.- Reg. N° 728.498, SIPS,
denominativa, clase 6; iv.- Reg. N° 745.960, SIPS, denominativa, clase 19; v.- Reg. N° 730.224, TERMOSIP,
denominativa, clase 37; vi.- Reg. N° 730.223, TERMOSIP, denominativa, clase 19; vii.- Reg. N° 708.315,
TERMOSIP, denominativa, clase 6; c) De fojas 39 a 45 acompafia copias de certificados de inscripcidn de
nombre de dominio emanados de Nic Chile, a nombre de Industria de Productos Térmicos Limitada, que se
detallan a continuaciéon: i.- casasip.cl, de fecha 10.07.2012; ii.- casassip.cl, de fecha 28.02.2012; iii.-
empresasipsa.cl, de fecha 13.02.2012; iv.- sellosip.cl, de fecha 10.07.2012; v.- siphome.cl, de fecha
05/02/2013; vi.- sips.cl, de fecha 24.04.2013; vii.- termosip.cl, de fecha 18.07.2012; d) De fojas 46 a 85
acompafia impresiones de folletos de la empresa Termocreft, con informacién acerca de su historia y mds
antecedentes como empresa, la tecnologia empleada en sus productos y detalles de su producto Termosip
y mads datos acerca de ese producto.

Que adicionalmente, esta parte solicitd se realizara una inspeccién del Tribunal arbitral a la pagina web
sippanel.cl, gestidn que dio por resultado la constatacion de que este sitio se encuentra inactivo.

7.- A fojas 86 se tiene por interpuesta demanda arbitral del segundo solicitante, dandosele traslado a la
contraria y por evacuado el tramite de alegaciones de mejor derecho en rebeldia del primer solicitante, lo
que se notificd por correo electrénico, como consta a fojas 87.

9.- A fojas 88 se abrid la etapa de observaciones a la prueba rendida en autos, lo que se notificé por correo
electrénico, como consta a fojas 89.

10.- A fojas 90 el segundo solicitante presenta observaciones a la prueba, sefialando que dentro de plazo
acompandé diversos documentos: impresiones de certificados marcarios, impresiones de certificados
registros de nombres de dominio, copia de escritura publica de constitucidon de la Sociedad Industria de
Productos Térmicos Ltda., impresion de folletos de presentacion de los paneles Termosip y del sistema de
construccion por medio de paneles que usa la empresa Termocret, los cuales se individualizaron vy
detallaron en el punto 6 de la presente sentencia. Agrega que no se ha alegado falsedad o falta de
integridad dentro de plazo, y la contraria no se opuso ni hizo observaciones a la prueba, por lo que los
referidos documentos deben tenerse por reconocidos, y esa documental prueba que el segundo solicitante
tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

10.- A fojas 91 pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificd por correo electrénico, como consta a
fojas 92.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos sélo ha comparecido el segundo solicitante, quien ha alegado un mejor
derecho al nombre de dominio, fundado en los argumentos que se han analizado en los vistos de esta
sentencia, que emanan de los derechos marcarios sobre la expresién SIP, que ha esgrimido y acreditado
suficientemente en autos.

SEGUNDO: Que de su parte el primer solicitante no ha comparecido en autos, pese a haber sido emplazado
en la forma establecida en el reglamento de Nic Chile. En consecuencia, esta parte no ha allegado pruebas
en favor de sus pretensiones de registro ni ha controvertido las pruebas presentadas por la contraria.
Asimismo, esta parte no ha activado el nombre de dominio, pese a que lo faculta la reglamentacién para la
administracién del registro de nombres de dominio .cl. Siendo asi, no resulta factible apreciar si el uso que
esta parte pretende dar al nombre de dominio es compatible con los derechos que ha alegado y acreditado
la contraria.

TERCERO: Que en materia de nombres de dominio se han elaborado una serie de criterios para la
resolucién de conflictos, entre los cuales destacan el principio first come first served, que refleja la
necesidad de que el derecho se haga cargo de una condicion del sistema de registro de nombres de



dominio que consiste en la imposibilidad de existencia de dos nombres de dominio idénticos en un mismo
registro o DNS. En el caso de autos, el segundo solicitante invoca esta condicion como un riesgo a la
distintividad de su marca comercial y como una externalidad negativa, relativa a la eventual confusion a los
consumidores. Siendo asi, el interés legitimo y mejor derecho del segundo solicitante ha sido acreditado
suficientemente en autos y por ende no sera posible aplicar este principio al caso de autos.

CUARTO: Que en consecuencia, habrd de acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, asignando a
esta parte el nombre de dominio sippanel.cl en disputa.

QUINTO: Que en todo caso, en nuestro derecho la buena fe se presume, y en consecuencia quien alegue la
mala fe de alguno de los solicitantes debera acreditar las circunstancias constitutivas de la mala fe, lo que
no ha ocurrido en autos por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

Se resuelve: asignese el nombre de dominio sippanel.cl al segundo solicitante INDUSTRIA DE PRODUCTOS
TERMICOS LIMITADA, ya individualizada en autos.
Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho,
ejecutese por Nic Chile la presente resolucion.
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