Arbitraje nombre de dominio sykingenieria.cl

Oficio NIC Oficio NIC 14355-2011

Santiago, 31 de Agosto de 2012

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL, Oficio NIC 14355-2011 se notific a éste arbitro su nombramiento como tal en el

conflicto suscitado con motivo de la inscripcion del nombre de dominio "sykingenieria.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 10 de Junio de 2011, acepté el cargo y fijé la
fecha y lugar para la audiencia de conciliacién y/o fijacion del procedimiento para el dia 24 de
Junio de 2011, a las 11:00 horas, lo que se notificd a las partes por carta certificada y a NIC Chile

por correo electrnico, segun consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 24 de Junio 2011, se efectla el comparendo de conciliacién y o de
fijacidn de procedimiento, al que asiste dona Johana Chaure L. en representacion de Ingenieria y
Construccion Sigdo Koppers S.A. No asiste nadie en representacion de don Sergio Aguirre
Ellwanger. En vista de lo anterior, no hubo conciliacion y se fijaron las reglas del procedimiento
arbitral. Que con fecha 24 de Junio de 2011 se notifica a las partes del procedimiento por correo

electronico.

CUARTO: Que, con fecha 11 de Julio de 2011, y estando dentro de plazo, dona Gabriel Paiva
Hantke en representacion de Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S.A, segundo solicitante,
dedujo demanda de mejor derecho para asignacion del nombre de dominio en cuestion, sefialando

en su presentacion lo siguiente:



1.- Que, Sigdo Koppers es un importante conglomerado chileno, con presencia en los sectores de
Servicios, Industrial, Comercial y Automotriz. Fundado en 1960, posee operaciones en Chile,
Argentina y Peru, y sus productos se exportan a América del Norte y del Sur, Europa y Asia-
Pacifico.

2.- Que, Sigdo Koppers S. A. constituye un holding, que para su mejor organizacion separa sus
areas en: de servicios, industrial y area comercial y automotriz.

3.- Que, el area Servicios de Sigdo Koppers agrupa compafiias relacionadas con el sector de
construccion y montaje, ingenieria medioambiental, servicios industriales y empresas de
transporte y logistica. En esta area y especificamente en la ejecucion de proyectos de
construccion y montaje industrial, estan los cimientos de lo que hoy es Sigdo Koppers. La
capacidad de ingenieria y administracion del equipo humano es el motor de la diversificacion del
Grupo hacia otras areas de negocio y base para su expansion en actividades industriales. Dentro
del area de los servicios se encuentra su empresa Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S. A.
4.- Que, Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S.A. es una empresa especializada en
construccion y montaje industrial de gran escala. Desde su fundacion, en 1960, ha estado
presente en los principales proyectos de inversion relevantes para el desarrollo de Chile,
concretando ademas obras en Peru, Argentina y Colombia.

5.- Que, con una capacidad de administracion de més de 12 millones de horas hombre anuales,
su liderazgo se fundamenta en mas de 48 afos de experiencia, su capacidad tecnolégica y
financiera, un equipo de trabajo especializado y un importante parque de maquinaria y
equipamiento. Esto se traduce en una alta capacidad de respuesta y un servicio de excelencia.

6.- Que, la empresa se rige por politicas orientadas a garantizar la seguridad de sus trabajadores,
preservar el medioambiente, capacitar a su personal y administrar la calidad de sus servicios, de
acuerdo al alcance de la norma ISO 9001:2008.

7.- Que, los servicios prestados por la empresa al sector productivo, le han permitido obtener una
amplia experiencia en obras que requieren altos niveles de especializacion, asi como en la
ejecucion de proyectos EPC (Ingenieria, Suministro y Construccion).

8.- Que, la compaiiia participa en diversos sectores productivos como son mineria, generacion y

transmision de energia, construcciones industriales y obras civiles.



9.- Que, los servicios prestados por mi mandante, son basicamente los siguientes:
CONSTRUCCION Y MONTAJE INDUSTRIAL: La compaiiia realiza proyectos de construccion

industrial integral, con altos niveles de eficiencia, producto de la incorporacion de los mas

recientes avances tecnoldgicos. Esto le permite entregar servicios que consideran ingenieria,
obras civiles, montaje electromecanico y puesta en marcha, asi como también suministro, tanto
extranjero como nacional, incluyendo su transporte a la obra e instalacion. PROYECTOS
MODALIDAD EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION)Las capacidades

técnicas y experiencia de la compaiiia le permiten ejecutar proyectos EPC, que implican el

desarrollo de la ingenieria, el suministro de materiales, equipos y la construccion de la obra.

MONTAJES ESPECIALES La empresa se ha especializado en el area de montajes industriales

complejos, para lo cual cuenta con la Unidad de Maniobras Especiales (UME), que realiza:
Estudios de Rigging; Calculos y Estudios de Moldajes; Planificacién y Control de Soldaduras y
Ensayos no Destructivos.L.a UME cuenta con la mas avanzada tecnologia y un equipo de
profesionales especializados en calculo, disefio de estructuras y mecanismos de levante para el
montaje y transporte de equipos de gran volumen e inspeccion técnica. INGENIERIA La empresa
provee servicios de ingenieria en todas las especialidades, para las obras ejecutadas por
Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers. Para esto cuenta con un departamento que ha llevado
adelante importantes proyectos. GESTION DE COMPRAS Parte fundamental de todo proyecto de

construccion es la compra de los equipos y suministros, tarea en que Ingenieria y Construccion

Sigdo Koppers ha puesto especial atencion y centralizado en un area de Abastecimiento.

MAQUINARIAS Y EQUIPQOS La compafiia dispone del parque de maquinaria de construccion mas

importante y nuevo del pais, el que es operado por técnicos calificados, otorgando un apoyo
integral a los proyectos en ejecucion. Entre los servicios prestados en este item encontramos:
Mantencién de equipos en terreno; Soporte de Rigging; Transporte de equipos, cargas pesadas y
maniobras especiales; Operadores calificados; y Servicios de arriendo de maquinaria, moldajes y
andamios.

10.- Que, Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers es certificador en Chile de Grove y Manitowoc,
operando ademas como servicio técnico autorizado de estas marcas.

11.- Que, segun lo sefialado por el mismo Sergio Aguirre Ellwanger, los servicios que prestaria
SyK los cuales seran promovidos a través del dominio en disputa sykingenieria.cl son servicios de

Ingenieria y serian los siguientes: Asesoria de ingenieria industrial. Realizacion de estudio,



proyectos y construccion de centrales de generacion de energia eléctrica. Construccion de obras
civiles y metalurgicas.Mantencion, reparacion y optimizacion de maquinaria pesada industrial.

12.- Que, mediante un facil cotejo podemos apreciar claramente que todas las actividades que
pretende realizar SyK Ingenieria y publicitar mediante el nombre de dominio sykingenieria.cl, estan
completamente comprendidas dentro de los servicios prestados por Ingenieria y Construccion
Sigdo Koppers S. A.

13.- Que, Internet no es una realidad distinta y separada del mundo real. Asi en una situacion
como la de autos cabe preguntarse que pasa en el “mundo real’. Evidentemente se producen
confusiones en el publico consumidor, las mismas confusiones en el publico consumidor en el
caso que un tercero absolutamente ajeno a mi mandante, comenzara a utilizar la expresion
SYKINGENIERIA en el mismo rubro en que mi mandante realiza su gestién comercial.

14.- Que, teniendo presente que Internet es considerado como un medio més de comunicacién
social, y que por sus caracteristicas tales como la rapidez en la circulacién de informacién, acceso
ilimitado a la informacion contenida y porque de una manera relativamente facil llega a gran parte
del publico consumidor, es una medio que se desarrolla de una manera mas eficaz que los medios
de comunicacién tradicionales, razén por la cual la confusion que por este medio se producira en
el publico consumidor sera de tal magnitud, que no cabe duda que la expresion SYKINGENIERIA
producird una gran confusién. Resulta por todos conocido que los consumidores buscan en
Internet a las empresas 0 personas que desean ubicar utilizando las expresiones 0 nombres por
las cuales justamente son conocidas, cuestion que adquiere mayor valor si la expresién es facil de
recordar por parte de los consumidores.

15.- Que, Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S. A. mantiene inscritos los nombres de
dominio: “skcapacitacion.cl”, “skchile.cl” y “sk.cl’, todos con sus paginas web vigentes. Como
podemos observar la parte que entrega distincion a los dominios y armonia entre ellos son las
letras SK.

16.- Que, no podemos dejar de mencionar que ambos conceptos principales del nombre de
dominio a saber las expresiones SYK y INGENIERIA, tienen una relacion logica que inducira al
publico consumidor a error 0 engafio respecto de la naturaleza y calidad de los servicios prestados
en esa pagina web, en el caso de otorgarse dicho nombre de dominio al primer solicitante.



17.- Que, mi mandante es titular de numerosos registros marcarios, esto es posee derechos de
propiedad y de exclusividad validamente adquiridos sobre una serie de marcas con la expresion

SK, todos ellos activamente usados y publicitados. Entre otros cabe citar:

MARCA N°DE REGISTRO CLASE

CsK 825.906 37

DsK 509.703 37

TSK 903.397 37

BSK 761.148 37

SKECOLOGIA 764.762 1

SKECOLOGIA 761.150 42

SKECOLOGIA 761.149 37

SKECOLOGIA 766.773 "

SKCAPACITACION 812.842 4

INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS 698.307 37

18.- Que, como se puede apreciar claramente, la union de todas estas marcas esta dada por las
letras distintivas SK. Las letras SK son la base de la familia de marcas de mi representado y su
holding.

19.- Que, Sigdo Koppers S. A., es la empresa principal del holding SIGDO KOPPERS, holding del
cual Ingenieria y Construccion Sigdo Kpppers forma parte y quien tiene numerosos registros
marcarios, (no estamos contando los registros marcarios que tienen las otras empresas
dependientes de ésta) esto es posee derechos de propiedad y de exclusividad validamente
adquiridos sobre una serie de marcas con la expresién SK, todos ellos activamente usados y

publicitados. Entre otros cabe citar:

MARCA N° DE REGISTRO CLASE
SK 838.538 25,26,37y39
SK 842.104 16,17,19y 31
SIGDO KOPPERS 836.263 35, 36,37y39
SK 849.051 7,8y10
SK 837.466 1-34

20. Que, como podemos apreciar en los dos apartados anteriores mi mandante y el holding al cual
pertenece tiene registrada una familia de marcas donde la distintividad esta dada por las letras S 'y
K. Esta gran familia de marcas ha sido posicionada en el mercado por la historia de la compafiia y
los servicios que estos prestan. Es indudable pensar que en el rubro de la ingenieria no se



conozca la marca SK'y que corresponde a SIGDO KOPPERS. El dominio SYKINGENIERIA.CL en
su parte distintiva “SYK” es extremadamente similar a “SK”, tanto grafica como fonéticamente, por
lo que su utilizacion por parte de Sergio Aguirre, vulneraria los derechos marcarios de mi
mandante y de SIGDO KOPPERS S. A.

21.- Que, es necesario sefialar que es un hecho publico y notorio que la marca SK es una marca
famosa y notoria en Chile y lo mismo el holding y sus empresas Ingenieria y Construccion Sigdo
Koppers S.A. y Sigdo Koppers S.A., por lo cual es evidente que el publico consumidor identifica a
mi mandante con esta expresion y en Internet no es diferente por lo cual se producirian
confusiones si en Internet de otorgarse un nombre tan similar como S y K unido a la expresion
ingenieria (que es el giro de este holding y de mi mandante) a un tercero completamente no
relacionado a este holding.

22.- Que, al analizar la composicion del nombre de dominio SYKINGENIERIA puede apreciarse
que tanto desde el punto de vista marcario como de Internet este nombre tiene su distintividad en
una expresion (SYK) casi idéntica con la que el publico consumidor identifica plenamente con mi
mandante (SK).

23.- Que, la expresion INGENIERIA resulta un complemento que insta al publico a la confusion ya
que constituye el rubro caracteristico de mi mandante. Ademas que mi mandante y el holding al
que pertenece tiene registrado algunos dominios con la estructura SK + RUBRO (v. gr.
skcapacitacion.cl, skecologia.cl, entre otros). De esta manera cualquier persona normal pensaria
que el dominio sykingenieria.cl, corresponde al holding SIGDO KOPPERS, lo que no constituye la
realidad, y perjudica directamente a mi mandante.

24.- Que, por lo anterior, es que mi mandante procedié a solicitar el dominio en cuestién con el
objeto de evitar el perjuicio y la distorsion de mercado que le provocaria la concesion del dominio
en disputa a don Sergio Aguirre a raiz del aprovechamiento de las marcas ya posicionadas por mi
mandante y el holding al cual pertenece, como forma de proteger la identidad de sus productos y
servicios y, en definitiva, como una forma de proteger los intereses del publico consumidor en
general, puesto que éstos entrarian a dicho sitio esperando encontrar la calidad por afios
certificada de los servicios otorgados por mi mandante, encontrandose con un tercero que no tiene
relacion alguna con mi mandante.

25.- Que, mi mandante posee inscritas a su nombre las marcas comerciales anteriormente

referidas, teniendo por tanto la proteccion constitucional del N° 24 del articulo 19 de la



Constitucion, pudiendo en conformidad a la ley gozar su derecho exclusivo y excluyente para
utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier titulo el objeto de la proteccion y el derecho
que se le ha conferido.

26.- Que, a mayor abundamiento, el N° 25 del articulo 19 de la Constitucion, garantiza a todas las
personas la propiedad industrial sobre distintos privilegios entre los cuales se menciona
expresamente a las marcas comerciales.

27.- Que, el articulo 14 de la Reglamentacion de NIC Chile es claro: el solicitante responde porque
su solicitud no vulnere derechos validamente adquiridos por terceros. Es decir en el caso de autos,
es don Sergio Aguirre Ellwanger, quien debe asegurarse que su solicitud no vulnere derechos de
terceros. De los argumentos expuestos qué duda cabe que la solicitud de autos vulnera derechos
valida y previamente adquiridos por INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.
esto es derechos marcarios y de propiedad legalmente adquiridos y vigentes, derecho al ejercicio
de su libre y leal actividad comercial, derecho a ser identificado en Internet, derecho a mantener y
ser encontrado por su clientela y base de usuarios, derechos que le otorga su fama y notoriedad, y
a capturar legitimamente para si los clientes que l6gicamente esperan encontrar los servicios de
mi mandante.

28.- Que, en este contexto, y si bien el criterio “First Come, First Served” de acuerdo a la
jurisprudencia en esta materia cabe ser aplicado para el caso que ninguna de las solicitudes
competitivas presente un mejor derecho sobre un cierto nombre de dominio objeto de disputa,
criterio acorde por lo demas con los principios que inspiran nuestra legislacion de Propiedad
Industrial, no puede ni debe ser aplicado al caso de autos toda vez que, nuevamente, la solicitud
del primer solicitante infringié abiertamente el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile.

29.- Que, este precepto, sefiala en su inciso primero, que “Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcion no contrarie las normas sobre abusos de publicidad, los principios de
la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por
terceros”.

30.- Que, de acuerdo a lo anterior, no es posible siquiera pensar que el primer solicitante, una
empresa competidora y del mismo rubro de mi mandante, haya desconocido la posiciéon que la
expresion SK tiene en el publico consumidor, quienes la identifican plenamente con mi mandante,

e identificacion que no ha sido gratuita, si no que es producto de un arduo trabajo y una fuerte



inversion publicitaria, toda vez que el primer solicitante realiza sus negocios precisamente dentro
del mismo giro que mi mandante.

31.- Que, Sergio Aguirre quiere empezar a prestar servicios de ingenieria y construccion
(anteriormente detallados) que son idénticos a los prestados por mi mandante. Esto es
fundamental, porque es claro que conocia a mi mandante y al holding al cual pertenece (SIGDO
KOPPERS), ya que son una empresa de antafio y de renombre dentro del rubro. Ademas, es claro
que si ambos prestas los mismos servicios, no nombres tan similares, se va a prestar para una
gran confusién en el mercado. Mas aun con la multitud de registros similares dentro del holding.
32.- Que, lo anterior, nos lleva legitimamente a concluir que la pretension del primer solicitante es
atraer al publico consumidor a su pagina mediante la utilizacion de una expresion similar a la me
mi mandante que se ha convertido en famosa y notoria precisamente por la accién desplegada por
él.

33.- Que, el nombre de dominio solicitado es la unién entre una palabra idéntica a la marca de mi
mandante como es la expresion SK, intermediadas por la conjuncién y, quedando SyK'y el rubro
de mi mandante que es INGENIERIA.

34.- Que, de lo precedentemente sefialado, se puede concluir que don Sergio Aguirre no pudo en
ningun caso desconocer el significado que la expresién SK posee en el mercado chileno dentro
del giro desarrollado por las partes en disputa.

35.- Que, cabe considerar que el primer solicitante pretende utilizar el dominio en servicios de
ingenieria de variada indole, que son los mismos servicios que mi mandante y su holding prestan
en el ambito de la ingenieria, por lo cual no creemos que pueda ser una coincidencia el hecho que
se utilice una expresion como S y K idéntica a la marca de mi mandante y se una al giro de mi
mandante cual es la ingenieria. Sin duda esto no es casual.

36.- Que, teniendo en cuenta que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido la cosa por
medios legitimos y exentos de todo fraude o vicio no vemos como el primer solicitante pudo haber
desconocido el hecho que mi mandante es quien ha creado y utilizado la expresion SK y quién le
ha otorgado la fama y notoriedad que dicha expresién goza dentro del pablico consumidor, segin
se ha detallado.

37.- Que, no cabe duda que el motivo principal por el cual don Sergio Aguirre solicitd el nombre de
dominio sykingenieria.cl, fue atraer al publico consumidor a su sitio y confundirse de alguna

manera con mi mandante y su buena reputacion.



38.- Que, el primer solicitante esta utilizando una expresion muy similar a las expresiones sobre
las cuales mi mandante posee derechos marcarios y que es una expresion famosa y notoria para
distinguir los productos y servicios ofrecidos por mi mandante, y que esta teniendo como resultado
que el publico consumidor la asocie con un servicio ajeno.

39.- Que, asi las cosas, consideramos que la solicitud de don Sergio Aguirre, tienen la intencion
manifiesta de usufructuar del prestigio y buena reputacion de mi mandante.

40.- Que, de lo expuesto, se puede concluir que a través de los afios y hasta hoy, SIGDO
KOPPERS a través de su familia de marcas distinguidas por las letras SK ha tenido una
presencia significativa en los distintos medios de comunicaciéon que no puede ser desconocida,
logrando posicionar las marcas en el mercado nacional e internacional a un nivel preponderante.
Es importante destacar en este punto, que estas marcas han tenido Ademas, si esas expresiones,
y las marcas comerciales de SIGDO KOPPERS tiene un grado importante de recordacion y
prestigio en el mercado y publico nacional, tal como quedara acreditado en autos, es debido a los
esfuerzos que por 50 afios han desarrollado.

41.- Que, por lo anterior, se puede sefialar que es un hecho publico y notorio que en el mercado
se asocia y vincula las letras SK a SIGDO KOPPERS. En este sentido, mi mandante posee una
propiedad sobre las marcas que hemos sefialado en el escrito, sobre su fama y la imagen que
esas expresiones tienen en los consumidores, por lo que permitir el registro del dominio objeto de
esta presentacion vulnera las garantias constituciones sobre el derecho de propiedad y todos los
derechos marcarios que tiene mi mandante.

42.- Que, no cabe duda que en el caso de adjudicarse el nombre de dominio disputado a la
primera solicitante, sucedera que al ingresar al sitio de sykingenieria.cl, los usuarios de Internet se
encontraran con informacion de otro tipo lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para mi

mandante, con la correspondiente confusion de los usuarios de Internet.

QUINTO: Que, en un otrosi, Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S.A. acompafio, los
siguientes documentos:
1. Impresidn de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca CSK, en la clase 37, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

2. |mpresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta



10.

1.

12.

del registro de la marca DSK, en la clase 37, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca TSK, en la clase 37, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca BSK, en la clase 37, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SKECOLOGIA, en la clase 1, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SKECOLOGIA, en la clase 42, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SKECOLOGIA, en la clase 37, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SKECOLOGIA, en la clase 11, a nombre de INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SKCAPACITACION, en la clase 41, a nombre de INGENIERIA'Y
CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca INGENIERIA'Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS, en la clase
37, a nombre de INGENIERIA' Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S. A.

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SK, en la clase 35, 36, 37 y 39, a nombre de SIGDO KOPPERS
S. A

Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SK, en la clase 16, 17, 19 y 31, a nombre de SIGDO KOPPERS



S. A

13. Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SIGDO KOPPERS, en la clase 35, 36, 37 y 39, a nombre de
SIGDO KOPPERS S. A.

14. Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SK, en la clase 7, 8 Y 10, a nombre de SIGDO KOPPERS S. A.

15. Impresion de la caratula del registro existente en la pagina web de INAPI que da cuenta
del registro de la marca SK, en la clases del 1 al 34, a nombre de SIGDO KOPPERS S.A.

16. Set de impresiones de la pagina web www.skchile.cl.

SEXTO: Que, con fecha 12 de Julio de 2012 se provey6 dicha presentacidn y se dio traslado a

la contraparte, todo lo cual fue notificado por correo electronico.

SEPTIMO: Que, don Sergio Aguirre E no efectlio presentacion alguna.

OCTAVO: Que, no siendo necesario recibir la causa a prueba pues todo el juicio transcurrid
en rebeldia del primer solicitante con fecha 29 de Agosto de 2012, se provee un tengase

presente del segundo solicitante y se cita a las partes a oir sentencia y se notifica dicha

resolucion por correo electrénico a las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje
contenido en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter
de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

SEGUNDO: Que, el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefiala que
es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

TERCERO: Que, el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término
de 30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de


http://www.skchile.cl/

solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento v, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias
solicitudes para ese nombre de dominio;

CUARTO: Que, tal como consta del expediente en el presente juicio arbitral, solo el segundo
solicitante ha manifestado interés en el nombre de dominio en disputa y solamente este ha
acompafiado documentos en que se fundaria su mejor derecho para ser asignatario del
nombre de dominio sykingenieria.cl;

QUINTO: Que, respecto del primer solicitante solo se puede sefialar que todo el juicio ha
transcurrido en rebeldia, sin que este arbitro haya podido sopesar cuales eran sus “derechos*
sobre el nombre el dominio materia de este arbitraje. Asimismo, sefialar que este arbitro
intento entrar al dominio sykingenieria.cl para determinar cual es el uso que el primer
solicitante le da al mismo, y asi determinar sobre qué base se sustenta su solicitud, pero no
fue posible pues el dominio se encuentra desactivado.

SEXTO: Que, por su parte el segundo solicitante o Ingenieria y Construccién Sigdo Koppers
S.A. sefialo que se trata de una conocida empresa de origen nacional con presencia varios
paises del mundo incluido Chile y que cuenta con registros marcarios de la expresion SK
tanto en Chile como en el extranjero para distinguir, entre otros, servicios de ingenieria.

SEPTIMO: Que, ademas el nombre de dominio corresponde casi exactamente a su marca
comercial, y a las siglas de su razon social cuyo origen es mucho muy anterior a la traba de la
litis.

OCTAVO: Que, por lo anterior es posible concluir que el primer solicitante lo Unico que hace
es agregar la conjuncion “y” y la palabra “ingenieria”, cambios que impiden asociar al dominio
materia de este arbitraje con el segundo solicitante, sobre todo, y tal como se ha acreditado el

segundo solicitante tiene entre sus giros mas relevantes los servicios de ingenieria.

NOVENO: Que por su parte, Ingenieria y Construccion Sigdo Koppers S.A acredito, con
documentos que no fueron objetados por el primer solicitante, que era la creadora de la
expresion SK y sus variantes, mucho antes de la traba de la litis. Que, dicha expresion y sus
variantes ha sido masivamente utilizada e inscrita como marca comercial en Chile.

DECIMO: Que, asimismo este arbitro ha podido constatar que la Ingenieria y Construccion
Sigdo Koppers S.A utiliza masivamente su expresién en el mercado y que cuenta con una
gran cantidad de clientes tanto en Chile como en el extranjero;

UNDECIMO: Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el segundo
solicitante, y habiendo comprobado este arbitro que los criterios de titularidad de Marcas
Comerciales, uso, principio de la buena fe, existencia de nombre comercial, uso masivo en el
mercado, estan presente en los argumentos de éste, es que este arbitro ha llegado a la
conclusion que a Ingenieria y Construccién Sigdo Koppers S.A le asiste un mejor derecho al
dominio solicitado.



DUODECIMO: Que, respecto de las costas, y no constandole a este Arbitro que el primer
solicitante ha actuado de mala fe, este Arbitro ha resuelto que cada parte se haga cargo de
las mismas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de
dominio "sykingenieria.cl" asignandose, en consecuencia a INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SIGDO KOPPERS S.A.

SEGUNDO: Cada parte de hara cargo de sus costas.

Comuniquese y notifiqguese a NIC Chile por correo electrénico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.

Resolvio Patricio de la Barra.

Alicia Medel Acuna Matias Moreno Poblete



