JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Rol No. 31 - 2013
Juicio arbitral assetmanagementmonedas.cl

DAGOBERTO MARCELO MUNOZ PAREDES vs. MONEDA ASSET MANAGEMENT
S.A.

Santiago, 2 de Agosto 2013

SENTENCIA DEFINITIVA
ARBITRAJE POR ASIGNACION
DEL NOMBRE DE DOMINIO
ASSETMANAGEMENTMONEDAS.CL

VISTOS:

Que mediante Oficio No. 17956 de Nic Chile, con fecha 14 de Mayo de
2013, se designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto
sobre el referido nombre de dominio assetmanagementmonedas.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo
fielmente, se citd a las partes, mediante resolucién de fecha 14 de Mayo de
2013, a una audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a
celebrarse el dia 29 de Mayo de 2011, a las 16:30 horas, en el despacho de
esta Juez Arbitro, notificAndoseles la misma por carta certificada, lo que
consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la
asistencia de dofia Maria José Arancibia Obrador, con poder delegado de
Gonzalo Sanchez Serrano, abogado, por el segundo solicitante MONEDA
ASSET MANAGEMENT S.A., rebeldia de don DAGOBERTO MARCELO MUNOZ
PAREDES, como primer solicitante y del arbitro que conoce del presente
conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje, y al no haberse producido
conciliacion, se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se
levantd acta, dandose por notificadas personalmente a las partes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de
10 dias habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas
en relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambas partes allegaron al proceso
sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos a fs. 12 y siguientes, vy
35 vy siguientes. Por Ultimo, y atendido el mérito de autos, a fs. 40, se citd a
las partes para oir sentencia.

Y teniendo ademas presente:

1°. Que a fojas 12 , con fecha 26 de Junio de 2013, don Gonzalo
Sanchez Serrano, abogado, en representacion de MONEDA ASSET
MANAGEMENT S.A., como segunda solicitante y demandante de autos,
interpuso ante este Tribunal demanda de asignacion de nombre de dominio,
acompafiando para tal efecto sus argumentos y probanzas para obtener le sea
asignado el dominio en disputa. Sus argumentos son, en sintesis:

a) Que Moneda Asset Management opera con éxito en los mercados
financieros, administrando y asesorando fondos y carteras de
inversion, y que se ha posicionado como una boutique financiera del
mas alto nivel, obteniendo varios galardones por su excelencia y
éxito en la administracion de sus fondos.

b) Que actualmente sus servicios se dividen en seis areas de negocio,
los fondos de renta variable (accionarios), los fondos de renta fija
(bonos), etc-. y se ha organizado sobre la base de tres grandes
divisiones: Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversion,
Proa S.A. Administradora de Fondos de Inversion, y Toesca S.A.
Administradora de Fondos de Inversion.
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c) Teniendo en consideracion la importancia de sus servicios se ha
preocupado de resguardar su imagen, protegiendo y registrando
como marcas comerciales de acuerdo a la ley N° 19.039 de la Ley de
Propiedad Industrial, las denominaciones MONEDA, MONEDA ASSET
MANAGEMENT y MONEDA MANAGEMENT.

d) Que la similitud entre sus marcas y el nombre de dominio en disputa,
es peligrosa, pues trae como consecuencia la dilucion marcaria y la
confusiéon en el mercado.

e) Luego de resefiar los criterios aplicables a la asignacion de nombres
de dominio, enfatizando aquellos que estan aplicando los arbitros de
internet y que se han ido refinando, de tal manera que los hombres
de dominio en conflicto se analizan a la luz de los principios generales
del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Es asi como la
regulacién de los nombres de dominio en la actualidad esta orientada
a la asignacién de “aquella de las partes que demuestre tener un
mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de
autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin duda su mandante
posee solidos fundamentos.

f) En cuanto a los fundamentos de derecho, sefala en primer término,
la asignacion de los nombres de dominio esta orientada por la idea
basica de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que
demuestre tener mejor un mejor derecho y que es justamente esta
coordenada la que permite dilucidar el conflictco materia de este
arbitraje. Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el
caso materia de este arbitraje sea resuelto mas alla de la simple
aplicacion del principio First Come, First served, que en muchos casos
involucrar una profunda injusticia.

g) Que el concepto assetmanagementmonedas.c/ no solamente se
estructura en base a las marcas comerciales MONEDA, MONEDA
ASSET MANAGEMENT y MONEDA MANAGEMENT vy los diversos
nombres de dominio registrados por su mandante, tales como
assetmanagementmonedasdeoro.cl, cambialamoneda.cl,
managementmoneda.cl, management-moneda.cl management
monedas.cl y monedasa.cl y que la identifican en el mercado, con sus
servicios, sino que peor aun, se utiliza una marca comercial
debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de
propiedad sobre dicha expresién. En este sentido, se estima que el
hecho de la igualdad de conceptos, es antecedentes suficiente como
para el dominio en cuestién le sea asignado a su mandante. Asi lo
determinada por lo demas, el art. 14 del Reglamento de Nic Chile, y
el art. 22 del mismo Reglamento, que no obstante estar en el acapite
de la revocacion, es aplicable en la especie por analogia.

En suma, interés legitimo, marcas y dominios registrados, presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son todos
elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho"
para optar al dominio en cuestion.

Acompafio, los siguientes documentos, no objetados:
1.- Impresién del sitio web de su representada
http://www.moneda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=43
&Itemid=48
2.- Listado de marcas comerciales que contienen la expresion MONEDA.

29.- Que el primer solicitante no asistié a la audiencia de 26 de Mayo,
y que mediante presentacion enviada por correo electrénico, rolante a fs. 33,
sefiala que el rubro de su empresa corresponde principalmente a compra y
venta de todo tipo monedas oro y plata, que lo ha Illevado a incursionar
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también en la compra y venta de onzas oro y de plata. Que esta circunstancia
ha causado que sus clientes le hayan dejado en custodia monedas de oro y
onzas de oro, para su comercializacidén, por lo que les brinda el servicio de
gestidon de activos. Esto le llevd entonces, al proyecto de gestion de activos, el
cual he analizado y llevado a cabo, registrando las palabras comunes en
espafol gestiondeactivosmonedas y en inglés assetmanagementmonedas.

Que las palabras “asset management”, comunes en el idioma inglés,
significan -segln google- “gestidon de activos”, la cual ha registrado en
espaniol y en inglés junto a la palabra monedas
www.assetmanagementmonedas.cl y www.gestiondeactivosmonedas.cl .

Que la contraria no ha hecho comentario alguno de las palabras en
espafol ni de otros dominios que son mucho mas parecidos al de ellos. Indica
ademas, que el nombre de dominio www.assetmanagement.cl le pertenece al
Banco de Chile y otras entidades también incluyen palabras similares en sus
nombres de dominio.

Que la empresa Moneda Asset Management, funciona desde 1993, se
gesta de ser una gran empresa, con tremendas inversiones y varios
galardones, pero con la capacidad econdémica y humana para desarrollar
muchos proyectos y no ha sido capaz de invertir un poco de tiempo y dinero
en registrar los dominios los cuales se relacionen con su empresa. Han dejado
pasar 20 afios, esperando que otras personas tengan una idea, la proyecten,
gasten dinero que con mucho esfuerzos han ganado, la lleven a cabo,
registren el dominio que corresponde, cuando todo el proyecto esta listo,
aparece esta tremenda empresa para colgarse de las ideas de otras entidades
y muevan todo lo que este a su alcance para poder quitarles dicho proyecto.

Que la contraparte dice ser una empresa muy conocida en el mercado
de las monedas, pero a la persona o empresa que le pregunten jamas han
oido de ella, es decir, es desconocida en el mercado de las monedas. También
dice resguardar todo nombre o marca que les afecte, pero nuevamente se
equivocan, porque también él ha registrado otros dominios con la palabra
moneda o assetmanagement y no ha hecho mencion alguna a dichos
nombres, como es www.monedasdeoro.cl , www.kilatesassetmanagement.cl,
www.assetmanagementgold.cl, www.assetmanagementdivisas.cl, y que
también existen muchos dominios con la palabras assetmanagement los
cuales pertenecen a otras entidades. Eso significa que no es la Unica empresa
con esas palabras.

3ro. Que afs. 39 con fecha 18 de Julio se recibid la causa a prueba
por el término de 5 dias habiles y se fijaron como hechos sustanciales,
pertinentes y controvertidos los siguientes:
10 Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio
assetmanagementmonedas.cl
20 Utilizacion efectiva que las partes han hecho del nombre o denominacion
assetmanagementmonedas.cl

No hubo presentaciones de las partes con prueba adicional.

4to. Que conforme a las reglas de procedimiento establecidas en la
Audiencia de 29 de Mayo pasado, de fs.9, el proceso quedd en estado de
sentencia, a fs. 40.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes
tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, por lo que debe
establecerse cual es la posicion de las partes a la luz de los argumentos y
pruebas rendidas.
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SEGUNDO:

Que acompafiados en tiempo y forma los documentos referidos en la
parte expositiva, respecto del segundo solicitante, éstos no fueron impugnados,
razon por la cual se los debe tener por reconocidos y se les atribuye su valor
probatorio.

TERCERO:

Que don DAGOBERTO MARCELO MUNOZ PAREDES justificé su calidad
de primer solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que le
ampara con la presuncién de mejor derecho a su favor, conocida como principio
“first come, first served”, el cual sin embargo, no es una presuncién de
derecho, y puede ceder ante prueba contraria. Sefiala que el rubro de su
empresa es la compra venta de todo tipo de monedas de oro y plata, y que el
dominio www.assetmanagementmonedas.cl, se le debe asignar puesto que el
nombre corresponde a los servicios que presta su empresa, que es la de
“gestion de activos en monedas”, en espanol y que su correspondencia en el
idioma inglés es “asset management monedas”. Indica también haber invertido
dinero y tiempo en un proyecto que nadie en la red registré antes y fue él el
primero en hacerlo. Que el rubro al cual se dedica su empresa no afecta ni en lo
mas minimo a la contraparte; que dedicd tiempo y dinero en buscar por toda la
internet si alguien tenia el mismo proyecto, para no causar inconvenientes ni
dafio alguno a ninguna entidad y que no ha encontrado a ninguna empresa que
le afecte y finalmente, que posee tres nombres de dominio con la palabra
monedas, www.monedasdeoro.cl con "“s”, www.monedadeoro.cl sin “s”,
www.monedasextranjeras.cl, lo cual le acredita que tiene derechos sobre la
palabras monedas.

Que estas afirmaciones, dichos y argumentos se tendran como tales, no
obstante no haberse probado ninguna de ellas.

CUARTO:

Que la parte demandante MONEDA ASSETMANAGEMENT S.A. para los
efectos de acreditar un legitimo derecho del nombre de dominio en disputa, ha
seflalado ser una empresa que opera desde 1993 en los mercados financieros,
administrando y asesorando fondos y carteras de inversion y ha invocado que
es titular de las marcas MONEDA, MONEDA ASSET MANAGEMENT y MONEDA
MANAGEMENT, en diversas clases, conforme se desprende del Reporte de
Marcas Comerciales de Silva & Cia., no objetado por la contraparte. Asimismo,
ha hecho valer sus argumentaciones y consideraciones, fundada en argumentos
objetivos, precisos y demostrables y ha respaldado tener un legitimo derecho o
pretensién sobre el nombre de dominio assetmanagementmonedas.cl, fundado
esencialmente en sus registros, como marca comercial y que a mayor
abundamiento, la actora tiene registrado varios nombres de dominio que
también portan las denominaciones asset, management y moneda, tales como
assetmanagementemonedasdeoro.cl, cambialamoneda.cl,
managementmoneda.cl management-moneda.cl, managementmonedas.cl y
monedasa.cl , antecedentes todos que representan un mejor derecho y que
obran en su favor.

QUINTO:

Que se estima que la demandante es titular de derechos validamente
adquiridos sobre la expresion ASSETMANAGEMENT, y que el demandado, al
inscribir para si el nombre de dominio assetmanagementmonedas.cl actla de
manera contraria a la competencia leal, conviccion que no emana
exclusivamente de la existencia de registros marcarios, sino que fluye del
analisis sistematico de todos los antecedentes acompafiados, y en especial del
uso extensivo de las expresiones ASSET y MANAGEMENT vy confieren en
conjunto al titular de dicha marca, un mejor derecho sobre el nombre de
dominio assetmanagementmonedas.cl, pues la notoriedad alcanzada por la
marca es indiscutible e innegable, por lo que existen o se ha generado un
posicionamiento especifico y existe una asociacidon del publico entre la
expresion identificatoria y la empresa que representa el solicitante.

SEXTO:
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Que en opinion de este arbitro, las condiciones enunciadas
anteriormente se dan respecto de la marca MONEDA ASSET MANAGEMENT,y
MONEDA MANAGEMENT, de propiedad del segundo solicitante, y que ésta -
como ya hemos dicho- ha acreditado su uso, y que ha demostrado en estos
autos el legitimo interés para ser titular del nombre de dominio en disputa, ya
que incuestionablemente se trata de un nombre que utiliza las expresiones
ASSET y MANAGEMENT, a la que se ha adicionado la palabra “monedas” en
plural. Demostré también el uso de dichas expresiones, como formando parte
de su razon social y que existe evidente similitud con las actividades del
primer solicitante, todo avalado con la documentacién acompafada por el
segundo solicitante.

SEPTIMO:

Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de diversos
nombres de dominio que contienen la expresion “assetmanagement”, sola o
combinada con la palabra “moneda” se estimara por este juez como argumento
basal para acoger la demanda de oposicion, lo que ha avalado con los
abundantes antecedentes de mejor derecho que obran en su favor, e
indudablemente, la titularidad de los registros marcarios también ya indicados.
Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del
demandante, respecto del nombre de dominio “assetmanagementmonedas”,
toda vez que cualquier consumidor o] usuario que digite
assetmanagementmonedas.cl, creerd que estd ingresando al portal de la
demandante. Por todo lo expuesto, este Arbitro ha llegado a la conviccién que
existe por parte del demandante un mejor derecho sobre el nombre de dominio
en disputa assetmanagementmonedas.cl.

OCTAVO:

Que el conflicto de autos debe ser resuelto por este sentenciador en
base al mérito de todo los antecedentes que obran en el proceso, siendo
necesario probar los hechos que constituyen el fundamento de su pretension,
por lo que la prueba rendida y su apreciacién constituyen parte fundamental
en el ejercicio de la funcién jurisdiccional. No entenderlo asi, puede llevar al
Tribunal a resolver arbitrariamente en contra de la parte que habiendo
cumplido oportunamente las cargas del proceso, habiendo acreditado
mediante medios de prueba legales poseer derechos legitimos sobre el nombre
de dominio en conflicto, frente a otra que nada ha acreditado, salvo la
pretensién que se deduce de su solicitud de asignacion de nombre de dominio.

Que en este caso particular, el principio first come, first served, debe
ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que los registros marcarios
casi idénticos al nombre de dominio en disputa, los posee el segundo
solicitante. Prima pues, en opinion de este arbitro el criterio de la titularidad
del registro marcario para el signo en cuestion, criterio recogido asimismo por
la UDRP, desarrollada por la ICANN, politica que reconoce la aplicacidon de este
criterio, el que también recoge la OMPI y la Reglamentacion de Nic Chile.
Prima también la prueba aportada por el segundo solicitante, que demuestra
documentalmente sus asertos, lo que no logré o no pudo hacer el primer
solicitante, no obstante sefialar -entre otros- ser titular de los nombres de
dominio monedasdeoro.cl, kilatesassetmanagement.cl,
assetmanagementgold.cl y assetmanagementedivisas.cl.

NOVENO:

Que a mayor abundamiento, este Arbitro y conforme a las facultades
que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustar su actuar a la
calidad de arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y
la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se
rige este juicio. Que justamente, sobre la base de estos principios es que este
Arbitro ha valorado los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante,
para respaldar su pretension, creandose la conviccidn de que es a éste Ultimo a
quien le corresponde el mejor derecho sobre el dominio
assetmanagementmonedas.cl.
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DECIMO:

Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio assetmanagementmonedas.cl al segundo solicitante no
vulnera derechos de ningln otro.

DECIMO PRIMERO:

Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes
del Cédigo Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del C.P.C. y en el
art. 89, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediacién y Arbitraje del
Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL y
conforme a los principios de mejor derecho o legitimacién y a la prudencia y
equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposicién de fs.12 y por lo tanto asignar el
nombre de dominio assetmanagementmonedas.cl a la empresa MONEDA
ASSET MANAGEMENT S.A., Rut 96.679.230-2.

Que no se condena en costas a la parte vencida, por haber tenido
fundamento plausible para litigar.

Notifiquese la presente resolucion a las partes por carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta Ultima via, a Nic Chile.
Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
_~ Abogado
Juez Arbitro Nic Chile

Resolvid dofia Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy
Marchant Pozo y dofia Loreto Véjar Villalobos.
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