TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje: adimar.cl
Rol No. 076-2007
OF NIC: OF. 07399

En Santiago, a 24 de Julio de 2007

Que don CARLOS REINALDO ROJAS GONZALEZ, siendo a la vez contacto
administrativo, domiciliado en Patricio Lynch 548, oficina 14, Iquique, Iquique,
solicité con fecha 09 de Enero de 2007, el nombre del dominio “ADIMAR.CL” y los
sefiores ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA, vy dofia
SILVIA SEPULVEDA SAN MARTIN como su contacto administrativo, todos
domiciliados para estos efectos en Avda. Apoquindo 3001, oficina 1203, Las Condes,
Santiago, solicitaron también, con fecha 30 de Enero de 2007, el nombre del dominio
“ADIMAR.CL”.

Que mediante Oficio OF 07399, de NIC Chile, de fecha 12 de Abril 2007, se designo a
la suscrita como Arbitro para la resolucion del conflicto sobre el referido nombre del
dominio “ADIMAR.CL”;

Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempefiarlo fielmente, se citd
a las partes, mediante resolucion, de fecha 16 de Abril de 2007, a una audiencia de
conciliacion o de fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 26 de Abril de 2007, a
las 09:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas
175, Of. 1108, piso 11, Providencia, Santiago, notificindose dicha resolucién por carta
certificada a las partes y a NIC Chile;

Que con fecha 26 de Abril de 2007, a la hora fijada se llevo a efecto la audiencia con la
asistencia de dofia Catherine Mufioz Gutiérrez, en representacion del segundo
solicitante ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA, y en
rebeldia del primer solicitante don Carlos Reinaldo Rojas Gonzalez;

Que en la misma fecha dofia Silvia Sepulveda San Martin por ADIMARK
INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA 6 ADIMARK LTDA., delega
poder especial en la habilitada de derecho dofia Catherine Mufioz Gutiérrez, con el fin
de representarla en el comparendo de conciliacion; a lo cual este Tribunal resolvi6 que
se acompaiie certificado que acredite la calidad de habilitado en derecho, dentro de
quinto dia;

Que al no haberse producido conciliacion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8,
Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediacion y Arbitraje, este Tribunal Arbitral
fij6 el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo
cual se levantd6 Acta, dandose por notificada personalmente a la parte asistente y
notificandose via e-mail a la parte inasistente;

Que con fecha 14 de Mayo de 2007, don Juan Pablo de la Jara Andrews, en
representacion de Adimark Investigaciones de Mercado Ltda., presenta escrito, y en lo
principal deduce demanda de asignaciéon de nombre de dominio en favor de su
representada, basando su peticion en los siguientes argumentos: La empresa
ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA, ADIMARK LTDA.
constituye una prestigiosa firma que data del afio 1974, especializada tanto en la
Investigacion de Mercados como en Encuestas de Opinién; Que es un hecho publico y
notorio su liderazgo en el ambito nacional, y por tanto, no admite discusioén ni necesita
demostracion; Que a contar del afio 2005 forma parte del grupo aleméan GFK, una de
las cuatro empresas mas importantes a nivel mundial, y por tanto, con presencija snn;jc"}\s
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de 90 paises; Que el concepto ADIMARK forma parte de su razdn social y que a su
representada le han sido asignados los nombres de dominio ADIMARK.CL y
ADIMARK.COM, entre otros, cuyas expresiones conforman una verdadera cadena de
identificadores similares, tales como: ADIMARKGFK.CL — GEOADIMARK.CL -
ADIMARKONLINE.CL - ADIMARKQUALITY.CL - ADIMARC.CL -
ADIMAC.CL - ADIMART.CL, y que en su gran mayoria estan activados al sitio web
de su representada; Que su representada es ademas duefia de una serie de marcas
comerciales, tales como: ADIMARK (mixta), Registro N°779.215, clase 36;
ADIMARK (mixta), Registro N°771.285, clase 38; ADIMARK (mixta), Registro
N°751.176, clase 42; ADIMARK (mixta), Registro N°751.175, clase 16; GEO-
ADIMARK, Registro N°615.333, clase 42; ADIMARK (mixta), Registro N°494 485,
clase 35; Que existe consenso en el sentido de considerar que se produce infraccion a
las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusiéon a los
consumidores, especialmente las marcas notorias; Que el primer solicitante se ha
limitado a eliminar la letra K final y que dicha circunstancia es absolutamente
insuficiente para conformar un nuevo nombre, verdaderamente caracterizador de sus
actividades y servicios que pretende ofrecer; Que no obstante el principio first come,
first served, se cede ante aquel solicitante que sin ser el primero es capaz de demostrar
que posee un mejor derecho; y que si el registro de nombres estuviese regido por el
citado principio, no tendria sentido recurrir a los arbitrajes como solucién a los
conflictos; Que se puede sostener que no es posible la coexistencia de estos nombres de
dominio, pues si un usuario de Internet quisiera utilizar un buscador para ubicar a
“adimark.cl”, serd desviado a “adimar.cl”; generandose una confusién y engafio con
respecto a los servicios y procedencia de ambos; Que el solicitante de “adimar.cl”
obtendria un provecho ilicito pues se beneficiaria de la fama y prestigio que su
representada ha logrado tras afios de trabajo e inversién; Que el articulo 14 del Anexo 1
del “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje” que consagra la Reglamentacion para el
Funcionamiento de Registro de nombres de dominio sefiala que es responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcién no contrarie las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como
asimismo los derechos validamente adquiridos por terceros; Que en cuanto a los
derechos vélidamente adquiridos, se ha fallado uniformemente en el sentido que una
inscripcion de dominio los afecta cuando concurren copulativamente dos presupuestos,
a saber: i) Que el titular de la inscripcion impugnada carezca de todo derecho o interés
legitimo en relacion a un nombre, y ii) Que un tercero afectado sea titular de algin
derecho validamente adquirido; Que el primer solicitante, don Carlos Reinaldo Rojas
Gonzalez no ha realizado el mas minimo acto que haga suponer que a €l le asiste un
interés legitimo en el nombre de dominio; no ha designado apoderado para que lo
represente, lo cual constituye una demostracion irrefutable de inactividad y carece de
derechos de tipo marcario que pudieran validar su reivindicacion; Que “adimar.cl” se
ha direccionado en un sitio donde se aloja una web que pertenece a la Empresa de
Muellaje Adimar, construido sobre la base de un “template” y que la falta de desarrolio
del sitio, més la inasistencia al arbitraje y la falta de pruebas allegadas, configuran una
situacion de tenencia pasiva constitutiva de mala fe y falta de interés legitimo; De lo
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anterior, cita considerando décimo séptimo de sentencia arbitral dictada por Juez
Arbitro Cristian Saieh Mena en causa Rol N°48 de 2005, en el sentido que ante la
ausencia de pruebas no se puede dar por acreditado con certeza, ni el real alcance ni la
actual proyeccion del negocio que pretende desarrollar el primer solicitante; Que
siendo responsabilidad exclusiva del primer solicitante el demostrar interés legitimo en
la inscripcion de un nombre de dominio, le parece que no habiéndose probado esta
circunstancia, se debe concluir que esta inscripcion no soélo es abusiva sino que ademas
se realizé de mala fe; Por tanto, esta parte solicita que este Tribunal Arbitral tenga por
interpuesta la demanda de asignacion contra el titular del nombre ADIMAR.CL y que
en definitiva se declare que dicho dominio lesiona gravemente los legitimos derechos
de su representada y que en definitiva debiera ser asignado a ADIMARK LTDA.; En
Primer Otrosi, ruega tener por acompafiados en parte de prueba los siguientes
documentos: 1) Seis hojas impresas el dia 09 de Mayo 2007 desde pagina web dpi.cl,
en donde consta que su representada es duefia de las marca registrada ADIMARK para
clases 36, 38, 42, 16 y 35, seglin registros nimeros 779.215 — 771.285 — 751.176 —
751.175 y 494.485 respectivamente, y de la marca registrada GEO-ADIMARK para
clases 35, 36 y 42, segun registro nimero 615.333; 2) Seis hojas impresas el dia 11 de
Mayo 2007 desde pagina web nic.cl, que dan cuenta que Adimark Ltda. es asignataria
sobre los nombres de dominio “adimark.cl”, “adimarkquality.cl”, “geoadimark.cl”,
“adimac.cl”, “adimarkonline.cl”, “adimarkgfk.cl”; 3) Hoja impresa dia 11 de Mayo de
2007 en la que se encuentra alojado el dominio “adimar.cl”, que consiste en un
template inactivo; 4) Dos hojas impresas Hoja impresa el dia 11 de Mayo de 2007,
desde paginas web “adimark.com” y “adimark.cl”, en las cuales se encuentra alojada la
pagina web de Adimark Ltda., que opera también bajo el distintivo “adimarkgfk”; 5)
Dos hojas impresas el 11 de Mayo 2007, sobre ADIMARK y GFK, desde pagina web
“adimark.cl”; 6) Nueve hojas impresas el dia 11 de Mayo de 2007, desde la pagina web
“adimark.cl”, que dan cuenta del sitio de ADIMARK LTDA., de sus actividades, de su
historia, su difusion, de los servicios prestados bajo su marca y del uso de la expresion
adimark; 7) Copia de sentencia arbitral en conflicto por nombre de dominio
“adimac.cl”, bajado desde www.nic.cl el dia 14 de Mayo de 2007; 8) Copia del poder
otorgado por Adimark Ltda. a Garcia, Montes, Olivos, Eyzaguirre & Cia. Ltda. el 29
de Noviembre de 2005, ante Notario Publico Fernando Celis Urrutia; Al segundo
Otrosi solicita se tenga presente patrocinio y poder; A lo que este Tribunal provey6: A
lo principal téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la Clausula
Primera del Acta de Fijacion de Procedimiento, traslado por el término de 5 dias; al
primer otrosi por acompafiados los documentos con citacion y al segundo otrosi se
tenga presente;

Que con fecha 06 de Junio 2007, comparece don Juan Pablo de la Jara Andrews, en
representacion de Adimark Ltda., acompafiando escrito que en lo principal solicita
tener por acompafiados en forma legal los siguientes documentos: 1) Copia de escritura
de constitucion y protocolizacién extracto de la sociedad denominada “Empresa de
Estudios de Administracion y Marketing Ltda.” 6 “Adimark Ltda..”, otorgados ante
Notario Publico Maximiliano Concha Rivas, los dias 10 de Mayo y 04 de Junio de
1974, respectivamente; 2) Block de notas utilizado por la empresa Adimark asociado a
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la marca GfK, apareciendo de manera destacada y difundiéndose tanto la marca
“ADIMARK GFK” como el nombre www.adimark.cl; 3) Sobres y carpetas que
destacan la marca “ADIMARK GFK” y el nombre de dominio “ADIMARK.CL”; 4)
Copia de factura N° 06752 de titularidad Adimark Investigaciones de Mercado Ltda.,
con el nombre de dominio “adimark.cl”;

Que con fecha 22 de Junio de 2007, atendido el mérito del proceso, se cita a las partes
a oir sentencia, notificandoseles dicha resolucion via e-mail.

Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios
arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que respecto de las normas aplicables para la resolucién de conflicto sobre
nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de
resolucion de este arbitraje es la presentacion de dos solicitudes, respecto de un mismo
nombre del dominio, en virtud de lo establecido en articulo 10, de la Reglamentacion
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de
revocacion;

2.- Que en materia de nombres del dominio se ha desarrollado un principio especial
resumido en la expresion inglesa “first come, first served”, que significa que a falta de
mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante, el derecho de
dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;

3.- Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo 7, establece el caricter de
“arbitrador” de los arbitros competentes para la resolucién de conflictos de esta
naturaleza, lo que significa, de acuerdo a nuestra legislacion Procesal Civil, que el
arbitro debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.-  Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresién inglesa “first
come, first served” y las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le
corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del
segundo solicitante;

5.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresion inglesa “first come
— first served”, y las normas de prudencia y equidad, al sentenciador le corresponde
determinar si existe mala fe del primer solicitante 0 un mejor derecho del segundo
solicitante;

6.-  Que respecto de la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del primer
solicitante de acuerdo a los principios generales de nuestro Ordenamiento Juridico y
toda vez que no se ha acreditado ningun hecho material que configure la mala fe;

7.- Que, por tanto, cabe a continuacién considerar si los derechos del segundo
solicitante, ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA,
constituyen un mejor derecho al dominio en cuestion, en relacion al primer solicitante;
8.- Que para ello se hace indispensable determinar el interés de las partes respecto
de la expresion “adimar” P
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9.-  Que al respecto, el primer solicitante, habiendo sido validamente notificado, no
ha comparecido en el juicio ni ha allegado antecedente probatorio alguno que
demuestre alguna relacion, derecho o interés legitimo sobre la expresion en conflicto
en estos autos, ademas de haber presentado su solicitud en primer lugar;

10.-  Que no obstante lo anterior este Tribunal ha constatado personalmente que el
primer solicitante tiene técnicamente activo el dominio “adimar.cl”, desarrollando una
pagina web con el mismo, la que sin embargo es estatica y no presenta posibilidad de
interrelacion alguna en ella;

11.-  Que no obstante lo anterior, por razones técnicas s6lo el primer solicitante
puede activar el nombre del dominio y no asi el segundo solicitante, que por las
mismas razones técnicas, estd impedido de realizar dicha activacion, lo cual demuestra
que en esta materia, mientras el dominio no sea asignado, las partes se encuentran en
una situacion de desequilibrio, razon por la que este Tribunal no puede considerar este
hecho por si s6lo como un factor que influya en su decision;

12.- Que respecto de los derechos e interés del segundo solicitante, este ha
comparecido en el juicio y con los antecedentes allegados por el mismo ha demostrado
que es titular de la marca ADIMARK, la que forma parte de su razoén social, que usa
profusamente como su signo distintivo y que ademas, también la tiene protegida como
nombre de dominio y asimismo la ha protegido en conjunto con otras expresiones;

13.-  Que por otra parte no existe constancia en autos que la expresion ADIMARK,
corresponda a una expresion existente en algin idioma conocido o que haya sido
creada por un tercero diferente a las partes en conflicto, por lo que hace presumir a este
Tribunal, de los antecedentes que rolan en el proceso, que es una expresion de fantasia
y creacion del segundo solicitante;

14.-  Que en materia de nombres del dominio, dada su naturaleza, no son aplicables
las normas relativas a las marcas comerciales, ya sea en relacion a la coexistencia de
dos 0 mas marcas idénticas o similares para diferentes actividades, ya sea en relacion a
la determinacion de las semejanzas entre marcas para su coexistencia, puesto que una
expresion solo puede ser asignada a una persona;

15.-  Que, en consecuencia, le parece a este Tribunal, que el hecho que el primer
solicitante haya presentado una solicitud en forma previa, cuando durante el proceso de
arbitraje no ha comparecido ni ha allegado antecedente alguno que demuestre algin
interés sobre el dominio en conflicto, no puede por si sola prevalecer respecto al
interés demostrado por el segundo solicitante, quien ha comparecido y ha allegado
antecedentes que demuestran que posee derechos sobre la expresion “adimark”, que
segun presuncion de este Tribunal, aparece como una expresion de fantasia, adoptada
por el segundo solicitante y respecto de la que el nombre de dominio se diferencia sélo
en una letra, por lo que el conjunto de estos antecedentes en opinion de este
sentenciador demuestran un interés del segundo solicitante sobre el dominio en
conflicto en autos, que amerita dejar sin efecto el principio “ First Come First Served”.
16.- Cada parte pagara sus costas.

Que por lo expuesto y visto en el articulo 10, del Reglamento para el Funcionam‘i‘éﬁfa y* ‘
Registro de Nombres de Dominio CL, anexo 1 de la misma Reglamentacion, ¢ ..
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SE RESUELVE: Asignese el dominio “adimar.cl” al segundo solicitante sefiores
ADIMARK INVESTIGACIONES DE MERCADO LIMITADA.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucién a las partes y a la secretaria de
NIC-Chile, firmese la presente resolucién por el Arbitro y por dofia Joyce Slight
Ossandon y dofia Gabriela Segovia Venegas, ambos en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC
Chile.

Gabriela Segovia Venegas Jacqqglpt;eAb rza T.
Testigo | A:F“%M‘%bﬁf
N |

Joyce Slight Ossandon
Testigo




