Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio tekso.cl
Santiago, 2 de marzo de 2012.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N2 14.612 de fecha 20 de julio de 2011 del Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1
de autos, el suscrito fue notificado de su designacién como Arbitro en el conflicto
trabado por la inscripcidon del nombre de dominio “tekso.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto Representante legal de Tekso (Juan Luis Garcia Santander),
con domicilio en Los Almendros 5298, comuna de Nufioa, Santiago, quien inscribid
dicho nombre de dominio con fecha 7 de abril de 2011, a las 19:47:13 GMT, y RTC
Sociedad Andnima, representada por don Santiago Ortizar Decombe, con domicilio en
Europa 2035, Providencia, Santiago, quien inscribié dicho nombre de dominio con

fecha 3 de mayo de 2011, a las 17:53:15 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 20 de julio de 2011, la cual rola a fojas 5 de
autos, el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio tekso.cl, y
jurd desempeniarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una
audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 27 de julio de 2011 a
las 10:30 horas.

CUARTO: Que las resolucion y citacidn referidas precedentemente fueron notificadas a
las partes y a NIC Chile por correo electrdnico con firma digital de fecha 20 de julio de
2011 vy a las partes por carta certificada con fecha 21 de julio de 2011, segun consta de
los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el dia 27 de julio de 2011, a las 10:30 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de ambas partes, levantandose el acta que rola a fojas 14
de autos.

SEXTO: Que por escrito de fecha 17 de agosto de 2011, el que rola a fojas 16 de autos,

el primer solicitante del nombre de dominio, Juan Luis Garcia Santander, expuso

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264



Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

argumentos de mejor derecho al mismo en los términos siguientes: Primeramente
aduce ser el primer solicitante del nombre de dominio, y haberlo solicitado de buena
fe, toda vez que el nombre de dominio no es una marca de producto o servicio
conocido, ni un nombre por el cual la contraparte es conocida. Que no existe riesgo de
confusion, ya que ambas partes tienen rubros distintos y el suyo es de giro
tecnolégico, ya sean estos reparaciones de pistolas de radio frecuencia, estudios de
cobertura, ingenieria en desarrollo de mallas inaldmbricas, instalaciéon de antenas de
baja y alta ganancia, lo que se puede verificar cuando se visita la pagina web
www.tekso.cl. Que la contraparte no tiene interés en el nombre y que sélo actud
frente a su solicitud. Invoca la regla de la especialidad de las marcas, atendido el
distinto rubro de ambas partes. Invoca las diferencias fonéticas existentes entre
“Tekso” y el producto de la contraparte “Teks”. Que “Tekso” es un juego de palabras
gue significa “soluciones tecnoldgicas”, cambiando la posicién de las palabras vy la letra
“c” por “k”. Que cuando se lee “Tekso” existe una acentuacion marcada en la letra
“0”. Que RTC S.A. se dedica al rubro automovilistico y comercializa baterias, radios y
accesorios de audio para automoviles, por lo que, reitera, no existe riesgo de
confusién en el mercado atendida la diferencia de rubros que se comercializan.
Agrega que existen diferencias en el logotipo, siendo el de la parte “Tekso, integracién
de tecnologias moviles” y el de la oponente “Teks Quality Soluctions”. Que la
busqueda en el buscador Google por el nombre “Tekso” no arrojé ninguna
coincidencia con “Teks”. Que no posee intencion alguna de apropiacién de marca
conocida ni de lucrar con ella. Que la pagina tekso estd activa y en constante cambio
en busca de la mejor pagina, donde sus clientes puedan realizar consultas e
interactuar con la empresa. Que la contraparte tiene inscrito en Nic el dominio “teks”,
que no explota, y si se realizan mas consultas en el buscador de Nic se puede
encontrar el dominio “tek”, que no pertenece a la contraria y que tampoco se explota.
Que Tekso a su vez contratd un hosting, pago el disefio de la web, cred correos y estd
interactuando en la web con su nombre de dominio. Que el correo con que se

identifica en la red de jgarcia@tekso.cl y que su firma al pie de los correos va seguida

de Tekso. En sintesis, aduce actuar de buena fe, que la contraparte no tiene como fin

la explotacion de su dominio y que ambas partes desarrollan giros distintos.
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SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2011, el que rola a fojas 44
de autos, la parte de RTC S.A. presenté sus argumentos de mejor derecho en los
términos siguientes: Que es una sociedad perteneciente al grupo Gildemeister, cuyo
giro es la importacién y distribucidn de repuestos, baterias y accesorios para todas las
marcas de vehiculos, siendo las coreanas las mas importantes, principalmente
Hyundai y Kia. Que RTC S.A. tiene presencia en todo el territorio nacional, incluyendo
la zona franca de Iquique. Que el afio 2011 se incorporaron repuestos para maquinaria
pesada y camiones, y actualmente cuenta con un departamento técnico y de soporte
post venta. Que con la marca Teks se comercializan diversos productos tales como
baterias y accesorios. Que es titular de registros marcarios para la marca “Teks”, los
que individualiza, asi como del nombre de dominio teks.cl. Que le asiste un mejor
derecho al nombre de dominio tekso.cl dado que es casi idéntico a sus registros
marcarios y a su nombre de dominio. Cita jurisprudencia y Derecho, constituido por
las normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de proteccidn al consumidor,
principios de competencia leal y ética mercantil contenidos en los articulos 2 y 3 del
Convenio de Paris, invoca derechos validamente adquiridos y cita el articulo 10 inciso
192 parte final del Reglamento de Nic Chile, atendida la semejanza existente entre sus
marcas y dominio con el dominio sub lite. En mérito de todo lo anterior, solicita se
acoja su demanda y le sea asignado el dominio.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 18 de agosto de 2011, rolante a fojas 59, se
confirio traslado de las presentaciones de ambas partes, el que fue evacuado por la
oponente a fojas 60. En dicho escrito, la parte insistio en sus argumentos sobre el
mejor derecho que le asiste dada la titularidad de marcas comerciales y nombre de
dominio sobre la expresion “teks”, que se encuentra contenida dentro del dominio en
disputa, existiendo una evidente semejanza entre ambas.

NOVENO: Que por resolucion de fecha 2 de septiembre de 2011, rolante a fojas 65, se
recibio la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresion “tekso”, y 2.-
utilizacidn efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el
futuro, de la expresiéon “tekso”.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
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El primer solicitante, la documental conformada por: 1.- Impreso hostmaster@nic.cl

(fs. 20 a 31): 2.- Copia de inscripcidon de extracto de “Sociedad Comercial Garcia y
Compaiiia Limitada” en el Registro de Comercio de Santiago (fs. 32 a 37 y 87 a 91); 3.-
Carta autorizacion de funcionamiento de Sociedad Comercial Garcia y Cia. Ltda. en el
edificio de calle Bandera 537, Santiago (fs. 38); 4.- Copia de cédula RUT provisorio de
Sociedad Comercial Garcia y Cia. Ltda. (fs. 39); 5.- Impresos de pagina web tekso.cl (fs.
40y 74 a 86); 6.- Impresos de pagina web de Nic Chile para los dominios teks.cl y tek.cl
(fs. 41y 42); 7.- Impreso de busqueda en Google para la expresion “tekso” (fs. 43); 8.-
Impreso de pagina de Nic Chile (fs. 68); 9.- Impreso Imprenta Nueva Era (fs. 69); 10.-
cartas oferta de productos y servicios de Tekso a clientes indeterminados (fs. 70a 72) y
a destinatario Info World S.A. (fs. 73).

La parte de RTC Sociedad Andnima, la documental conformada por: 1.- Impresos de
registros marcarios para la marca “Teks” (fs. 50 a 53); 2.- Folleto publicitario respecto
de soluciones automotrices y accesorios marca teks (fs. 54 a 58); 3.- Caja de sistema de
alarma inteligente marca TEKS; caja de kit de alzavidrios 4 puertas marca TEKS Silver;
caja de liquido limpia parabrisa marca TEKS; caja de kit de alzavidrios 2 puertas marca
TEKS; caja de amplificadores 4 canales marca TEKS; caja de dispositivo portatil marca
TEKS.

UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 4 de noviembre de 2012, rolante a fojas 94,

se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando
décimo no fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y
se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos
que la posicién de los litigantes de este juicio, en relacidn con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, Juan Luis Garcia Santander, justifico tal calidad, lo

cual lo ampara con la presuncion de mejor derecho y buena fe en su inscripcidon que se
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expresa en el principio "First come, first served", presuncidon que no es, sin embargo,
una presuncién de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma
adicional a dicha presuncion, alegd y comprobé tener activa y en funcionamiento la
pagina web www.tekso.cl en la cual se ofrecen soluciones para la industria en
tecnologias moéviles (fs. 74 a 86). También comprobd haber constituido, con fecha 23
de junio de 2011, por escritura publica otorgada ante la Notario de Valparaiso dofia
Maria Ester Astorga Lagos, junto a otros socios, la “Sociedad Comercial Garcia y
Compainia Limitada”, nombre de fantasia “Tekso Ltda.”, cuyo objeto es la compra,
venta, comercializacion y prestacion de servicios en materia computacional,
informatica, telecomunicaciones y otras actividades (fs. 88 a a 91). También comprobd

III

servirse de la expresion “tekso.cl” en sus comunicaciones electrénicas (fs. 70 a 86) y
efectuar sus ofertas de productos y servicios bajo la expresidon “Tekso, Integracion de
tecnologias méviles”. Finalmente, adujo ser su actividad distinta e inconfundible con la
de su oponente, y no pretender afectar sus marcas ni sus actividades.

CUARTO: Que la oponente, la parte de RTC Sociedad Andnima, acredito, tanto con la
documental acompafiada, como por los dichos de su propia contraparte, la titularidad
de la marca “teks” en numerosos registros, el mas antiguo de los cuales data de 7 de
febrero de 2008 (fs. 52), asi como del dominio “teks.cl” (fs. 56 a 58), y demostrd
también importar y distribuir, con la expresion “teks”, repuestos, baterias y accesorios
para vehiculos.

QUINTO: Que, puesto el arbitro a ponderar el mérito de autos, y a sopesar los
intereses y derechos en discusion, estima posible la convivencia pacifica en la red

III

internet del dominio “tekso.cl” a favor de Juan Luis Garcia Santander, para los efectos
de comercializar bienes y prestar servicios en materia computacional, informatica y
telecomunicaciones para la industria en tecnologias moviles, actividades que no
coinciden con la importacién y distribucion de repuestos, baterias y accesorios para
vehiculos, con las marcas y dominio “teks” de la oponente. Asimismo, estima que la
“0” que se agrega al final de la expresion “teks” para conformar el nombre de dominio
la diferencia suficientemente de las marcas y dominios de la oponente, y ésta, al
contar con la titularidad del dominio “teks” tiene suficientemente resguardado su

acceso y oportunidades en la red internet, siendo del caso agregar que, al tenor de la

ocumental acompafiada por la propia parte, sus productos y servicios “teks” son
d tal d I t ductos y “teks”
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ofrecidos a través del sitio web www.rtc.cl (fs. 55, entre otros). Que si a lo anterior se
agregan las declaraciones del primer solicitante en el sentido de que de ningin modo
pretende interferir, perjudicar ni aprovechar las actividades de su contraparte,
declaracion que, vertida en juicio, tiene valor de una confesidon judicial cuya
contravencién podria configurar causal de revocacién del dominio del articulo 22 del
Reglamento de Nic Chile, se tiene que el primer solicitante ha demostrado un legitimo
derecho al nombre de dominio en controversia, razén por la cual se rechazara la
demanda deducida en su contra, en los términos que se expresan en la parte resolutiva

de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre

Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de RTC Sociedad Andénima en contra
de Representante legal de Tekso (Juan Luis Garcia Santander), y se asigna el nombre de
dominio tekso.cl a favor de Representante legal de Tekso (Juan Luis Garcia Santander),

sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrdnico a la Secretaria de
NIC Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por dos testigos de actuacion;
comuniquese a las partes por correo electrénico para fines informativos y remitase el
expediente a NIC Chile. Retirense por las partes los documentos acompafados dentro

de 52 dia desde la notificacion de la presente, bajo apercibimiento de destruccion.

Juan Agustin Castellén Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia
Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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