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Oficio NIC Chile 13263
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SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciséis de abril de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 28 de julio de 2010, doiia Swindy Hannelore Kopp Gormaz, actuando
representacion de SK Service, ambas domiciliadas en Eduardo de la Barra 532, Of. 5, La
Serena, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», representado en autos
por dofia Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, solicité la inscripcion del nombre de dominio

<skservice.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, parrafo 1°, de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «<cRNCL», Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S.A., domiciliada
para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, en adelante
también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don
Alfredo Montaner Lewin, solicitdé igualmente la asignacion del mismo nombre de dominio

<skservice.cl> con fecha 4 de agosto de 2010, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el parrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y
apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en adelante el
«Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 13263, de fecha 3 de diciembre de
2010, NIC Chile designo6 al infrascrito como arbitro arbitrador para la resolucion del
presente conflicto sobre asignacion del nombre de dominio <skservice.cl>, en adelante
también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en
conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por via electrénica la documentacion disponible

en dicho soporte.

Con fecha 7 de diciembre de 2010, este sentenciador aceptd el cargo de arbitro

arbitrador y jur6 desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la
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misma resolucion, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral,
fijandose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se cit6 a las partes
a una audiencia en la sede del tribunal, para el dia 15 de diciembre de 2010, a las 18:00
horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaria a efecto con las partes que asistan,
y que en caso de no producirse conciliacion entre las partes se fijaria el procedimiento a
seguir para la resolucion del conflicto. Finalmente, en la misma resolucion se ordend
agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Segun consta

en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 15 de diciembre de 2010 se celebro la audiencia a que fueron citadas
las partes, con la asistencia de los representantes de ambas partes y en presencia de
este arbitro. No produciéndose conciliacion en dicha audiencia, se propuso por el tribunal
que las reglas de procedimiento serian detalladas en una resolucién a ser notificada a las
partes, produciéndose consenso a este respecto. De todo lo obrado se levantdé un acta

que fue firmada por las partes y por el arbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron
establecidas mediante resolucién notificada a ambas partes por correo electrénico, sin
que fuera objeto de recursos. En resolucion posterior, y conforme a las reglas de
procedimiento, se fijo plazo para la presentacion de las demandas. Oportunamente ambas
partes presentaron sus demandas, acompafiando ademas documentacion probatoria en

sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Dofia Swindy Hannelore Kopp Gormaz solicito de buena fe, la inscripcion del nombre
de dominio skservice.cl con fecha 28 de julio de 2010, el propésito de que los
visitantes en Internet pudieran acceder facilmente a la pagina Web de su empresa
“Servicios integrales SK Ltda.”, la cual ayuda a potenciar la gestion estratégica de sus
clientes por medio de la entrega de una asesoria de primer nivel con un servicio
integral, eficiente, flexible y oportuno, junto con visualizar los nuevos y crecientes
desafios de la empresa de hoy. Para ofrecer dicho servicio, Dofia Swindy Kopp
Gormaz y Don Roberto Ibacache Rojas, constituyeron sociedad de responsabilidad
limitada con fecha 09 de Julio del afio 2010, cuya razén social es “Servicios Integrales
SK Limitada”, siendo su nombre de fantasia “Sk Service”, El nombre de la razéon
social de la empresa, no es una decision antojadiza de mi representada, ya que “Sk”

proviene de las iniciales de su nombre y apellido (Swindy Kopp).

skservice.cl 2-19



TRIBUNAL ARBITRAL

(B)

(©)

(D)

(E)

(F)

Sk Service ofrece basicamente servicios de: Prevencion de riesgos, Medio Ambiente
y Recursos Humanos. El giro de la empresa esta totalmente determinado en la
escritura de constituciéon de sociedad, lo que deja en evidencia que mi cliente en
ningin momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles
clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios. Al constituirse
primero la empresa y después solicitar la inscripcion del nombre de dominio, mi
representada acredita que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio,
ha hecho uso o ha demostrado en términos claros, la preparacion cabal para usar el
nombre de dominio skservice.cl, lo anterior en relaciéon con el ofrecimiento de buena

fe de sus respectivos servicios ya individualizados.

El servicio ofrecido por mi cliente, no se entiende conflictuado o no tiende a confundir
a los consumidores con la actividad desempefiada por el segundo solicitante, puesto
que Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S.A. realiza una actividad orientada a la
construccion industrial integral, por lo que en ningun caso la adjudicacién por parte de
mi cliente se presta para confusion respecto de los servicios ofrecidos por la

contraparte.

Al momento de solicitar la inscripcion del dominio skservice.cl, mi cliente se constituy6
como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una pagina Web lo
concretd a la brevedad. Dando a conocer su empresa, lo que demuestra que las
acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su

interés legitimo en el uso del nombre de dominio.

En lo que dice relacion con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante
para 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, establecemos que basta con revisar la pagina
Web www.skservice.cl, subida por mi representada, para constatar que en ella no se
induce ni se puede generar confusion a los visitantes del portal, por cuanto el servicio
gue se esta dando a conocer no guarda ninguna relacién con el giro del segundo

solicitante.

El principio “first come, first served", “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”,
Aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener
intereses equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede soOlo en casos

excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripcién abusiva o de
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mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia. Mi cliente figura
como primer solicitante y no existen en la especie ninguno de los supuestos para
entender que ha hecho una inscripcion abusiva o de mala fe, de acuerdo al articulo
22 de la reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio
Cl, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos
de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos

validamente adquiridos por terceros de acuerdo al articulo 14 del referido reglamento.

En sustento de su pretension, el Primer Solicitante acompafié documentos probatorios

singularizados por dicha parte de la siguiente manera:

= Copia de Constitucion de Sociedad de responsabilidad limitada, cuyo nombre
de fantasia es “Sk Service Ltda.”, esto con fecha 9 de julio de afio 2010.

» Copia de extracto de constitucion de dicha sociedad, con fecha 27 de julio de
afo 2010.

» Copia de certificacién de escritura, donde consta que el extracto se anoté en el
repertorio N° 11877, con fecha 27 de julio del afio 2010.

= Copia de inicio de actividades ante servicio de impuestos internos, con fecha
27 de julio de 2010.

= Copia de certificado de vigencia de sociedad “Sk service Ltda.”, con fecha 09
de diciembre de 2010.

= Copia de pagina web http://www.skservice.cl

» Factura N° 08, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a llustre Municipalidad
de Coquimbo, con fecha 2 de noviembre de 2010.

= Factura N° 07, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Empresas Hir S.A.,
con fecha 02 de Noviembre de 2010.

= Factura N° 06, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Atacama Drilling
Limitada, con fecha 30 de Octubre de 2010.

= Factura N° 05, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Empresas Hir
Limitada, con fecha 30 de Octubre de 2010.

= Factura N° 04, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Victor Flores
Gormaz, con fecha 30 de Octubre de 2010.

» Factura N° 03, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Barbara Baeza
Mufoz, con fecha 30 de Octubre de 2010.

» Factura N° 02, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Upasol Unién de
padres y amigos solidarios, con fecha 30 de Octubre de 2010.

= Factura N° 01, emitida por Servicios Integrales SK Ltda., a Ingenieria y

construccion Limitada, con fecha 30 de Octubre de 2010.
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Por su parte, el Segundo Solicitante basicamente afirma en su demanda:

(A) Fundado en 1960, SIGDO KOPPERS S.A. es uno de los mas dinamicos e importantes
grupos empresariales chilenos. Con una reconocida trayectoria de seriedad,
innovacion y competencia, ha logrado un crecimiento sostenido en el volumen de
negocios que gestiona, gracias a su capacidad de identificar nuevas oportunidades de
inversién, siempre dentro de sus competencias industriales, tecnoldgicas y
comerciales. Actualmente, las més de 40 filiales y coligadas que conforman el Grupo
mantienen posiciones de liderazgo en sus respectivas industrias y cuentan con una
importante presencia internacional, en Ameérica Latina, Asia y Europa. Las actividades
de SIGDO KOPPERS S.A. estan organizadas en tres areas de desarrollo. En el Area
de Servicios se agrupan los negocios de construccion y montaje industrial, de
transporte y logistica; en el Area Industrial, compafiias de fragmentacion de roca, linea
blanca y electrodomésticos, peliculas plasticas de alta tecnologia, y del sector
petroquimico; y en el Area Comercial y Automotriz empresas de representacion,

distribucion y arriendo de maquinaria, y de representacion y distribucion automoviles.

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

intimamente vinculada con mi mandante. Dichas marcas se sefialan a continuacion:

= Registro N° 741.417, “SK”, denominativa, para distinguir establecimiento industrial,
para productos de clases 1 a 34.

= Registro N° 848.213, “SK”, mixta, para distinguir SERVICIOS, en clases 41, 42, 43,
44 y 45,

= Registro N° 837.466, “SK”, mixta, para distinguir establecimiento comercial, para
venta de productos de las clases 1 a 34, en las regiones | a XllI

»= Registro N° 854.892, “SK”, mixta, para distinguir productos en clases 3 y 5.

= Registro N° 842.104, “SK”, mixta, para distinguir productos en clases 16, 17, 19 y
31.

* Registro N° 838.538, “SK”, mixta, para distinguir SERVICIOS en clases 35, 36, 37
y 39.

= Registro N° 849.051, “SK”, mixta, para distinguir productos en clases 7, 8 y 10.

= Registro N° 836.322, “SK”, mixta, para distinguir productos en clases 1, 2,4y 6.
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*= Registro N° 790.066, “SK INDUSTRIAL”, denominativa, para distinguir SERVICIOS

en clase 37.

= Registro N° 790.067, “SK INDUSTRIAL", denominativa, para distinguir SERVICIOS
en clase 41.

= Registro N° 790.068, “SK INDUSTRIAL", denominativa, para distinguir SERVICIOS
en clase 42.

(C) Los registros previamente individualizados, demuestran el evidente mejor derecho de
mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, “SKSERVICE.CL”, toda vez
que éste se estructura en base al signo “SK”, marca registrada de mi mandante y
signo con el cual se conoce a mi mandante en el mercado, lo cual es un hecho publico

y notorio.

(D) Importante es destacar que conforme a los documentos que se acompafian en esta
demanda, mi mandante, es reconocido en el mercado por la expresion “SK” y que,
como ya sefialamos anteriormente, sus productos y SERVICIOS son efectivamente
publicitados, comercializados y distribuidos tanto en el mercado real como en Internet.
Tal como se aprecia de los registros marcarios individualizados previamente, mi
mandante real y efectivamente presta servicios a sus clientes, que se distinguen y en
el mercado por medio del signo SK, lo que da cuenta en forma clara la asociacion que

haran los consumidores entre el nombre de dominio en disputa y mi mandante.

(E) Por otro lado, es reconocida y légica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar
a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario
asociara inmediatamente el nombre de dominio SKSERVICE.CL a un sitio en Internet
con informacion relativa a los servicios de los rubros en los que mi mandante se
desempeiia, todos ellos bajo el sello “SK”; incurriendo en un grave error por cuanto la
demandada de autos en nada se relaciona con SIGDO KOPPERS S.A. Para reforzar
lo anterior, especialmente la asociacion en Internet de la expresion “SK” con mi
mandante, debemos considerar que SIGDO KOPPERS S.A. cuenta con la titularidad
de una serie de nombres de dominio, dentro de los cuales se encuentra integramente
comprendido el elemento distintivo y funcional del dominio en disputa y que
corresponde a la expresion con la cual se identifica a mi mandante, no sélo por ser
titular de registros de marcas para dicha expresion sino que ademas porque ella
corresponde a las iniciales de su razon social, a su nombre comercial y al signo con el
cual se han distinguido en el mercado por mas de 40 afios. Todo lo anterior permite
reafirmar la inmediata relacién que haran los usuarios de Internet entre el nombre de
dominio solicitado SKSERVICE.CL y mi mandante:
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= SK.CL

= SKCOMERCIAL.CL

= SKCHILE.CL

= SKCM.CL

= SKC.CL

= SKCAPACITACION.CL
= SKCAPACITACION.CL

(F) De conformidad a lo anterior, sostenemos que el demandado al solicitar el nombre de
dominio “SKSERVICE.CL", podra aprovecharse de la fama y notoriedad que ha
obtenido mi mandante a través de los afios, asi como de la asociacion que realizan los
consumidores entre SIGDO KOPPERS vy el signo “SK”, desviando a la audiencia y
usuarios de Internet, quienes al enfrentarse a este nombre de dominio pensaran, con
toda I6gica y razdn, que pertenece a mi mandante y que a través de éste se publicita y
entrega informacion de una de las mayores y mas prestigiosas empresas relacionadas

con la prestacion de servicio y productos industriales.

(G) En el caso de autos, el solicitante agregé la expresion “SERVICE”, lo que bajo ningun
punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador: el signo “SK”
se encuentra asociado de tal forma a mi mandante, que los clientes en el mercado y
los usuarios de Internet lo vinculan en forma inmediata a la famosa compafiia que es
mi representada. En efecto, la palabra “SERVICE”, corresponde a una expresion
genérica en idioma ingles, cuya traduccion al espafiol es SERVICIO y que carece de
reconocimiento y de asociacion a una determinada empresa; a diferencia de la famosa
marca “SK”, por lo que los usuarios Internet determinaran a partir de esta Ultima
expresion el contenido y la titularidad del nombre de dominio en disputa y el origen de

los servicios que alli se promuevan.

(H) Como se observa a simple vista, la marca de mi mandante esta integramente
comprendida dentro del nombre de dominio en disputa. Como consecuencia de ello
cualquier usuario de Internet, légica y razonablemente asociara “SKSERVICE.CL” con
mi mandante, especificamente con sus SERVICIOS ofrecidos en el mercado. Como
se observa y segun se expuso en los apartados anteriores, el demandado de autos se
limité a tomar la denominacion “SK”, marca registrada, y creacion de mi mandante,
que distingue los productos, SERVICIOS y actividades de éste, a nivel nacional,
agregando Unicamente la palabra “SERVICE”, la que, como ya se ha dicho, por su
naturaleza genérica no puede considerarse un elemento diferenciador. Menos, si se

considera que mi mandante ha protegido con su marca, precisamente la promocion y
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comercializacién de diversos SERVICIOS.

En sustento de su pretension, el Segundo Solicitante acompafid documentos que

singulariz6 de la siguiente manera:

= Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en su
demanda.

= Copias del documento de www.nic.cl, en que se da cuenta de su titularidad
respecto de los nombres de dominio sefialados en su demanda.

= Impresién del sitio Web oficial www.skchile.cl.

» Copia de la busqueda en el famoso buscador www.google.cl, de la expresion “SK”.

= Impresion del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece un perfil comercial
del segundo solicitante.

= Copia del sitio Web www.sigdokoppers.cl.

» Impresion del sitio Web www.mercantil.com.

*= Impresion del sitio Web www.skindustrial.cl.

= Copia de sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio premium-essiac-
tea-4less.cl

» Copia de sentencia arbitral recaida sobre el nombre de dominio vifiasdelmaipo.cl

Se confiri6 traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante, ademéas de reiterar algunos conceptos contenidos en su

demanda, sefiala basicamente en su contestacion:

(A) Si bien el segundo solicitante es una compafiia de trayectoria y con prestigio en su
rubro, debemos enfatizar que esta es conocida por el publico en general por brindar
principalmente servicios de construcciébn, montaje, ingenieria medioambiental,
servicios industriales, empresas de transporte y logistica area Industrial, ademés de
agrupar a las empresas que participan en las industrias de fragmentacion de roca,
linea blanca y electrodomeésticos, envases plasticos de alta tecnologia y del sector
petroquimico, como también tener presencia en el area comercial y automotriz a
través de las empresas SK Comercial y SKBergé, rubros diametralmente opuestos al
gue tiene mi representada, por lo cual es totalmente ilégico que el publico se confunda
respecto al origen de los servicios prestados por mi cliente. Su publico objetivo es
distinto, al ser otras las necesidades que los mueven a solicitar sus servicios, por lo
gue esta mas que probado, sin ninguna duda que la adquisicion por parte de mi

represada del dominio en disputa no dafaria ni la imagen de la contra parte, ni

skservice.cl 8-19



0%

= TRIBUNA
= ARBITRA

TRIBUNAL ARBITRAL

A
=l

m

tampoco atraeria publico consumidor a su empresa, por lo anteriormente expuesto.

(B) Es necesario recalcar que el segundo solicitante indica en su demanda que es
reconocido por los consumidores por las iniciales SK, pero el dominio “sk.cl” inscrito
por la contra parte no cuenta con informacion para el pablico consumidor, por lo que
es posible deducir que de asignarsele el nombre de dominio en disputa al segundo
solicitante, este careceria de informacion, perdiéndose el objetivo de un ND, lo que
ademéas debilita la posibilidad de invocar el derecho de marcas o nombres

comerciales, tal como se indicé en nuestra primera presentacion.

(C) Cuando la contraparte en su demanda afirma que “En este caso, un usuario asociara
inmediatamente el nombre de dominio SKSERVICE.CL a un sitio en Internet con
informacion relativa a los servicios de los rubros en los que mi mandante se
desempeiia, todos ellos bajo el sello “SK”; incurriendo en un grave error por cuanto la
demandada de autos en nada se relaciona con SIGDO KOPPERS S.A.”, podemos
afirmar que si bien, mi representada no tiene relacion alguna con la contraparte, ofrece
dia a dia un servicio real lo se ve reflejado en la pagina Web www.skservice.cl, que
nada tienen relacion a los giros de la contra parte, por lo que es imposible que exista
error por parte de los consumidores, ya que a la hora de entrar al sitio web de mi
representada los usuarios de Internet se dardn cuenta de inmediato que el sitio en
cuestion en nada se asocia a al segundo solicitante, sino mas bien se trata de una
empresa que ofrece un servicios totalmente opuesto a Sigdo Koppers, por lo cual no le

seran de utilidad los servicios prestados por mi representada.

Por su parte, el Segundo Solicitante, ademas de reiterar algunos conceptos

contenidos en su demanda, basicamente sefiala en su contestacion:

(A) La contraparte, en su presentacion, incurre en un error elemental, U.S., cuando sefiala
que Sigdo Koppers S.A. posee como marca registrada la expresion SK “sélo para
servicios de la clase 1 y 9”. Sin contar el evidente desconocimiento de que dichas
clases no distinguen servicios, sino productos, cabe hacer presente al sefior juez, que
en el fondo, dicha afirmacién es imprecisa, por decir lo menos. Lo cierto es que mi
mandante SIGDO KOPPERS S.A., tiene registrada la marca “SK” para distinguir,
establecimientos Industriales para la fabricacién de productos de las clases 1 a 34,
Establecimientos Comerciales para la venta de productos de las clases 1 a 34, en
todas las regiones del pais, para distinguir servicios de las clases 35, 37, 39, 41, 42,
43, 44, 45, y para distinguir productos de las clases 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 19y 31.
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(B) Nos hacemos cargo de lo que sefiala la contraria en cuanto a que “si navegamos por
Internet y buscamos la expresion SK, es posible concluir que existe una gran cantidad
de péginas en el mundo que contienen la expresion en conflicto...”. Primero: no
sefiala ninguna pagina Web como ejemplo, de esta supuesta “gran cantidad”. Entrega
como ejemplo nombres o denominaciones cuya estructura no coincide con la de una
pagina o sitio Web. (www.____.cl). Segundo: entre los ejemplos que cita se encuentra
SK Comercial, que con justa razon se distingue con el signo SK en la Red, puesto que
precisamente se trata de una empresa del grupo Sigdo Koppers. Tercero: aun cuando
no consta en estos autos la existencia de una pagina Web para SK Gaming o SK
Lavanderias, si asi fuera, se trataria de dominios en que, por ultimo, existe un
elemento que aleja la expresion SK del rubro de mi mandante, por ejemplo,
Lavanderias. En el caso de autos, la expresion SK se haya desprovista de todo
elemento diferenciador, pues como se dijo, la expresion SERVICES no permite

desvincular la marca de mi mandante, de los SERVICIOS que la misma distingue.

(C) Aun cuando la contraria haya denominado a su empresa utilizando lo particula “SK”,
dicha empresa no posee reconocimiento alguno asociado a dicha expresion, ni mucho
menos derechos respecto de la misma. Por ello, si se acepta este argumento,
estaremos cayendo en el absurdo de tener que aceptar que cualquier persona
constituya una sociedad utilizando una marca famosa, para que con ello baste para
solicitar dicha marca como nombre de dominio y tener un mejor derecho en la
asignacion del mismo; pasando por sobre la parte que real y objetivamente posee
derechos prioritarios constituidos previamente, bajo el amparo de la normativa vigente.
Cabe reiterar el alto nivel de reconocimiento en el mercado, alcanzado por la marca
SK de mi mandante, signo DISTINTIVO Y FUNCIONAL en el dominio disputado. Este
reconocimiento se encuentra avalado por una vasta y destacada trayectoria en su
rubro: mi mandante ofrece, distribuye y promociona sus productos y servicios en el
territorio nacional por medio del signo SK, por lo que, sostenemos firmemente, de
permitirse la inscripciéon del nombre de dominio al demandado, en pos de estos
argumentos, carece de toda légica y constituird un grave perjuicio para mi mandante.
En este sentido, es importante destacar que, es precisamente el hecho de producir,
promocionar y comercializar productos y servicios bajo el signo SK y asi protegerlos y
distinguirlos bajo una marca comercial, lo que le otorga a mi representada un claro

mejor derecho respecto de dicho nombre de dominio.

(D) Actualmente existen dos solicitudes competitivas en tramite, razén por la cual no es
necesario probar por esta parte la mala fe de la contraria, sino sélo que le asiste un

mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el cual ha sido suficientemente
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acreditado por esta parte al demostrar la existencia de registros marcarios para la
expresion distintiva del dominio en disputa, dando cuenta de la existencia de derechos
previos sobre dicha expresion. Cabe sefialar que la sociedad a que hace referencia la
demandada se constituyé apenas el afio 2010. Por su parte, mi mandante Sigdo
Koppers S.A., es reconocido por la expresion SK y distingue sus servicios y productos

a través de ella desde el afio 1960.

Finalmente, se cit a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

1.-) Que en relacion a la procedencia del presente arbitraje, al &mbito de competencia y
a su cardcter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL sefiala que «Por el
hecho de solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se
entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a
acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin
reservas de ninguna especie»; mientras que el parrafo tercero de la regla 12 de la
RNCL sefala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes
se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacion y arbitraje para solucién de
conflictos que se susciten en la inscripcion de nombres de dominio, a acatar su

resultado, y a pagar los gastos y las costas segun lo determine el arbitro».

2.-) Que corresponde referirse previamente a la identidad de las partes de autos, puesto
que la Primera Solicitud fue presentada por dofia Swindy Hannelore Kopp Gormaz,
quien sefalo textualmente actuar en representacion de “SK Service”, denominacion
gue corresponde, aunque de modo incompleto, al nombre de fantasia de la
sociedad “Servicios Integrales SK Ltda”, de la cual aquélla es socia. Al comparecer
en autos, el Primer Solicitante se ha identificado como dofia “Swindy Hannelore
Kopp Gormaz, representante legal de Servicios Integrales SK Limitada”. No
obstante la posible impropiedad de la designacién o invocacion de la calidad en que
se comparece en autos y/o se presento la Primera Solicitud, este arbitro entiende
gue en la especie el sujeto procesal en analisis es la sociedad Servicios Integrales

SK Ltda., cuyo nombre de fantasia es “SK Service Ltda.”

3.-) Que en relacién a las exigencias normativas substantivas establecidas para las

solicitudes de inscripcién de nombres de dominio, dispone el parrafo primero de la
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regla 14 de la RNCL que «Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los
principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos
validamente adquiridos por terceros». En consecuencia, habiendo texto expreso que
establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio,
entonces la aplicacion preferente de la citada norma de la regla 14, parrafo 1°, de la
RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciacién de los
hechos involucrados y la toma de decisién a este respecto deberan, en todo caso,
ser armonicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este
sentenciador. Si aun asi se decide que todas las solicitudes en conflicto se
encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia
debera resolverse Unicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad
diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde
analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hip6tesis contempladas
en la citada regla 14 RNCL.

4.-) Que corresponde determinar en primer término si ambas solicitudes en conflicto
cumplen con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de
publicidad, a fin de arribar a una decision basada en razonamientos de prudencia y
equidad, sin desatender por ello las directrices de la RNCL. Dado su tenor, la regla
14 RNCL, en lo concemiente a la causal aqui analizada, alcanza Unicamente a
supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales,
normas positivas de aplicacién general, con lo cual en definitiva el alcance de la
misma queda bastante reducido. En efecto, habiendo sido derogada la Ley N°
16.643 sobre «Abusos de Publicidad», vigente a la dictacién de la RNCL, el texto
legal que la sucedi6 es la Ley N° 19.733, sobre «Libertades de Opinion e
Informacion y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para
dar sentido al supuesto en andlisis, ya que junto con regular la funcién periodistica y
de los medios de comunicacién social, establece diversas figuras penales. En este
sentido, la aplicacion de dicha normativa tendria mayor operatividad si los hechos
analizados se refirieran al contenido de un sitio web, pero la causal en analisis
apunta Unicamente a la solicitud de inscripcion misma, vale decir, al contenido del
SLD propiamente tal. Y si bien dificil, no es imposible que mediante el contenido o
significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales,
conforme a lo expuesto, tendrian que constituir delitos propiamente tales
contemplados en la citada Ley N° 19.733. A este respecto sélo parecen resultar
aplicables las figuras tipicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los

delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicacion

skservice.cl 12 - 19



TRIBUNAL ARBITRAL

5.-)

7.)

social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha
naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD

mismo.

Que con arreglo al razonamiento precedente y conforme al mérito de autos, no
existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes
en conflicto se contrarie alguna norma vigente sobre abusos de publicidad, puesto
que el contenido del SLD del dominio en disputa, vale decir, la expresion
«skservice.cl» no es portadora de ningun significado injurioso o calumnioso, ni
tampoco resulta contraria a ninguna norma especial sobre publicidad abusiva que

resulte aplicable.

Que, en segundo término, es necesario determinar cuando una solicitud de
asignacion de nombre de dominio infringe principios de competencia leal o ética
mercantil. A juicio de este sentenciador, los supuestos subsumibles en la causal
aqui analizada no estan limitados a normas de aplicacion general y obligatoria, de
manera que a este respecto sirven de guia ilustrativa tanto las normas expresas
sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos,
como los principios generales propiamente tales que emanan de la legislacion en su
conjunto, especialmente de la legislacién especial del ramo, a saber, la Ley N°
20.169 que Regula la Competencia Desleal, el D.L. 211, el Convenio de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial y la Ley N° 19.496 sobre Proteccion de los

Derechos de los Consumidores.

Que, en la especie, no existen antecedentes que permitan concluir que alguna de
las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de
competencia desleal, considerando para esta conclusion anicamente los &mbitos de
actividad ejercidos por las partes conforme al mérito de autos. En efecto, respecto
del Primer Solicitante, consta de su escritura social y de la informacion
proporcionada en su sitio web, que su giro y &mbito de actividad es la asesoria en el
area de recursos humanos y de ingenieria y cualquier otra actividad comercial
relacionada con lo anterior. Por su parte, el Segundo Solicitante sostiene que sus
actividades estan organizadas en tres areas de desarrollo (a) area de servicios que
agrupa los negocios de construccion y montaje industrial, de transporte y logistica;
(b) é&rea industrial, compafias de fragmentacibn de roca, linea blanca y
electrodomésticos, peliculas plasticas de alta tecnologia, y del sector petroquimico;
y (c) area comercial y automotriz empresas de representacion, distribucion y

arriendo de maquinaria, y de representacion y distribucién automéviles. Por tanto, se
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puede concluir que conforme al mérito de autos las partes ejercen de hecho
actividades comerciales que no colisionan de manera directa, por lo cual no existe
en rigor competencia entre ellas, y por lo mismo ninguna de las correspondientes
solicitudes de registro pudo afectar normas o principios vinculados con la sana y leal
competencia entre las partes de autos, lo que no implica per se la ausencia de
afectacion a otros intereses juridicamente protegidos, como se explica y analiza mas

abajo.

Que tampoco es posible concluir, en base a los antecedentes de autos, que alguna
de las solicitudes resulte contraria a la ética mercantil, porque si bien este
sentenciador entiende que dicho principio puede verse afectado aun cuando no
exista competencia comercial entre las partes, ninguna de ellas ha revelado de
manera incontrovertible una actuacion o finalidad que pueda estimarse contraria a

dicho valor.

Que, en tercer lugar, en relacion a la posible infraccion a derechos validamente
adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de
dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando concurren copulativamente

los siguientes presupuestos, a saber:

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

nombre de dominio disputado; y

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

relacion al derecho en si 0 a su libre ejercicio.

Que la concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente
debe verificarse, ademas, al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya
gue de otro modo no podrian contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud
misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de
registro de nombre de dominio contraria derechos validamente adquiridos cuando
mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido sobre un

nombre, marca comercial u otra designaciéon o signo distintivo, que esta
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11.-)

12.-)

13.9)

14.-)

reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

Que en relacién a la existencia de derechos o intereses legitimos relevantes en la
especie, se encuentra acreditado en autos que el nombre de fantasia del Primer
Solicitante, es “SK Service Ltda.” y, por tanto, dicha parte es titular de derechos
adquiridos sobre ese nombre, desde el momento de constitucion de la sociedad,
acontecido a mediados del afio 2010. Como se ha dicho, consta también de la
escritura social de dicha parte que su giro es la asesoria en el area de recursos
humanos y de ingenieria, y cualquier otra actividad comercial relacionada con lo
anterior, a lo que debe agregarse, conforme a la informacion proporcionada en su
sitio web, que tales servicios tienen por objeto potenciar la gestion estratégica de

empresas y mejorar su competitividad.

Que, por su parte, se encuentra también acreditado en autos mediante documentos
acompafados por el Segundo Solicitante, Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers
S.A., y no objetados, que dicha parte es titular de derechos adquiridos sobre la
marca SK, registrada a su nombre en nuestro pais para identificar diversos rubros
de productos, establecimientos y servicios, con anterioridad a la fecha de
constitucion del Primer Solicitante, cuyos registros mas antiguos, conforme a la

documentacion acompafiada por el Segundo Solicitante, datan del afio 1998.

Que con arreglo a lo antes expuesto, por un lado, el Primer Solicitante es titular de
derechos adquiridos sobre su nombre de fantasia “SK Service Ltda.” que esta
aludido, o cuya parte esencial o nicleo caracteristico esta reproducido en el nombre
de dominio disputado, y por su parte, el Segundo Solicitante es titular de derechos
adquiridos sobre la marca SK, la cual esta incluida en dicho nombre de dominio,
siendo ademas la parte relevante del mismo, ya que el elemento «service»
corresponde a una palabra inglesa ampliamente conocida en nuestro medio que
significa “servicio” y que en el contexto del nombre de dominio litigioso no
desempefia ninguna funcién distintiva o especial que permita diferenciarlo de dicha

marca.

Que, por ende y con arreglo a los postulados asumidos en el apartado noveno de
esta sentencia, es menester analizar si existe una «afectacion» a alguno de dichos
derechos adquiridos. Al respecto, se ha dicho que los derechos del Segundo
Solicitante en que sustenta su demanda son precedentes a los del Primer

Solicitante, y también se ha dicho que aquél usa su marca SK en rubros diversos a
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15.-)

16.-)

17.7)

18.)

19.-)

aquellos que constituyen el giro y &mbito de actividades del Primer Solicitante, de
manera que es forzoso concluir que la Segunda Solicitud no afecta derechos del

Primer Solicitante.

Que, con respecto a los derechos del Segundo Solicitante, se ha sefialado que la
sigla SK es el nucleo relevante y distintivo del nombre de dominio en disputa, de
manera que, en lo que dice relacion estrictamente con el cotejo de signos, y al
margen de su aplicacion juridica y/o factica, existe similitud entre el nombre de

dominio litigioso <skservice>y la marca SK y en especial un riesgo de asociacion.

Que, adicionalmente, para determinar si hay afectacion a los derechos marcarios del
Segundo Solicitante corresponde examinar el ambito o rubro protegido por la marca
SK de dicha parte y confrontarlo con el eventual uso del nombre de dominio
realizado por la contraparte, quien esta técnicamente habilitada para ello y que

conforme al mérito de autos ha hecho uso de dicha facultad.

Que consta de la propia home page del sitio web <www.skservice.cl> que el nombre
de dominio en disputa es usado por el Primer Solicitante como sitio web para
promocionar sus servicios. En dicha péagina principal se lee textualmente: “SK
Service ayuda a potenciar la Gestion Estratégica de sus clientes por medio de la
entrega de una asesoria de primer nivel con un servicio integral, eficiente, flexible y
oportuno, junto con visualizar los nuevos y crecientes desafios de la empresa de
hoy. Contamos para ello con Herramientas Técnicas probadas y un equipo de
profesionales con experiencia, que sin duda mejoraran la competitividad de quienes
cuenten con nosotros. Nuestro compromiso es generar la confianza que les permita

focalizarse exclusivamente en su negocio principal”.

Que entre los diversos registros para la marca SK invocados por el Segundo
Solicitante, resulta pertinente en la especie el registro No. 838538 que ampara
servicios de “asesoria en direccion de negocios”, clase 35, rubro especifico que
coincide con el ambito de actividad para el cual el Primer Solicitante estd usando el
nombre de dominio litigioso, que como se ha dicho consiste en prestar asesoria
destinada a potenciar la gestion estratégica de empresas y mejorar su

competitividad.

Que, por tanto, el uso del nombre de dominio <skservice>, en el dmbito antes

descrito, colisiona con la cobertura de servicios amparada por la marca SK
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una similitud confundible o asociativa como se ha dicho, lo que lleva a concluir
necesariamente que la Primera Solicitud contraia los derechos validamente

adquiridos por el Segundo Solicitante sobre dicha marca.

20.-) Que si bien la cobertura de servicios de la marca SK antes citada no coincide con el
ambito de actividades del Segundo Solicitante, conforme a sus dichos y la prueba
de autos, la sola existencia de ese derecho marcario es antecedente suficiente para
dispensarle proteccién conforme dicta la prudencia y la equidad. Mas aun, el propio
art. 19 inciso final de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial dispone que «la
naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no ser4 en ningun
caso obstéculo para el registro de la marca», con lo cual se advierte y concluye que
el campo operativo amparado por un registro marcario no esta condicionado ni

supeditado al ambito de actividad actual de su titular.

21.-) Que, por tanto, se concluye que mediante la Primera Solicitud se han contrariado los
derechos adquiridos del Segundo Solicitante sobre su marca SK, en particular su
derecho de uso exclusivo, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos
establecidos en la regla 14 RNCL, analizado y concluido ello a la luz de las razones

de prudencia y equidad antes expuestas.

22.-) Que el hecho de corresponder la sigla SK a las iniciales del nombre propio de quien
presentd la Primera Solicitud en representacion del Primer Solicitante no constituye
un antecedente que permita favorecer su posicion, puesto que el solo ejercicio de
construir siglas a partir de las iniciales de nombres y/o apellidos de personas
obviamente dara siempre como resultado la coincidencia con numerosas marcas
registradas. El punto no es ése, sino la legitimidad de poder usar tales siglas para
distinguir rubros idénticos o relacionados con aquellos amparados por marcas
previamente registradas, que son derechos reconocidos y amparados con rango

legal y constitucional.

23.-) Que, por lo mismo, tampoco es per se amparable reconocer en el nombre de una
sociedad un derecho equivalente, y menos superior, si ésta ha sido constituida con
posterioridad a la vigencia de un derecho marcario, y se utiliza dicho nombre social
como signo distintivo para identificar productos o servicios comprendidos dentro del

ambito de proteccién de una marca preexistente.
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24.-) Que este sentenciador no comparte la argumentacion del Primer Solicitante en el
sentido que el no uso del nombre de dominio <sk.cl> por parte del Segundo
Solicitante llevaria a deducir que de asignéarsele el nombre de dominio en disputa a
dicha parte, ésta repetiria la misma situacion; ello porque tales conclusiones son
Unicamente suposiciones, pero especialmente porque la extension del conocimiento
del publico de la sigla SK no estd dado necesariamente por su vinculacién con un
nombre de dominio, sino por el uso de la marca comercial SK, cual ha sido por lo

demas uno de los argumentos que sustentan la demanda del Segundo Solicitante.

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

costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje contenido en la Reglamentaciéon para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del
Cdédigo Orgéanico de Tribunales y articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil,

SE RESUELVE

I.-  Acoger la demanda deducida por Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S.A. vy,
en consecuencia, rechazar la solicitud de asignaciéon del nombre de dominio
<skservice.cl> presentada por Servicios Integrales SK Limitada, ordenando su

eliminacion.

Il.-  Rechazar la demanda deducida por Servicios Integrales SK Limitada.
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lll.- Asignar el nombre de dominio <skservice.cl> a Ingenieria y Construccion Sigdo
Koppers S.A., RUT 91.915.000-9.

IV.-  No condenar en costas a Servicios Integrales SK Limitada, por haber tenido motivos

plausibles para litigar.

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

sentencia para los fines correspondientes.

Rol N° 5-41-2010.

Fallo dictado por el juez arbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de
testigos dofia Lorena Garcia-Huidobro O., cédula nacional de identidad N° 6.489.812-4, y
dofa Claudia Correa R., cédula nacional de identidad N° 8.549.839-8.
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