skg.cl

Santiago, 18 de Octubre de 2013.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 27 de Diciembre de 2012, fue entregada al Juez Arbitro la
carpeta Oficio NIC OF17387, denominada “Arbitraje dominio skg.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 03 de Enero de 2013 dirigida a NIC Chile, atencion dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestd
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacion de procedimiento
para el dia Viernes 11 de Enero del afio 2013, a las 18:00 horas, en calle Agustinas N°
1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos
que acreditan la notificacién por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7
a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA ILLANES LIMITADA, rol dnico tribut ario numero
76.292.280-0, domiciliado en Navidad 096, Antofagasta. Teléfono: 062383696, e-mail:
amoragaillanes@gmail.com; y munoznarbona@gmail.com , quien para efectos de este
procedimiento tiene el caracter de demandado y S.K. COMERCIAL S.A. REP.
SARGENT & KRAHN (S K COMERCIAL S.A.) , rol Unico tributario nimero 84.196.300-
8, domiciliada en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes. Teléfono:
0223683500, e-mail: cadmin@sargent.cl, ctecnico@sargent.cl, jmora@sargent.cl,
fpacheco@sargent.cl, dominios@sargent.cl, sargent@sargent.cl quien para efectos de
este procedimiento tiene el caracter de demandante.




[.3.- Comparendo de conciliacion v fijacién de proc edimiento.

Con fecha 11 de Enero del afio 2013, siendo las 18:00 horas, se
llevo a efecto el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la
asistencia del segundo solicitante S.K. Comercial S.A. representada por Francisco
Pacheco Benavides de Sargent & Krahn y del Juez Arbitro don Felipe Barros Tocornal.
No asistié el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordd el procedimiento al
cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectué llamado a conciliacién, la que no se
produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas
las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de
conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs.14 del expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs.29 a fs.40 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que S.K. COMERCIAL S.A., a través de su apoderado Alfredo Montaner Lewin,
presento en contra de Sociedad Comercializadora lllanes Limitada, con el objeto que la
asignacion del nombre de dominio “skg.cl”, recaiga en su favor, conforme a los
argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacién, entre otros, con los
siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- Seflala el demandante que Sigdo Koppers es uno de los mas dindmicos e importantes
grupos empresariales chilenos, dentro de sus competencias industriales, tecnolégicas y
comerciales, con mas de 40 filiales y coligadas que conforman el Grupo y que
mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivas areas y cuentan con una
importante presencia internacional en América Latina, Asia y Europa, desarrollando
servicios que se enmarcan dentro de los principales sectores productivos de Chile y los
paises en que esta presente, como son la mineria, la construccion, la agricultura, la
industria forestal y el transporte terrestre y aéreo.

- Expresa el demandante que entre las tantas que conforman el grupo de empresas
Sigdo Koppers se encuentra el holding S.K. COMERCIAL, cuyas integrantes se
reconocen por la sigla y marca registrada SKC. Algunas de las empresas que forman
parte del grupo SKC y que se IDENTIFICAN por el signo SKC, mas una expresion
alusiva al area de negocios a la cual se dedican son; SKC Maquinarias, SKC Rental,
SKC Transporte, SKC Servicios Automotrices y SKC Movil.

- Indica la actora que es titular de los siguientes registros marcarios ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial: i) Registro N° 937.477, “SKC”, denominativa, para
distinguir productos en clase 7; ii) Registro N° 841.250, “SKC”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 38; iii) Solicitud N° 985.647, “SKC”, denominativa, para
distinguir productos en clase 9; iv) Solicitud N° 985.648, “SKC”, denominativa, para
distinguir productos en clase 12; v) Solicitud N° 985.649, “SKC”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 35; vi) Solicitud N° 985.650, “SKC”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 37; vii) Solicitud N° 985.651, “SKC”, denominativa, para
distinguir servicios en clase 39; viii) Registro N° 847.686, “SKC”, mixta, para distinguir



servicios en clase 37; ix) Registro N° 841.287, “SKC”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 35; x) Registro N° 897.894, “SKC”, mixta, para distinguir
establecimiento comercial de compra y venta de productos de las clases 4, 7 y 12; xi)
Registro N° 953.454, “SKC”, denominativa, para distinguir productos en clase 4; xii)
Registro N° 803.091, “SKC RENTAL", mixta, para distinguir establecimiento comercial
de compra y venta de productos en clases 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 19; xiii) Solicitud N°
985.641, “SKC TRANSPORTE”, mixta, para distinguir productos en clase 9; xiv)
Registro N° 927.831, “SKCM”, mixta, para distinguir productos en clase 4; xv) Registro
N° 927.404, “SKCM SKC MAQUINARIAS S.A.”, mixta, para distinguir servicios en clase
37.

- Sefala la demandante que dichos registros muestran que S.K. COMERCIAL S.A es
quien cred y acufio la marca “SKC” en el mercado para distinguir e identificar sus
multiples servicios, productos y empresas filiales, hecho notorio y publicamente
conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los
usuarios de Internet asi como el publico en general identifique a S.K. COMERCIAL S.A.
a través de dicho signo. De conformidad a lo anterior, la demandada al solicitar el
nombre de dominio “SKG.CL", podria aprovecharse de la fama y notoriedad que ha
obtenido la demandante SKC a través de los afios, produciendo confusion en los
usuarios de Internet, que al enfrentarse a este nhombre de dominio, podrian pensar por
error que se trata de un sitio web de la actora y que a través de éste se publicita y
entrega informacion acerca de una de las empresas del grupo Sigdo Koppers. Lo
anterior es especialmente relevante si consideramos que las marcas SK y SKC de la
actora y su sociedad matriz son real y efectivamente utilizadas en el mercado real y en
Internet para distinguir sus reconocidos productos, servicios y diversas empresas.

- La actora sefiala que es titular de una familia de nombres de dominio compuestos por
la expresion “SKG”, entre los cuales estdn SKC.CL, SKCM.CL, SKCOMPUTACION.CL,
SKCONVERGE.CL, SKCAPACITACION.CL, SKCAPACITACION.CL,
SKCAUTOMOVILES.CL, SKCAUTOS.CL, SKCAVANZA.CL, SKCDAF.CL,
SKCHILE.CL, SKCKENWORTH.CL, SKCMAQUINARIAS.CL, SKCMOVIL.CL,
SKCOM.CL, SKCOMERCIAL.CL, SKCRENTAL.CL, SKCRENTALCLASS.CL,
SKCROADSTATION.CL, SKCSERVICIOSAUTOMOTRICES.CL,
SKCTRANSPORTE.CL, SKCTRANSPORTES.CL, TRANSPORTESKC.CL.

- Agrega la demandante que SIGDO KOPPERS S.A., sociedad matriz a la cual
pertenece la actora, es titular de una serie de dominios para la sigla “SK”, entre los que
destaca uno VIRTUALMENTE IDENTICO al dominio en disputa, esto es,
SKGROUP.CL.

- Sostiene la actora que de acuerdo a los antecedentes de este caso particular, se
configura el denominado” Typosquatting”, el cual se refiere a la probabilidad de que un
usuario teclee erroneamente una direccion Web y le abra otra pagina diferente a la que
originalmente pensaba visitar.



- La actora sefiala como criterios aplicables para la adecuada resolucion del conflicto de
autos, los siguientes: A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relaciéon
con los nombres de dominio, sosteniendo que es aplicable a la especie la Politica
Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y
Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
“ICANN"), el Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), asi como las Opiniones del Panel OMPI sobre Ciertas Preguntas Relacionadas
con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), y los Articulos 20, 21
y 22 del Reglamento de NIC-Chile; B) Legitimo interés sobre el nombre de dominio en
disputa; C) Creacion Intelectual del Signo; D) Criterio de la Notoriedad del Signo
Pedido; E) Criterio del Convenio de Paris; F) Criterio de la Identidad; G) Uso efectivo en
Internet del signo “SKC”.

1.4.2.- Traslado vy tramite evacuado en rebeldia : A fs. 130 de autos figura la
resolucion que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirio traslado a la
demandada por el término de diez dias habiles. EI comprobante de notificacion de la
demanda por correo electronico a ambas partes rola a fojas 131 de autos y la
notificacion por carta certificada al demandado rola a fojas 132 de autos. Por resolucion
de fecha 22 de Abril de 2013, se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada,
el traslado que le fuera conferido a fs. 130 de estos autos arbitrales. Los certificados de
la empresa de correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha
resolucion a las partes, rolan a fs. 138 y a fs. 139 de autos.

.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Mediante resolucion dictada con fecha 22 de Abril de
2013, se recibio la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como
hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “skg.cl ”.- La interlocutoria de
prueba fue notificada a las partes por correo certificado seguin comprobantes que rolan
afs. 138y afs. 139 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafid, con
citacion, los siguientes documentos no objetados por la contraria: Uno: Copia simple de
los siguientes certificados de registros marcarios ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual: i) Registro N° 937.477, “SKC”, denominativa, para distinguir
productos en clase 7; ii) Registro N° 841.250, “SKC”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 38; iii) Solicitud N° 985.647, “SKC”, denominativa, para distinguir
productos en clase 9; iv) Solicitud N° 985.648, “SKC”, denominativa, para distinguir
productos en clase 12; v) Solicitud N° 985.649, “SKC”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 35; vi) Solicitud N° 985.650, “SKC”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 37; vii) Solicitud N° 985.651, “SKC”, denominativa, para distinguir
servicios en clase 39; viii) Registro N° 847.686, “SKC”, mixta, para distinguir servicios
en clase 37; ix) Registro N° 841.287, “SKC”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35; x) Registro N° 897.894, “SKC”, mixta, para distinguir establecimiento
comercial de compra y venta de productos de las clases 4, 7 y 12; xi) Registro N°
953.454, “SKC”, denominativa, para distinguir productos en clase 4; xii) Registro N°




803.091, “SKC RENTAL”, mixta, para distinguir establecimiento comercial de compra y
venta de productos en clases 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 19; xiii) Solicitud N° 985.641, “SKC
TRANSPORTE”, mixta, para distinguir productos en clase 9; xiv) Registro N° 927.831,
“SKCM”, mixta, para distinguir productos en clase 4; xv) Registro N° 927.404, “SKCM
SKC MAQUINARIAS S.A.”, mixta, para distinguir servicios en clase 37; Dos: Impresion
del sitio web de Nic Chile en relacion a la titularidad de los nombres de dominio skc.cl,
skem.cl,  skcomputacion.cl, skconverge.cl, skcapacitacion.cl, skcapacitacion.cl,
skcautomoviles.cl, skcautos.cl, skcavanza.cl, skcdaf.cl, skchile.cl, skckenworth.cl,
skcmaquinarias.cl, skcmovil.cl, skcom.cl, skcomercial.cl, skcrental.cl, skcrentalclass.cl,
skcroadstation.cl, skcserviciosautomotrices.cl, skctransporte.cl, skctransportes.cl,
transporteskc.cl, skgroup.cl; Tres: Impresiones simples de los sitios webs www.skc.cl,
www.sigdokoppers.cl, www.skcrental.cl, www.skcmagquinarias.pe,
www.skcrental.com.br; www.diario.elmercurio.com; www.mch.cl; Cuatro: Impresion de
la pagina web www.wikipedia.org con informacion del término “Sigdo Koppers”; Cinco:
Copia simple de la sentencia definitiva pronunciada por el Centro de Arbitraje y
Mediacion de la Ompi, rol n°® D2003-0213, en relacion al nombre de dominio
“Opusdei.com”, de fecha 02 de Mayo de 2003; Seis: Copia simple de la sentencia
definitiva pronunciada por el Arbitro Nic Chile don Marcos Morales Andrade, en relacion
al nombre de dominio “promain.cl”, de fecha 06 de Julio de 2009; Siete: Copia simple
de la sentencia definitiva pronunciada por la Arbitro Nic Chile dofia Janett Fuentealba
Rollat, en relacion al nombre de dominio viflasdelmaipo.cl, de fecha 21 de Mayo de
2006.

[.5.3.- Prueba documental: _Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.

[.6.1- Observaciones a la prueba: Parte demandante.- En los escritos que rolan a
fojas 133 y a fojas 140 de estos autos arbitrales, la parte demandante formuld, entre
otras, las siguientes observaciones a la prueba:

- Sefiala la parte demandante que no es posible aplicar en este caso el principio del
“first come, first served”, atendida la incomparecencia del demandado en todo el
transcurso del presente juicio, sefialando que resulta evidente que quién tiene un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa es la actora y que la inactividad de la
contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculaciéon con el nombre de domino
objeto de autos.

- El nombre de dominio de autos reproduce una marca comercial de la actora, a la que
no se le ha incorporado ningun elemento diferenciador suficiente ni adecuado, junto a
que el primer solicitante no ha acreditado vinculacion alguna con el nombre de dominio
de autos.

- La solicitud del nombre de dominio objeto de autos que formulé el demandado
contraria derechos validamente adquiridos por la actora.



[.6.2- Observaciones a la prueba : Parte demandada.- En el escrito que rola a fojas
142 y siguientes de estos autos arbitrales, la parte demandada formulé, entre otras, las
siguientes observaciones a la prueba:

- Indica el demandado que su empresa esta radicada en la ciudad de Antofagasta y es
una Pyme dedicada al area de la grafica publicitaria e industrial, que existe hace 4
afos, la cual se denomina “SKYGRAPHIC”, siendo la sigla “SKG” una abreviacion de
dicho nombre.

- El demandado expone que segun lo sefialado por la parte demandante, el nombre
SKG no les pertenece, pues segin ellos mismos indica en el item | de su presentacion
en fojas 3 y 4, registran las siguiente marcas: SKC, SKC RENTAL, SKC
TRANSPORTE, SKCM y SKCM SKC MAQUINARIAS S.A., pero no la marca SKG.

- Expresa el demandado que su empresa se desarrolla, disefia y fabrica todo lo que
tena que ver con imagen, desde el desarrollo de imagen corporativa, hasta piezas que
esta requiera, entiéndase, papeleria, afiches, pendones, letreros, sefaléticas tanto vial
como de seguridad, etiquetas, etc., agregando que la contraparte se dedica a los rubros
de la mineria, construccion, industria forestal y transporte terrestre y aéreo, todas areas
en las que el demandado no se desempefia.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 13 de Junio de 2013, y atendido que se encontraba vencido el
plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citdé a las partes para oir
sentencia. El tribunal no decretd6 medidas para mejor resolver. La referida resolucion
rola a fs. 146 del expediente arbitral. EI comprobante de notificacion de dicha resolucion
por correo electronico a las partes rola a fs.147 de estos autos.

. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “skg.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
ILLANES LIMITADA, tiene el caracter de demandado y S.K. COMERCIAL S.A. REP.
SARGENT & KRAHN (S K COMERCIAL S.A)) , tiene el caracter de demandante. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada
desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquia que los de su
contraparte.



TERCERO: Que la demandante ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros que: 1° Sigdo Koppers es uno de los mas dinamicos
e importantes grupos empresariales chilenos, dentro de sus competencias industriales,
tecnoldgicas y comerciales, con mas de 40 filiales y coligadas que conforman el Grupo
y que mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivas areas y cuentan con una
importante presencia internacional en América Latina, Asia y Europa, desarrollando
servicios que se enmarcan dentro de los principales sectores productivos de Chile y los
paises en que esta presente, como son la mineria, la construccion, la agricultura, la
industria forestal y el transporte terrestre y aéreo; 2° Entre las tantas que conforman el
grupo de empresas Sigdo Koppers se encuentra el holding S.K. COMERCIAL, cuyas
integrantes se reconocen por la sigla y marca registrada SKC. Algunas de las empresas
que forman parte del grupo SKC y que se IDENTIFICAN por el signo SKC, mas una
expresion alusiva al area de negocios a la cual se dedican son; SKC Maquinarias, SKC
Rental, SKC Transporte, SKC Servicios Automotrices y SKC Movil: 3° Es titular de los
siguientes registros marcarios ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial: i)
Registro N° 937.477, “SKC”, denominativa, para distinguir productos en clase 7; ii)
Registro N° 841.250, “SKC”, denominativa, para distinguir servicios en clase 38; iii)
Solicitud N° 985.647, “SKC”, denominativa, para distinguir productos en clase 9; iv)
Solicitud N° 985.648, “SKC”, denominativa, para distinguir productos en clase 12; v)
Solicitud N° 985.649, “SKC”, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; vi)
Solicitud N° 985.650, “SKC”, denominativa, para distinguir servicios en clase 37; vii)
Solicitud N° 985.651, “SKC”, denominativa, para distinguir servicios en clase 39; viii)
Registro N° 847.686, “SKC”, mixta, para distinguir servicios en clase 37; ix) Registro N°
841.287, “SKC”, denominativa, para distinguir servicios en clase 35; x) Registro N°
897.894, “SKC”, mixta, para distinguir establecimiento comercial de compra y venta de
productos de las clases 4, 7 y 12; xi) Registro N° 953.454, “SKC”, denominativa, para
distinguir productos en clase 4; xii) Registro N° 803.091, “SKC RENTAL”, mixta, para
distinguir establecimiento comercial de compra y venta de productos en clases 4, 6, 7,
8, 11, 12 y 19; xiii) Solicitud N° 985.641, “SKC TRANSPORTE”, mixta, para distinguir
productos en clase 9; xiv) Registro N° 927.831, “SKCM”, mixta, para distinguir productos
en clase 4; xv) Registro N° 927.404, “SKCM SKC MAQUINARIAS S.A.", mixta, para
distinguir servicios en clase 37; 4° Dichos registros muestran que S.K. COMERCIAL S.A
es quien cred y acufio la marca “SKC” en el mercado para distinguir e identificar sus
multiples servicios, productos y empresas filiales, hecho notorio y publicamente
conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los
usuarios de Internet asi como el publico en general identifique a S.K. COMERCIAL S.A.
a través de dicho signo. De conformidad a lo anterior, la demandada al solicitar el
nombre de dominio “SKG.CL”, podria aprovecharse de la fama y notoriedad que ha
obtenido la demandante SKC a través de los afios, produciendo confusion en los
usuarios de Internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio, podrian pensar por
error que se trata de un sitio web de la actora y que a través de éste se publicita y
entrega informacion acerca de una de las empresas del grupo Sigdo Koppers. Lo
anterior es especialmente relevante si consideramos que las marcas SK y SKC de la
actora y su sociedad matriz son real y efectivamente utilizadas en el mercado real y en
Internet para distinguir sus reconocidos productos, servicios y diversas empresas; 5° Es
titular de una familia de nombres de dominio compuestos por la expresion “SKG”, entre
los cuales estdn SKC.CL, SKCM.CL, SKCOMPUTACION.CL, SKCONVERGE.CL,
SKCAPACITACION.CL, SKCAPACITACION.CL, SKCAUTOMOVILES.CL,



SKCAUTOS.CL, SKCAVANZA.CL, SKCDAF.CL, SKCHILE.CL,

SKCKENWORTH.CL, SKCMAQUINARIAS.CL, SKCMOVIL.CL, SKCOM.CL,
SKCOMERCIAL.CL, SKCRENTAL.CL, SKCRENTALCLASS.CL,
SKCROADSTATION.CL, SKCSERVICIOSAUTOMOTRICES.CL,
SKCTRANSPORTE.CL, SKCTRANSPORTES.CL, TRANSPORTESKC.CL; 6° SIGDO
KOPPERS S.A., sociedad matriz a la cual pertenece la actora, es titular de una serie de
dominios para la sigla “SK”, entre los que destaca uno VIRTUALMENTE IDENTICO al
dominio en disputa, esto es, SKGROUP.CL.

CUARTO: Que la parte demandada, ha esgrimido, entre otros, los siguientes
argumentos esenciales como parte de su defensa: 1° Su empresa esta radicada en la
ciudad de Antofagasta y es una Pyme dedicada al area de la grafica publicitaria e
industrial, que existe hace 4 afnos, la cual se denomina “SKYGRAPHIC”, siendo la sigla
“SKG” una abreviacion de dicho nombre; 2° Segun lo sefialado por la parte
demandante, el nombre SKG no les pertenece, pues segun ellos mismos indica en el
Item | de su presentacién en fojas 3 y 4, registran las siguiente marcas: SKC, SKC
RENTAL, SKC TRANSPORTE, SKCM y SKCM SKC MAQUINARIAS S.A., pero no la
marca SKG; 3° Su empresa se desarrolla, disefia y fabrica todo lo que tena que ver con
imagen, desde el desarrollo de imagen corporativa, hasta piezas que esta requiera,
entiéndase, papeleria, afiches, pendones, letreros, sefalética tanto vial como de
seguridad, etiquetas, etc., agregando que la contraparte se dedica a los rubros de la
mineria, construccion, industria forestal y transporte terrestre y aéreo, todas areas en
las que el demandado no se desempeiia.

QUINTO: Que la parte demandante acompafié documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que la actora es titular en Chile de la marca comercial “SKC” y de otras
marcas que contienen tal expresion, para las clases 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38,
que se refieren, entre otras, a productos y servicios de maquinas y todo tipo de
maquinarias, servicios de comunicacién interactiva de datos por medios
computacionales, servicios de importacion y exportacion de toda clase de productos, las
cuales son préacticamente idénticas al nombre de dominio objeto de autos; ii) que la
actora es titular en Chile del nombre de dominio “skc.cl”, y de otros que contienen tal
expresion, los cuales resultan similares al nombre de dominio objeto de autos; iii) que la
actora es una empresa que desarrolla una serie de negocios, en el rubro maquinarias,
automotriz, comercial construccion, transporte, entre otras, bajo la expresion “SKC”.

SEXTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni acompafé prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba
rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su
contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento juridico la buena fe se
presume Yy el silencio del demandado se mira como negacion o rechazo de lo expuesto
por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervencion del demandado para
los fines sefalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda
el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en materia de prueba, impide que
se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da
generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o



interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual
valor o que merecen igual proteccion juridica.

SEPTIMO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. 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 reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacién dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Ser& de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.

OCTAVO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, al hecho que la parte demandada no rindi6 prueba de
ninguna especie en el presente juicio, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad
S.K. COMERCIAL S.A. REP. SARGENT & KRAHN (S K COMER CIAL S.A)), tiene un
mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “skg.cl”, por cuanto, es titular en
Chile de la marca comercial “SKC” y de otras que contienen tal expresion, para
distinguir productos para las clases 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 35, 37, 38, que se refieren,
entre otras, a servicios de publicidad, servicios de comunicacion interactiva de datos por
medios computacionales, servicios de importacion y exportacion de toda clase de
productos, todas las cuales son practicamente idénticas al nombre de dominio objeto de
autos.

. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “skg.cl” a la sociedad S.K. COMERCIAL S.A.
REP. SARGENT & KRAHN (S K COMERCIAL S.A) , rol Unico tributario namero
84.196.300-8

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.



Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula nacional de
identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



