En Santiago de Chile a 11 de septiembre de 2007 .-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO7620 de fecha 11 de junio de 2007 me notifico de la
designacion como é&rbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “adpservicios.cl”, designacién que acepté con fecha 12 de junio de
2007, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo

electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Gabriel Patricio Barriga Jaque, Rut 7.725.050-6,
representado en autos por don Leonardo Pastene Salinas, con domicilio en ésta ciudad,
Santa Isabel 502 departamento 511 de la comuna de Santiago, correos electronicos
contacto@abogado.cl; 2) Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent &
Krahn, Rut, rut 79.713.300-0, y en autos por e abogado don Matias Somarriva Labray la
egresada de derecho dofia Paula Ahumada Franco, todos con domicilio en esta ciudad,
Avenida Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correos electrénicos

elobos@sargent y sargent@sargent.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio “adpservicios.cl”,

suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 20 y siguientes de estos autos se encuentra €l acta en e que constan las
normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral con la asistencia de ambas partes.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

[.5.1.- Planteamientos de don Gabriel Patricio Barriga Jague

A fojas 45 de autos, comparece don Leonardo Pastene Salinas en representacion de don
Gabriel Patricio Barriga Jaque fundamentando su mejor derecho sobre e nombre de
dominio en disputa en que su representado con fecha 8 de marzo de 2007 inscribe €l
dominio adpservicios.cl y con fecha 28 de marzo procede ha constituir la sociedad de
responsabilidad limitada denominada ADP Servicios Ingenieria Integrales Limitada con
el nombre de fantasia “ ADP Servicios Ltda.”, comenzando a prestar servicio la pagina
web “adpservicios.cl, la que actuamente se encuentra vigente. Seflala que todo lo
relacionado con la empresa que se encuentra a dia en su constitucién nacié desde la
inscripcién del dominio en disputa, por 1o que considera que en derecho debe permanecer
en nuestro patrimonio. Agrega que segun lo indicado por Automatic Data Proceesing
INC tendrian la marca ADP, pero segun registros de DPI (Departamento de Propiedad
Industrial) esta marca no esta asociada a Automatic Data Proceesing INC Agrega que
ADP dega que ADPSERVICIOS se relaciona mucho con su denominacion
ADPSERVICES. Finamente para acreditar su meor derechos sobre el nombre de
dominio en disputa acompafia copias de la constitucion de sociedad, extracto, publicacion
diario oficial, certificado de inicio de actividades, cédula rut provisoria, copiarut oficial,
copia de cheque cuenta corriente empresa, copia cédula de identidad representante legal y

duefio del dominio.



[.5.2 Planteamientos de Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent &
Krahn-

Consta a fojas 71 y siguientes que don Matias Somarriva Labra en representacion de
Automatic Data Processing, Inc. presenté escrito fundamentando su mejor derecho sobre
el nombre de dominio de autos, sefialando que hace mas de 50 afios ADP fue fundada en
el norte del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, por Mr. Henry Tabd, pionero en €l
negocio de la externalizacién de servicios (actualmente denominado outsourcing). Sefidla
gue la compariia actualmente posee més de 450.000 clientes en todo € mundo. Agrega
gue actualmente ADP tiene, sdlo en estados Unidos, 152 sucursalesy es lider en cada uno
de los servicios que ofrece, a saber, servicios de contratacion y administracion de
personal, de corretaje, de distribucién, servicios de cobranza y reclamacion de derechos,
entre otros, y describe el proceso de expansion de la empresa. Por otra parte, sefiala que
su mandante lo Unico que pretende es resguardar un signo tan estrechamente asociado a
su negocio, que le da su nombre (ADP o Automatic Data Processing Inc) y que ha sido
debidamente registrado como marca comercial. Agrega que su representada es titular en
Chile de la marca comercia “ ADP’, signo identificador, que ha sido empleado por varias
décadas y en diversas partes del mundo para distinguir a una de las empresas mas exitosas
de los Ultimos tiempos en € procesamiento y gestion de servicios externos o outsourcing.
Sefiala que su mandante es titular de la marca comercial ADP, en Chile, que consta de los
siguientes registros N°542.100, N°544.944 y N°542.130. Agrega que su representada es
titular de los siguientes nombres de dominios relacionados “adp.cl” y “adpservices.cl”.
Sefiala que la adicidon del vocablo Servicios, en e nombre de dominio en disputa, no
produce una efectiva diferenciacion con su mandante al ser éste una destacada empresa
dedicada a otorgar Servicios de carécter informético en e mundo entero. Sefidla que la
posibilidad de confusién es ain mayor al ser su representada titular del nombre de
dominio “adpservices.cl” e cual se compone de su marca registrada mas la expresion
“Services’ traduccion a inglés de la palabra Servicios. En definitiva de otorgarse €l

nombre de dominio a un tercero que en nada se relaciona con su mandante, no sélo se



causaria una confusion innecesaria a publico, sino también se permitiria que un tercero
haga uso de una marca comercial debidamente registrada ante el Departamento de
Propiedad Industrial En relacion al derecho, se refiere a “Criterio de la titularidad sobre
marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio”, expresando que en €l
derecho comparado y en los ultimos afios también la uniforme jurisprudencia en nuestro
pais, ha efectuado una inmediata y l6gica relacion entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales, ya que comparten un sinnUmero de aspectos, caracteristicas y
propdsitos, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, ademas de
la funcion técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del
origen de los diversos hienes o servicios que se ofrecen via Internet. Cita la politica de
“ICANN”, que reconoce como aspecto fundamental para la resolucion de conflicto la
titularidad de registros marcarios para €l signo pedido en cuestion. Citaa OMPI, es decir,
el Informe Final de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, que establecen
en el procedimiento de revocacion de un nombre de dominio que se deben considerar
circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una
marca comercial, que €l titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre
él, o cuando se ha registrado € dominio de mala fe. Ademas cita a Nic Chile, sefialando
gue dichos criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del Reglamento de
NIC-Chile. En particular, € articulo 22 del referido reglamento. Agrega que en el caso de
autos, s se asigna € nombre de dominio en disputa a la contraparte se estaria
produciendo una dilucién de la identidad de la marca ADP de su mandante, y ademés
podria causar confusion a los usuarios que deseen ingresar a nombre de dominio
“adpservicios.cl” con laintencion de informarse sobre los diversos servicios que ofrece su
mandante. Por otra parte cita el “Criterio de la Creacion Intelectual del Signo Pedido”,
sefialando que es de toda l6gica y justicia que quien ha creado una denominacion, en este
caso ADP, la cua se ha posicionado en e mercado competitivo, pueda ampararla y
protegerla de terceros, especiamente en el ambito de Internet. Cita €l criterio de la
Notoriedad del Signo Pedido, es decir, que €l titular de un nombre de dominio debe ser la



parte que le ha conferido a mismo fama, notoriedad y prestigio. También cita el
Convenio de Paris. Para acreditar su mejor derecho sobre e nombre de dominio en
disputa acompafia los siguientes documentos. copia de los certificados de los registros
marcarios citados; Copia de los certificados de nombre de dominio individualizados;
Impresion del sitio web adp.com; Impresién de blesgueda realizada en e buscador
GOOGLE de lapaabra“ADP’.

|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuestade don Gabriel Patricio Barriga Jague.
Don Gabriel Patricio Barriga Jague no evacud €l tradado a la demanda presentada por
“ Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent & Krahn”.

1.6.2 Respuestade Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 76 de autos que Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent
& Krahn evacu6 € tradado, sefialando que € hecho de que el primer solicitante haya
solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningun derecho, si no, que muy
por el contrario, €l primer solicitante debe acreditar su mejor derecho sobre el dominio en
disputa, lo que en € caso de autos no se ha verificado. Ademas sefiala que la contraria
pretende sustentar su mejor derecho ene la supuesta existencia de una sociedad que fue
constituida con posterioridad a la solicitud del dominio. Se refiere a principio “First
Come-First Served”, seflalando que no tiene aplicacion en el caso que e segundo
solicitante tenga un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado. Por otra parte
sefidla que existe plena coincidencia entre la utilizacién que se le pretende dar a nombre
de dominio en conflicto y los &mbitos de proteccién de los registros marcarios de
propiedad de su representada, 1o anterior, no hace més que reforzar la confusiéon que se
producira entre los usuarios de Internet al verse enfrentados al dominio adpservicios.cl.
Agrega que su representada ha acreditado fehacientemente su mejor derecho e intereses



legitimos que tiene sobre e nombre de dominio en disputa, debe primar como
antecedente fundamental las marcas comerciales y nombres de dominio de que es titular

su representada y que acreditan su mejor derecho.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-

A fojas 77 de autos, con fecha 16 de agosto de2007 no existiendo diligencias pendientes,
se cito alas partes a oir sentencia, resolucion que les fue notificada a las partes por carta
certificada.-

I PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Gabriel Patricio Barriga Jague
con fecha 8 de marzo de 2007 solicitd e nombre de dominio “adpservicios.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Automatic Data Processing, Inc.
representada por Sargent & Krahn lo solicité con fecha 4 de abril de 2007.-

1.2 Que don Gabriel Patricio Barriga Jaque fundamenté su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa en que es el primer solicitante y
gue con posterioridad a su solicitud procedié a constituir la sociedad ADP Servicios
Ingenieria Integrales Limitada cuyo nombre de fantasia es ADP Servicios Limitada.

1.3 Que Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent & Krahn
fundamentd su mejor derecho en la historia de la empresa, destacando su expansion en
todo € mundo y su reconocido prestigio y fama.. Ademaés, fundamenta que se ha
preocupado de obtener la proteccion de las marcas comerciales y cita 3 registros de la
marca ADP, registrada en Chile. Refuerza su pretension citando los nombres de dominio
“adp.cl” y adpservices.cl”, que se estructura sobre su marca registrada, y agrega que €
nombre de dominio adpservices.cl es casi idéntico a hombres de dominio en disputa, ya



gue la expresion Services es la traduccion al inglés del vocablo “Servicios’, finalmente
fundamenta que de otorgarse € nombre de dominio en conflicto a primer solicitante se
induciria a confusion al usuario de internet. En relacion al derecho, se refiere a “Criterio
"first come, first served”, solicitando su no aplicacion; cita el “Criterio de la titularidad
sobre marcas comerciales y su relacion con los nombres de dominio”; cita la politica de
“ICANN", que reconoce como aspecto fundamental para la resolucién de conflicto la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido en cuestion; citaa OMPI; citaaNic
Chile, sefialando que dichos criterios han sido recogidos por los articulos 20, 21y 22 del
Reglamento de NIC-Chile; cita el “Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido”, y cita el
Convenio de Paris.

1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacion acompafiada por
Automatic Data Processing, Inc., consta que tiene registrada en Chile, la marca “ ADP’.
Que s bhien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio solicitado,
“adpservicios.cl”, s es engafiosamente similar, atendido que la marca distingue
precisamente el rubro de “Servicios’ que se detallan a fojas 62, 63 y 64. En efecto, €
nombre de dominio en disputa “adpservicios.cl” esta compuesto por dos conceptos “adp”
y “servicios’, el primero se ellos esidéntico ala marca registrada en Chile por Automatic
Data Processing, Inc., y e segundo de ellos, “Servicios’, se refiere precisamente a la
actividad que distingue lamarcaregistrada“ ADP” .

1.5 A lo anterior, ademas debe agregarse que €l término “ ADP’ hace referencia a la
razén social o nombre de Automatic Data Processing, Inc., pues indudablemente €l
término “ ADP’ esta constituido por las primeras letras de Automatic Data Processing,
Inc. Del mismo modo, € término “Servicios’, que forma parte del nombre de dominio,
hace referencia a giro de Automatic Data Processing, Inc., empresa que es de renombre
internacional. En consecuencia, atendido lo antes sefialado, éste sentenciador considera
gue el nombre de dominio en disputa es engafiosamente similar alamarca“ ADP’ y que



el nombre de dominio en disputa “adpservicios.cl” corresponde en gran medida al nombre

por €l cual es conocido e segundo solicitante.

1.6 Ademés de lo anterior debe considerarse que, segln se encuentra acreditado en
autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgarsele el nombre de
dominio “adpservicios.cl”, a quien no es titular de dicha marca, se produciria confusion
entre los usuarios de Internet a cerca de quien es €l proveedor de los productosy servicios

gue se ofrecen.

[1.7 Unido atodo lo anterior, debe considerarse que Automatic Data Processing, Inc.
acreditd que es titular del nombre de los nombres de dominio “adp.cl” y “adpservices.cl”,
dominios engafiosamente similar al nombre de dominio solicitado, tanto por las razones
sefialadas en los considerandos anteriores, como también, porque el término “services’ es
la traduccidn al inglés del vocablo “servicios’, razon por la que estamos en presencia de
nombres de dominio précticamente idénticos. De maneraque s se le asigna €l nombre de
dominio en disputa “adpservicios.cl’, a primer solicitante, efectivamente podria
producirse una confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los
productos y servicios ofrecidos.

1.8 En cuanto a argumento de don Gabriel Patricio Barriga Jague consistente
basicamente en haber congtituido la sociedad “ ADP Servicios Ingenieria Integrales
Limitada”, cuyo nombre de fantasia es “ADP Servicios Ltda”, éste sentenciador
considera que tal planteamiento carece de relevancia, frente a lo sefidado en los
considerandos anteriores, esto es, que el nombre de dominio en disputa “adpservicios.cl”
es engarosamente similar a la marca “ADP’ y a los nombres de dominio “adp.cl” y
“adpservices.cl”, registrados por Automatic Data Processing, Inc., de maneraque si se le
otorga el nombre de dominio en disputa a don Gabriel Patricio Barriga Jague es muy
probable que se produzca confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es €



proveedor de los productosy servicios que alli se ofrecen.

1.9 De ésta manera, éste sentenciador considera, que, constituye mejor derecho que la
parte Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent & Krahn tenga registrado
la marca comercial “ ADP” y los nombres de dominio “adp.cl” y “adpserices.cl”, que si
bien no son idénticos, si son engafiosamente similar al nhombre de dominio en disputa,
porque permite al usuario de internet identificar al proveedor de dichos productos y
Servicios.

[l SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos y la documentacion acompariada por las
partes, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “adpservicios.cl” a
Automatic Data Processing, Inc. representada por Sargent & Krahn

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por €l Sefior Arbitro Arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Sefiora Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.



