Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio centrodepago.cl
Oficio OF14118

VISTOS:

1.

Que con fecha 27 de diciembre de 2010, don FRANCISCO JOSE BENAPRES
UNDURRAGA solicita la inscripcion del nombre de dominio centrodepago.cl.
Posteriormente, con fecha 13 de enero de 2010, SOCIEDAD DE
RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG),
representado en calidad de contacto administrativo por dofia PAULA
BENAVIDES, solicita igualmente la inscripcibn del mismo dominio
centrodepago.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF14118, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro
para la resolucion del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 19 de abril de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de
arbitro mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las
partes a una audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el
dia 29 de abril de 2011, a las 10:30 horas, en Méalaga 232-E, Comuna de Las
Condes, Santiago, siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo
electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 29 de abril de 2011, se efectua el comparendo fijado para ese
dia, al que asiste por una parte don BERNARDO GUILLERMO GUZMAN
GATICA, quien comparece como agente oficioso del Primer Solicitante, don
FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA vy, por la otra, don JUAN
CARLOS URQUIDI HERRERA, quien exhibe poder para representar al
Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) vy, asimismo, acredita haber consignado el
monto fijado como honorarios provisionales por el arbitro. Llamadas las partes
a conciliacion, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de
procedimiento que rigen este juicio arbitral. A su vez, de apercibe a don
BERNARDO GUILLERMO GUZMAN GATICA, agente oficioso del Primer
Solicitante, para que dentro de quinto dia acompafie poder de don
FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA;

Que con fecha 5 de mayo de 2011, el Primer Solicitante, don FRANCISCO
JOSE BENAPRES UNDURRAGA, cumple lo ordenado vy _designa como
abogado patrocinante a don BERNARDO GUILLERMO GUZMAN GATICA;

Que con fecha 9 de mayo de 2011, el Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE
RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), consigné el
saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica
mediante resolucion de fecha 31 de mayo de 2011;



Que con fecha 13 de mayo de 2011, don BERNARDO GUILLERMO GUZMAI\J
GATICA, en representacion del Primer Solicitante, don FRANCISCO JOSE
BENAPRES UNDURRAGA, presenta su demanda de asignacion del dominio
centrodepago.cl, argumentando que la solicitud de inscripcién en ningun
caso se puede considerar como abusiva o realizada de mala fe en los
términos que exige el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile, sobre el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por los siguientes
motivos:

a) Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA sefiala que tiene un
interés  legitimo respecto del nombre de dominio solicitado,
centrodepago.cl. Dicho interés consiste en crear una empresa que
ofrezca al publico servicios de pago y recaudaciones de cuentas, envios
de dinero y transacciones a través de Internet, existiendo una clara
relacion e identidad entre el nombre de dominio solicitado y el negocio que
se pretende llevar a cabo.

b) Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA indica que a esta
fecha, ha invertido dinero y tiempo en el disefio y programacién del sitio
Web centrodepago.cl. Asimismo, actualmente estd en gestiones de
adquirir un software que permita el funcionamiento de dicho sitio.

c) Agrega que el nombre de dominio centrodepago.cl solicitado, no es ni
idéntico, ni enganosamente similar a las marcas que tiene registradas el
Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG).

d) Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA no tiene intencién
alguna de vender o transferir el nombre de dominio centrodepago.cl, ya
sea al Segundo Solicitante y/o a otra empresa de la competencia, ya que
lo considera esencial para el proyecto que esta llevando a cabo.

El Primer Solicitante agrega que, segun lo sefalado en el articulo 14 del
Reglamento de NIC Chile sobre el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL, y en concordancia con lo expuesto, queda en evidencia que
la solicitud de inscripcién del nombre de dominio centrodepago.cl realizada
por don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA, no viola, en ningun
caso las normas vigentes sobre abusos de publicidad y los principios de la
competencia leal y la ética mercantil, como tampoco infringe derechos
adquiridos validamente por el Segundo Solicitante o terceros.

Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA hace presente que el
Primer Solicitante no tiene registrada marca alguna que sea igual o similar
grafica y/o fonéticamente al nombre de dominio centrodepago.cl. A mayor
abundamiento, la marca por la cual el Segundo Solicitante es conocido en el
pais es la marca “SERVIPAG”, la cual no tiene ninguna similitud gréafica y/o



fonética con el nombre de dominio centrodepago.cl, siendo imposible pensar
que la inscripcion del referido nombre de dominio a nombre del Primer
Solicitante pueda generar algun tipo de confusion y/o error en los
consumidores.

El Primer Solicitante argumenta que el nombre de dominio solicitado esta
compuesto por dos palabras de uso comun y/o términos genéricos, a saber,
“CENTRO” y “PAGQ”, por tanto, siempre y cuando su uso no infrinja derechos
validamente adquiridos por terceros, pueden ser utilizadas libremente por
cualquiera. En relacion a lo anteriormente expuesto, al analizar la base de
datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), es posible
encontrar mas de 300 marcas, entre las solicitadas, concedidas, rechazadas y
caducadas que contienen la palabra “PAGO” y mas de 2.000 marcas que
contienen la palabra “CENTRO”. Asimismo, de acuerdo a la herramienta de
consulta de dominio de NIC Chile, existen mas de 60 nombres de dominio .CL
gue contienen la palabra “PAGO” y mas de 50 con la palabra “CENTRO”.

Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA estima que al no
concurrir los elementos que exige el articulo 22 del Reglamento de NIC Chile
sobre el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL para
considerar abusiva y de mala fe la solicitud de inscripcion del nombre de
dominio centrodepago.cl realizada por el Primer Solicitante, ademés de no
violar dicha solicitud las normas sobre abusos de publicidad, principios de
competencia leal, ética mercantil y derechos adquiridos validamente por el
Segundo Solicitante y/o terceros, de acuerdo a lo establecido en el articulo 14
del referido Reglamento, en la resolucién del presente conflicto se debe
aplicar de manera preferente el principio “first come, first served”, principio que
favorece a don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA, al ser él quien
solicito primero el nombre de dominio en disputa;

Que con fecha 13 de mayo de 2011, dofa MARIA LUISA VALDES STEEVES,
en representacion del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y
PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), presenta su demanda de
asignacion del dominio centrodepago.cl, argumentando que esta empresa
fue creada en el afio 1990 por dos de las principales instituciones financieras
del pais, BCl y Banco de Chile, como una sociedad orientada al apoyo del giro
bancario nacional. Con el tiempo, SERVIPAG se ha transformado en una
empresa lider en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones,
que ha invertido permanentemente y desde sus inicios no so6lo en tecnologia,
sino que también en capital humano, buscando siempre la mejor calidad de
atencion y la mayor cantidad de servicios. Ofrece una amplia red de Centros
de Atencion SERVIPAG, o CENTROS DE PAGO en las principales areas de
negocios, malls y supermercados a lo largo de todo el pais y con amplios
horarios de atencion, cubriendo sin problemas las horas de mayor confluencia
de publico, especialmente cuando los bancos ya estan cerrados.



En este contexto, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS
LTDA. (SERVIPAG) se ha posicionado como la empresa de mayor proyeccién
y reconocimiento en su rubro, siendo ampliamente reconocida en el mercado,
precisamente por ser un centro de pago, es decir un local fisico y real, que
ademas tiene una moderna plataforma Web, en la que se pueden realizar los
pagos de cuentas por diversos servicios, de tarjetas crediticias de grandes
tiendas o bancarias y pagos por Internet, simplificando considerablemente la
vida de sus usuarios.

SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA
(SERVIPAG) a lo largo de su historia, se ha preocupado por garantizar las
mejores herramientas de seguridad y eficiencia, con lo que consigue brindar
un servicio de primera calidad, ampliamente reconocido en el mercado
nacional y profusamente utilizado por el publico. Actualmente, se encuentra
consolidada como la empresa lider de su sector, marcando presencia de
manera exitosa con una amplia red de centros de atencién y cajas
SERVIPAG, distribuidos a lo largo del pais, otorgando comodidad y facilidades
para el pago de cuentas y servicios a sus usuarios. Afiade que se ha
preocupado constantemente, desde hace ya mas de 20 afos, por ofrecer mas
y mejores servicios a sus clientes, dentro del area financiera y del pago y
recaudacién de cuentas. Uno de los aspectos mas importantes y que distingue
a los sus servicios es su atencion personalizada y preocupada de cada uno de
sus clientes.

El Segundo Solicitante indica que no solo es una institucion de recaudacion de
reconocida trayectoria en nuestro pais, sino que también se ha destacado y
diferenciado de sus pares, a través de plataformas electronicas y de pago de
cuentas on line. Se ha posicionado en el mercado y por medio de sus diversos
puntos de atencion ubicados a lo largo de todo el pais, como una verdadera
red de centros de pago, los que son ampliamente reconocidos por los usuarios
y consumidores. Por tanto, posee una vinculacién real y legitima con el
dominio disputado, pues es precisamente SERVIPAG quien se ha posicionado
en el mercado como un reconocido centro de pago, siendo un pionero en su
rubro y sin lugar a dudas la empresa mas reconocida en esta area.

El Segundo Solicitante, cuenta con marcas comerciales como parte de la
estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus
inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas, ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI”), a saber:

e “CENTRO EXPRESS SERVIPAG”, Registro N° 682.495, para
distinguir “servicios financieros y operaciones monetarias, en
particular, servicios prestados por agencia para la recaudacion,
cobranza y pago de deudas y cuentas, tanto de servicios de
utilidad publica, como de empresas comerciales en general y
personas naturales; servicios de pagos a plazo; servicios de cajas



de pago de jubilaciones; cajas de prevision; servicios de agencia
de crédito; servicios de emisién y uso de tarjetas de crédito, débito
y venta; servicios de cambio de cheques y giro de dinero;
transferencia electrénica de fondos; comprobacion de cheques,
emision de cheques de viajes; servicios de pago de sueldos y
recaudaciéon de depositos para bancos; deposito de valores;
consultas en materia financiera y monetaria. los servicios antes
mencionados se prestan de forma convencional (de persona a
persona) y a través de una comunicacion interactiva de datos,
mensajes, imagenes, textos y combinaciones de estos, por medios
computacionales, World Wide Web y otras redes de bases de
datos; de forma oral y/o visual, por medio de terminales de
computacién, fax y por otros medios electrénicos, magnéticos,
analogos, digitales y/o satelitales. gestion y desarrollo de sistemas
para que se puedan llevar a efecto los sistemas de acumulacién
de puntos y otros beneficios implementados para mantener la
fidelidad del cliente” de la clase 36.

e “CEPAG”, Registro N? 633.174 para distinguir “servicios de
agencia para la cobranza y pago de deudas, tanto de servicios de
utilidad publica como de empresas comerciales en general”, de la
clase 36.

SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG) es titular de marcas comerciales que tienen por objeto distinguir
e identificar sus conocidos servicios financieros y de centros de pago, que son
ampliamente ofrecidos y difundidos en el mercado nacional e Internet.
Entonces, la expresion “CENTRO DE PAGO” sobre la cual se estructura el
dominio en disputa, se encuentra vinculada estrechamente con las actividades
que distinguen sus marcas comerciales, por lo que claramente sera asociada
por los usuarios de Internet a los servicios ofrecido por SERVIPAG: proveer a
los usuarios un centro de pago valido, eficiente y de calidad, amparado en los
diversos convenios con entidades financieras y empresas privadas y estatales
de nuestro pais.

El Segundo Solicitante sostiene que el dominio en disputa evoca los servicios
que real y efectivamente ofrece a sus usuarios en los centros de pago
SERVIPAG. A través de sus sucursales, productos y servicios ofrecidos a lo
largo de todo Chile, ha implementado un innovador sistema de recaudacion
de pagos que ha garantizado una atencién de primera calidad y que le ha
valido el reconocimiento de los usuarios, quienes la distinguen como una
empresa lider en su rubro y como un verdadero centro de pago, tanto por sus
locales, estratégicamente ubicados a lo largo del pais, como por su plataforma
en Internet, por medio de la cual se pueden realizar transacciones y pagos. En
efecto, el Segundo Solicitante indica que distingue sus servicios con la
expresion “CEPAG”, expresion que corresponde a la abreviacién de



CENTRO DE PAGO, y también con la expresion “CENTRO EXPRESS
SERVIPAG”, y asi son reconocidos por los usuarios de Internet y
consumidores.

El Segundo Solicitante sefala que las expresiones a través de las cuales se
ha dado a conocer, asi como su posicionamiento como un centro de pago,
han implicado grandes inversiones de dinero con el fin de posicionar dichas
expresiones en el mercado y lograr una asociacion entre consumidores y
SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG). En este orden de ideas, cabe destacar el criterio adoptado en la
sentencia recaida en el juicio de asignacibn del nombre de dominio
promain.cl. En ella se sostuvo: “Que existen diversos criterios de prudencia y
equidad que pueden aplicarse a supuestos diversos o residuales a los
contemplados en la regla 14 de la RNCL. El primero de ellos —a juicio de este
sentenciador el principal criterio de decision— es el que podemos denominar
«criterio de la identidad~», conforme al cual debe preferirse la pretension de
aquella parte cuyo derecho sea graficamente idéntico al SLD del dominio
litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a
aquella parte cuyo derecho presente mayor similitud o vinculacion Iégica con
el referido SLD”. Lo anterior, indica SERVIPAG, fue un elemento a considerar
para asignar finalmente el nombre de dominio al Segundo Solicitante. Como
se desprende de dicho fallo, la vinculacion existente entre uno de los
solicitantes y la expresién que conforma el nombre de dominio, vinculacién
qgue en este caso claramente posee SERVIPAG con el dominio en disputa, al
ser precisamente el centro de pago mas reconocido de Chile, es un criterio
que debiere considerarse con el objeto de determinar cual de las partes tiene
un mejor derecho sobre un determinado nombre de dominio.

Senala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificacién de la
red de interconexién mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los
ultimos anos a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de dichos
conflictos ha tenido relacion con los denominados "nombres de dominio" que
se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio
consiste en una “direccién electrénica” o bien una “denominacién” por medio
de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red,
para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de
comunicacion ofrece, tales como paginas Web, correo electrdnico,
conversaciones instantaneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva
implicita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal
que quien se identifique como, por ejemplo, “COCA COLA”, “DELL” o
“MCDONALD’S” efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacién o
empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet careceria de
sentido y se transformaria en un instrumento confuso, caético y de escaso
valor comercial.



En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignacién de nombres
de dominio, el Segundo Solicitante sefala que entre los que deben tenerse
presente es el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relacion
con los nombres de dominio. Aun cuando las marcas comerciales y los
nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de
reconocer que ambos comparten un sinnumero de aspectos, caracteristicas y
propédsitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio,
ademas de la funcién técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como
identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen via
Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusion
con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Ademas, es posible agregar
qgue los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad
donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos,
fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate.

El Segundo Solicitante sefiala que en el derecho comparado y, por cierto, en
los Ultimos afnos también por la uniforme jurisprudencia en nuestro pais, se ha
efectuado una inmediata y Iégica relacién entre los nombres de dominio y las
marcas comerciales. En razén de lo anterior, la decision de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en
atencién a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como
nombre de dominio. Por lo tanto, y segun lo sefalado, resulta claro que el
nombre de dominio en conflicto es de interés para SOCIEDAD DE
RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), toda vez que
es confundible con sus marcas y con los servicios que las mismas distinguen.
Ello podria inducir a error a los usuarios y consumidores, al razonar
validamente, que se trata de un dominio con contenido relativo a los famosos
servicios de recaudacion de fondos y pago de cuentas que €l ha desarrollado
a lo largo del pais y a través de Internet sus centros de pago.

El Segundo Solicitante reitera que el proposito de los nombres de dominio es
la identificacion adecuada de su titular y, como logica consecuencia, de los
productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet.
Por otra parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el
anterior, esto es, la distincion por medio de un signo distintivo, el origen y
calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Por otro lado, senala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del afo
2000, entr6 en vigencia la denominada Politica Uniforme de Resolucién de
Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution
Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
“ICANN”). Dicha politica reconoce como aspecto fundamental para la
resolucién de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros
marcarios para el signo en cuestion. En efecto, en su titulo preliminar, dicha
normativa sefala que se consideraran como fundamentos para iniciar un



procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “El nombre de dominio
otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o
servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.” Agrega
SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG) que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad
en esta materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones
profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales estan plasmados en el Informe Final
de la OMPI, asi como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas
Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP
Questions), que establecen que en el procedimiento de revocacion de un
nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca comercial, que el
titular del dominio no tenga derechos o intereses legitimos sobre él, o cuando
se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, ademas, por los Articulos 20,
21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el articulo 22 del
referido Reglamento, en su primer parrafo, letra a), el cual senala que la
inscripcién de un nombre de dominio se considerara abusiva, entre otras
condiciones, si es “idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto
o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el
cual el reclamante es reconocido.” Al respecto, SOCIEDAD DE
RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) indica que se
ha preocupado de distinguir sus servicios considerando a cada uno de sus
usuarios, otorgandole facilidades para el pago de sus cuentas en sus distintos
locales, estratégicamente ubicados a lo largo de Chile o bien a través de
Internet, transformandose en el principal centro de pagos de nuestro pais.

El Segundo Solicitante cita ademas el criterio del mejor derecho por el uso
empresarial legitimo, sefalando que este principio se refiere a que tendra un
mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o
servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.
En este sentido, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS
LTDA. (SERVIPAG) reitera que tiene registrada una familia de marcas
comerciales que distinguen servicios de recaudacién y pago de cuentas y
promueve los servicios de pago en linea, ofreciendo a sus clientes un acceso
rapido y eficiente al pago de sus cuentas domésticas, lo que le ha valido el
reconocimiento como el centro de pagos mas importante y famoso de Chile.
Dichos servicios corresponden a una de las principales areas de atencion a
clientes de SERVIPAG, para personas y empresas, procurando siempre
entregar orientacion e informacion especializada a sus clientes. Entonces, el
Segundo Solicitante recapitula indicando que él efectiva y realmente presta



servicios asociados al concepto de “CENTRO DE PAGO” los que son
reconocidos por sus usuarios y clientes. Ello, a diferencia del Primer
Solicitante que no es reconocida en el mercado como un prestador de dichos
servicios, ni se ha posicionado en el mercado realmente como un CENTRO
DE PAGQOS, por lo que los usuarios de Internet identificaran y asociaran el
dominio de autos con SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG).

El Segundo Solicitante reitera su interés legitimo, real y efectivo sobre el
nombre de dominio en disputa. En efecto, SERVIPAG ha invertido grandes
recursos en el posicionamiento de sus servicios de recaudacion y pago de
cuentas y de asistencia en linea a sus clientes, a través de afiches,
publicaciones y una difusion permanente en la red global Internet, los que le
han permitido posicionarse como un gran centro de pago desplazando a sus
mas cercanos competidores. De esta forma, a su juicio, queda
fehacientemente acreditado en estos autos que su solicitud competitiva
obedece a su interés legitimo de identificar y distinguir sus servicios a través
de Internet en nuestro pais, evitando que terceros hagan uso de una
expresion que lo identifica generando confusion.

El Segundo Solicitante afiade que también es aplicable el criterio de la
identidad, en donde se establece que correspondera asignar el nombre de
dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro
derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razon de
lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto
debe ser asignado a SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), ya que es titular de un grupo de marcas de
gran fama y reconocimiento en el mercado nacional que distinguen
precisamente servicios de un centro de pago, mientras que el Primer
Solicitante no es reconocido en el mercado. En este sentido, la jurisprudencia
nacional en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio
vifhasdelmaipo.cl, establecio: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre
de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha
relacion con el mismo...".

Otro elemento a considerar, a juicio del Segundo Solicitante, es que los
servicios de recaudacion, pago de cuentas y de pago en linea que ofrece
SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG), son efectivamente publicitados y ofrecidos en Internet por medio
de su plataforma electrénica, en la que los usuarios pueden realizar el pago de
sus cuentas y transacciones, lo que le ha valido el reconocimiento de los
mismos como un verdadero centro de pago, incluso en Internet. Es tal la
asociacion que existe entre SERVIPAG y el concepto centro de pago, que al
ingresar esta expresion en el famoso buscador de Internet google.cl, se
puede apreciar que el primer resultado corresponde precisamente al
reconocido portal de pagos en Internet de SERVIPAG. Entonces, el Segundo



Solicitante se cuestiona que si el buscador mas famoso del mundo asocia la
expresion sobre la que se estructura el dominio en disputa con el servicio que
ofrece y distingue SERVIPAG, por qué los usuarios de Internet no debieran
hacer lo mismo.

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y
teniendo presente los diversos argumentos indicados, asi como la titularidad
de registros marcarios en Chile para distinguir servicios de recaudacion de
pagos y cuentas, la fama y notoriedad de éstas, la vinculacion estrecha de
SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG) con el concepto de centro de pago y los servicios que éste
involucra, asi como también la promocién y comercializacion de servicios
relacionados con el pago de cuentas personales y de empresas a través de un
dominio en Internet, considera que es SOCIEDAD DE RECAUDACION Y
PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) el titular del mejor derecho para
la obtencién del nombre de dominio en disputa. Agrega que cabe tener
presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan
que ha sido SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS
LTDA. (SERVIPAG) quien posee un vinculo estrecho y claro con el signo
formativo del dominio en disputa.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos
solicitudes vdlidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo
dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalizacién y a los
plazos de interposicion de las mismas, s6lo cabe abocarse a los criterios y
politicas de solucion de conflictos de asignacion de nombres de dominio, los
que concluyen necesariamente en el mejor derecho de SOCIEDAD DE
RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) sobre el
signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los
nombres de dominio son la herramienta que permitird continuar con el
creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo
de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignacion del dominio
centrodepago.cl al Primer Solicitante, constituiria una causal de error y
confusion en el publico usuario y consumidor. Agrega que dicho efecto no se
condice con el espiritu de la normativa marcaria vigente, los criterios
propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentacion de NIC Chile, y los
Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial vy
competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables
proyecciones del comercio electrénico en lo sucesivo, obligan a concluir que la
asignacion del dominio de autos sea fundamental para los intereses de
SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG);
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10.

Que por resolucion de fecha 31 de mayo de 2011, se provee el escrito
presentado con fecha 13 de mayo de 2011 por don BERNARDO GUILLERMO
GUZMAN GATICA en representacion del Primer Solicitante, don FRANCISCO
JOSE BENAPRES UNDURRAGA. A su vez, se provee el escrito presentado
con fecha 13 de mayo de 2011 por dofia MARIA LUISA VALDES STEEVES,
en representacion del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y
PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), dandose traslado reciproco a
las partes de las demandas arbitrales correspondientes, lo que se notifica por
correo electrénico;

Que con fecha 7 de junio de 2011, don BERNARDO GUILLERMO GUZMAN
GATICA en representacion del Primer Solicitante, don FRANCISCO JOSE
BENAPRES UNDURRAGA, evacua el traslado, indicando que el Segundo
Solicitante ha querido parecer como el unico centro de pago existente en el
pais y como la unica empresa que ofrece al publico servicios de recaudacién
de pago de cuentas. La pretension del Segundo Solicitante no puede distar
mas de la realidad, puesto que es de publico conocimiento el hecho de que
existe una gran cantidad de centros de pago repartidos en bancos, empresas,
casas comerciales, paginas Web y varias empresas que ofrecen servicios de
recaudacién de cuentas al publico, como los Bancos, Presto, Sencillito,
Miscuentas.com por nombrar alguna de éstas.

El Primer Solicitante estima que por el hecho de ser SOCIEDAD DE
RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) ampliamente
reconocida en el mercado como un centro de pago, eso no le otorga ningun
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ya que hay varias empresas
0 marcas que se les reconoce por lo mismo.

El Primer Solicitante anade que por el hecho de que el Segundo Solicitante
sea titular de marcas comerciales tales como “CENTRO EXPRESS
SERVIPAG” y “CEPAG”, que tienen por objeto distinguir e identificar sus
servicios financieros y de centros de pago, no le otorga ningun derecho sobre
el nombre de dominio en disputa, ya que dichas marcas no tienen ninguna
similitud gréfica y/o fonética con dicho nombre de dominio y, ademas, este
nombre de dominio no es ni idéntico ni confusamente similar a las marcas
comerciales registradas por el Segundo Solicitante, siendo por tanto
inaplicable para el presente caso el criterio de titularidad sobre marcas
comerciales y su relacion con los nombres de dominio, ya que no estan
presentes ninguno de los requisitos exigidos o establecidos en las normativas
de la ICANN, OMPI y NIC Chile sefalados por el Segundo Solicitante en su
demanda, que fundamentan y permiten la aplicacion de dicho criterio.

Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA hace presente que hay
varias personas en el pais que tienen marcas comerciales registradas con el
objeto de distinguir e identificar sus servicios financieros y de centros de pago,
como CUENTAS PUNTO COM S.A. a través de su dominio miscuentas.com,
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11.

12.

GTECH CORPORATION a través de los dominios sencillito y sencillito.com,
DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A. (SERVIPRESTO), por nombrar
algunas. Por lo anterior, le resulta imposible pensar que la inscripcion del
nombre de dominio en disputa a su nombre pueda generar algun tipo de
confusién y/o error en los consumidores.

El Primer Solicitante estima que SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS
DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) no es el Unico que tiene vinculacién con
el nombre de dominio solicitado, y tal como se sefialo en la demanda
presentada en autos, don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA
tiene un interés legitimo respecto del nombre de dominio solicitado, interés
gue consiste en crear una empresa que ofrezca al publico servicios de pago y
recaudaciones de cuentas, envios de dinero y transacciones a través de
Internet, existiendo una clara vinculacion, relacién e identidad entre el nombre
de dominio solicitado y el negocio que pretende llevar a cabo.

Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA considera improcedente
la aplicacion del criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo,
consistente en que tendr4d mejor derecho sobre un nombre de dominio
indicativo de algun producto o servicio el solicitante que efectivamente ofrezca
dichos servicios. Si se piensa en aquellos que quieren iniciar una nueva
empresa, la aplicacion de este criterio agregaria una nueva barrera de entrada
para las personas con intenciones de iniciar un negocio y podria generar
efectos anticompetitivos serios, entorpeciendo gravemente la competencia en
todas las areas de la economia, generando graves perjuicios para dichas
personas, como es el caso del Primer Solicitante, e inhibiéndolos de iniciar
emprendimientos empresariales.

Don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA reitera su interés legitimo
respecto del nombre de dominio solicitado. Dicho interés consiste en crear una
empresa que ofrezca al publico servicios de pago y recaudaciones de cuentas,
envios de dinero y transacciones a través de Internet, sin tener intencién
alguna de vender o transferir el nombre de dominio centrodepago.cl al
Segundo Solicitante y/o a otra empresa de la competencia, ya que lo
considera esencial para su proyecto, existiendo una clara relacién e identidad
entre el nombre de dominio solicitado y el negocio que se pretende llevar a
cabo;

Que por resolucién de fecha 8 de junio de 2011, se provee el escrito
presentado con fecha 7 de junio de 2011 por don BERNARDO GUILLERMO
GUZMAN GATICA en representacion del Primer Solicitante, don FRANCISCO
JOSE BENAPRES UNDURRAGA, lo que se notifica a las partes por correo
electronico.

Que con fecha 29 de junio de 2011 dofia MARIA JOSEFINA MORA ARIAS, en
representacion del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y
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PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), hace presente que el Primer
Solicitante no ha acompafiado ni un solo documento u otro medio probatorio
que dé cuenta de un uso efectivo de la expresion CENTRO DE PAGO, en
Internet o el mercado. En efecto, don FRANCISCO JOSE BENAPRES
UNDURRAGA livianamente sostiene que su inscripcidon no pretende ni busca
afectar los derechos validamente adquiridos por SOCIEDAD DE
RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) y que su
interés consiste en “crear una empresa que ofrezca al publico servicios de
pago y recaudaciones...”. Sin embargo, no ha acompanado antecedente ni
medio probatorio alguno que permita establecer un nexo, vinculacion o
reconocimiento del Primer Solicitante por medio de dicha denominacion; a
diferencia del Segundo Solicitante, quien si es notoriamente reconocido por
ser un centro de pago, situacion que claramente llevara a los usuarios a
asociar el dominio en disputa con SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS
DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) y no con don FRANCISCO JOSE
BENAPRES UNDURRAGA. En este sentido, segun el Segundo Solicitante,
resulta claro que quien tiene un “derecho mejor” a la asignacion del dominio
en disputa es él, pues posee un vinculo real con la expresién solicitada como
nombre de dominio y que se sustenta en los servicios de centro de pago que
éste ha ofrecido por mas de 20 afos, mientras que, por su parte, el Primer
Solicitante no posee reconocimiento alguno por medio de dicho signo.

El Segundo Solicitante hace presente que don FRANCISCO JOSE
BENAPRES UNDURRAGA, liviana y erréneamente sostiene como argumento
que “La solicitud de inscripcion del nombre de dominio centrodepago.cl
realizada por mi representado, en ningun caso se puede considerar como
abusiva o realizada de mala fe en los términos que exige el articulo 22 del
reglamento de NIC Chile...” Sin contar que se adjudica representacion sin
haber acreditado su personeria, no obstante haber sido apercibido al efecto,
su concepcion es del todo errénea pues el procedimiento actual corresponde
al mencionado en el articulo 10 del reglamento de NIC Chile, sobre la
publicidad y el pago de las solicitudes, en el cual se establece claramente lo
siguiente: “Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la
publicara dentro del plazo mas breve que sea técnicamente factible, y en todo
caso dentro de los siguientes tres dias habiles, en una lista de solicitudes en
tramite. Dicha solicitud se mantendra en esta lista por un plazo de publicidad,
el que sera de 30 (treinta) dias corridos a contar de la publicacion, a objeto de
que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados,
puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio”.

El Segundo Solicitante aclara que lo que existe actualmente son dos
solicitudes en tramite para el nombre de dominio centrodepago.cl, y que no
se trata en ningun caso de un procedimiento de revocacion, pues como se
desprende de la misma naturaleza del proceso, actualmente no existe un
registro a nombre del Primer Solicitante para el nombre de dominio en
cuestion, sino so6lo una solicitud pendiente. Entonces, el Segundo Solicitante
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infiere que los argumentos de don FRANCISCO JOSE BENAPRES
UNDURRAGA en orden a sindicar su buena fe como principal argumento para
la asignacion del dominio disputado, no constituyen un factor relevante en el
presente juicio, pues en este tipo de procedimientos no se debe probar la mala
fe de un solicitante, sino que sencillamente, un mejor derecho a la asignacion
del dominio. Este mejor derecho, a juicio del Segundo Solicitante, ha sido
debidamente acreditado por SERVIPAG en sus presentaciones y documentos
acompanados, que dan cuenta de su irrefutable condicién de centro de pago y
su reconocimiento como tal en el mercado por méas de 20 anos.

El Segundo Solicitante, ante la posibilidad de que don FRANCISCO JOSE
BENAPRES UNDURRAGA tenga efectivamente un proyecto relacionado con
el pago de cuentas a través de Internet, de ello no se desprende
necesariamente un mejor derecho a la asignacion del dominio disputado, ya
que ciertamente es SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) y no el Primer Solicitante quien se ha
posicionado como un reconocido centro de pago. En virtud de lo anterior, para
el Segundo Solicitante es claro que los usuarios asi lo entienden y, por ende,
incurriran en error y engafo en el improbable caso de que el dominio de autos
sea asignado a don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA. Anade
qgue el compareciente de autos no sélo no ha probado la materia que es objeto
del presente juicio, sino que ni siquiera ha acreditado su personeria en autos,
de manera que todo lo obrado carece de valor.

SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA
(SERVIPAG) reitera su conviccion de un mejor derecho sobre el dominio
centrodepago.cl, por los argumentos dados en su demanda de mejor
derecho que muestran que no solo es titular de marcas comerciales que la
protegen y distinguen sus actividades como un reconocido centro de pagos,
sino que también es ampliamente reconocida en el mercado e Internet como
una de las empresas mas importantes en su tipo de nuestro pais, de manera
tal que los usuarios de Internet, al acceder a este nombre de dominio, racional
y légicamente podrian creer que es de su propiedad y que en él se publicitan
sus servicios. En este caso, se debe tener presente, a juicio del Segundo
Solicitante, que el nombre de dominio en disputa se estructura en base a una
expresion que corresponde precisamente a la actividad principal que ha
desarrollado y posicionado SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) en nuestro pais.

El Segundo Solicitante cita el principio de “first come, first served’ indicando
que este criterio tiene aplicacion uUnicamente en aquellos casos en que
ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho. Lo dicho no resulta
procedente en el caso de autos, puesto que SOCIEDAD DE RECAUDACION
Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) ha acomparfiado abundante
material probatorio y antecedentes para fundar su posicion.
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El Segundo Solicitante destaca que el simple hecho de tener la calidad de
Primer Solicitante y de invocar este principio, bajo ningin punto de vista libera
a don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA de la carga de acreditar
su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un
criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignacion de nombres de
dominio de NIC Chile careceria de sentido, ya que bastaria con solicitar el
dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio
sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Sin embargo, el propio
Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse
dentro del plazo de 30 dias a las solicitudes de nombres de dominio que se
hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el
dominio en disputa, no le concede ningun derecho definitivo, sino que, por el
contrario, el Primer Solicitante debera acreditar su mejor derecho sobre el
dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitraje.

En este contexto, para SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) resultan del todo improcedentes las
reclamaciones del Primer Solicitante en cuanto a considerar que se debe
aplicar este principio al “no concurrir los elementos que exige el articulo 22 del
reglamento de NIC Chile...” ya que como se ha sefnalado anteriormente, este
procedimiento exige acreditar un mejor derecho sobre el dominio en disputa y
no probar la mala fe o inscripcion abusiva del Primer Solicitante. En este
sentido, la sentencia de asignacién de nombre de dominio todochile.cl,
sefala que una vez que se genera el conflicto de asignacion de nombres de
dominio, los solicitantes se deben encontrar en una situacién de igualdad, y
sobre esa base se debe analizar cual de las partes tiene un mejor derecho
sobre el nombre de dominio en conflicto.

Por dltimo, el Segundo Solicitante indica que tanto la doctrina como la
jurisprudencia nacional han reconocido el criterio “first come, first served’
como un principio de “ultima ratio”, vale decir, que su aplicacién sélo tiene
cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignacion respecto de
un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las
partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que
cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que
ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en
definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella
parte que primero lo solicité. Ello no ocurre en la especie, aclara SOCIEDAD
DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), pues ha
acreditado fehacientemente ser un verdadero centro de pago y ser reconocido
como tal por los consumidores y usuarios de Internet, cuestion que no ha sido
controvertida por el Primer Solicitante y que ha sido un criterio fundamental en
la jurisprudencia arbitral, a la hora de resolver este tipo de conflictos.

El Segundo Solicitante concluye que en virtud de estos argumentos y los
sostenidos en su demanda de mejor derecho, estima que se encuentra
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13.

14.

15.

probado que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio
centrodepago.cl, es SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA (SERVIPAG);

Que con fecha 6 de julio de 2011 don BERNARDO GUILLERMO GUZMAI\J
GATICA en representacion del Primer Solicitante, don FRANCISCO JOSE
BENAPRES UNDURRAGA delega poder en don EUGENIO GUZMAN
GATICA;

Que con fecha 1 de agosto de 2011 se provee el escrito presentado con fecha
29 de junio de 2011 por dona MARIA JOSEFINA MORA ARIAS en
representacion del Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y
PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG). A su vez, se provee escrito de
fecha 6 de julio de 2011 don BERNARDO GUILLERMO GUZMAN GATICA en
representaciéon del Primer Solicitante, don FRANCISCO JOSE BENAPRES
UNDURRAGA. Se notifica a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 12 de agosto de 2011, se cita a las partes a oir sentencia,
resolucién que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje
contenido en la Reglamentacién 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;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile senala
que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién 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;

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

Que el Primer Solicitante, don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA,
indica que tiene un interés legitimo respecto del nombre de dominio,
centrodepago.cl solicitado, puesto que su intenciéon es crear una empresa
que ofrezca al publico servicios de pago y recaudaciones de cuentas, envios
de dinero y transacciones a través de Internet. Agrega que ha invertido dinero
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y tiempo en el disefio y programacién del sitio Web centrodepago.cl y
actualmente estd en gestiones de adquirir un software que permita el
funcionamiento de dicho sitio. Por lo anterior, considera que existe una clara
relacion e identidad entre el nombre de dominio solicitado y el negocio que
pretende llevar a cabo;

Que don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA hace presente que el
Segundo Solicitante no tiene registrada marca alguna que sea igual o similar,
ya sea grafica o fonéticamente, al nombre de dominio centrodepago.cl.
Agrega que la marca por la cual SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS
DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) es conocido en el pais es “SERVIPAG”,
la cual no tiene similitud alguna gréafica o fonética con el nombre de dominio
centrodepago.cl;

Que el Primer Solicitante argumenta que el nombre de dominio solicitado esta
compuesto por dos palabras de uso comun o genéricas, a saber, “CENTRO” y
“PAGQO”. Por consiguiente, considera que no habria impedimento al uso del
dominio en conflicto, siempre y cuando no se infrinjan derechos vélidamente
adquiridos por terceros. Aiade que al analizar la base de datos del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), es posible encontrar mas de 300
marcas, entre solicitadas, concedidas, rechazadas y caducadas, que
contienen la palabra “PAGQO” y méas de 2.000 marcas que contienen la palabra
“CENTROQO”. Asimismo, de acuerdo a la herramienta de consulta de dominio de
NIC Chile, existen mas de 60 nombres de dominio .CL que contienen la
palabra “PAGQO” y mas de 50 con la palabra “CENTRO”;

Que por otro lado, don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA indica
que es de publico conocimiento el hecho de que existe una gran cantidad de
centros de pago repartidos en bancos, empresas, casas comerciales, paginas
Web y varias empresas que ofrecen servicios de recaudacion de cuentas al
publico, como los bancos, PRESTO, SENCILLITO, MISCUENTAS.COM, entre
otras. Agrega que por el hecho de ser SOCIEDAD DE RECAUDACION Y
PAGOS DE SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG) reconocida en el mercado como
un centro de pago, no le otorga ningun derecho sobre el nombre de dominio
en disputa, ya que hay varias empresas 0 marcas que se les reconoce por lo
mismo;

Que el Primer Solicitante estima que al no concurrir los elementos que exige el
articulo 22 del Reglamento de NIC Chile sobre el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio CL para considerar abusiva y de mala fe la solicitud
de inscripcién del nombre de dominio centrodepago.cl que ha efectuado,
ademas de no violar dicha solicitud las normas sobre abusos de publicidad,
principios de competencia leal, ética mercantil y derechos vélidamente
adquiridos por el Segundo Solicitante y/o terceros, de acuerdo a lo establecido
en el articulo 14 del referido Reglamento, debe aplicar de manera preferente a
la resolucién del presente conflicto el principio “first come, first served’;
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10.

11.

12.

13.

Que el Segundo Solicitante, SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), indica que fue creada en el afo 1990 por
dos de las principales instituciones financieras del pais, BCl y Banco de Chile,
como una sociedad orientada al apoyo del giro bancario nacional. Agrega que
con el tiempo, SERVIPAG se ha transformado en una empresa lider en el
mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones, que ha invertido
permanentemente y desde sus inicios no sélo en tecnologia, sino que también
en capital humano, buscando siempre la mejor calidad de atencién y la mayor
cantidad de servicios. Afade que ofrece una amplia red de Centros de
Atencién SERVIPAG, o CENTROS DE PAGO en las principales areas de
negocios, malls y supermercados a lo largo de todo el pais y con amplios
horarios de atencion;

Que SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG) sefala que se ha posicionado como la empresa de mayor
proyeccién y reconocimiento en su rubro, siendo ampliamente reconocida en
el mercado, precisamente por ser un centro de pago, es decir un local fisico y
real, que ademas tiene una moderna plataforma Web, en la que se pueden
realizar los pagos de cuentas por diversos servicios, de tarjetas crediticias de
grandes tiendas o bancarias y pagos por Internet, simplificando
considerablemente la vida de sus usuarios;

Que el Segundo Solicitante dice que se encuentra consolidado como la
empresa lider de su sector, teniendo presencia con una amplia red de centros
de atencién y cajas SERVIPAG, distribuidos a lo largo del pais. Agrega que se
ha preocupado constantemente, desde hace ya mas de 20 afos, por ofrecer
mMAas y mejores servicios a sus clientes, dentro del area financiera y del pago y
recaudacion de cuentas;

Que SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG) indica ser la titular de marcas comerciales que tienen por objeto
distinguir e identificar sus servicios financieros y de centros de pago. En
efecto, mediante la documentacion acompanada por el Segundo Solicitante, y
no objetada por don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA, ha
acreditado ser titular de las marcas comerciales “CENTRO EXPRESS
SERVIPAG”, Registro N° 682.495 y “CEPAG”, Registro N® 633.174, ambas
para distinguir servicios de la clase 36;

Que el Segundo Solicitante dice que la expresion “CENTRO DE PAGO” sobre
la cual se estructura el dominio en disputa, se encuentra vinculada
estrechamente con las actividades que distinguen sus marcas comerciales,
por lo que claramente sera asociada por los usuarios de Internet a los
servicios ofrecidos por SERVIPAG, esto es, proveer a los usuarios un centro
de pago valido, eficiente y de calidad, amparado en los diversos convenios con
entidades financieras y empresas privadas y estatales de nuestro pais;
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15.
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18.

Que no obstante lo anterior, el Segundo Solicitante no acredita ser titular de
marca alguna que incluya la expresion “CENTRO DE PAGOS” para identificar
sus servicios financieros y de centros de pago. En consecuencia, en uso de
sus facultades como arbitro arbitrador, este sentenciador ha efectuado una
busqueda de la expresion “CENTRO DE PAGO” en las diversas clases del
clasificador, constatando que Unicamente existe una marca comercial que
incluye el término mencionado, a saber, “CENTRO DE PAGOS Y
LLAMADOS BUIN” Registro N° 655.762 de fecha 23 de enero de 2003 a
nombre de dofia ANGELICA MARIA ERICES MELGAREJO, el cual distingue
“centro de pagos de cuentas de todo tipo” de la clase 36;

Que el Primer Solicitante argumenta que por el hecho de que el Segundo
Solicitante sea titular de marcas comerciales tales como “CENTRO EXPRESS
SERVIPAG” y “CEPAG”, que tienen por objeto distinguir e identificar sus
servicios financieros y de centros de pago, no le otorga ningun derecho sobre
el nombre de dominio en disputa, ya que dichas marcas no tienen similitud
alguna grafica y/o fonética con el nombre de dominio centrodepago.cl v,
ademas, dicho nombre de dominio no es ni idéntico ni confusamente similar a
las marcas comerciales registradas por el Segundo Solicitante;

Que don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA hace presente que
hay varias personas en el pais que tienen marcas comerciales registradas con
el objeto de distinguir e identificar sus servicios financieros y de centros de
pago, como CUENTAS PUNTO COM S.A. a través de su dominio
miscuentas.com, GTECH CORPORATION a través de los dominios
sencillito y sencillito.com, y DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S S.A.
(SERVIPRESTO), entre otras. En consecuencia, le resulta imposible pensar
que la inscripcidon a su nombre del nombre de dominio en disputa pueda
generar algun tipo de confusién y/o error en los consumidores;

Que tal como sefala el Segundo Solicitante, don FRANCISCO JOSE
BENAPRES UNDURRAGA no ha acompafado documento alguno que dé
cuenta de un uso efectivo de la expresion “CENTRO DE PAGO” por su parte,
ya sea en Internet o el mercado, o que permita establecer un nexo, vinculacién
o0 reconocimiento de la expresion mencionada con el Primer Solicitante;

Que no obstante lo anterior, el Segundo Solicitante tampoco ha acomparado
documento alguno en estos autos que pruebe un nexo real y efectivo entre la
expresion “CENTRO DE PAGO” que conforma el nombre de dominio
solicitado, y su empresa. En efecto, de la restante documentacion allegada a
este proceso por parte de SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE
SERVICIOS LTDA. (SERVIPAG), no se establece un uso real por su parte de
la expresién mencionada. Por consiguiente, si bien puede establecerse un
legitimo interés por parte del Segundo Solicitante en el nombre de dominio en
conflicto, éste no ha acreditado derecho alguno al dominio centrodepago.cl,
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por lo que no se advierte como la asignacion del nombre de dominio en
conflicto al Primer Solicitante constituiria una causal de error y confusién en el
publico usuario y consumidor;

Que el nombre de dominio en conflicto efectivamente corresponde a una
expresion conformada por palabras genéricas o de uso comun en nuestro
lenguaje, que no puede ser asociada a ninguna persona O empresa en
particular;

Que ya se encuentra registrada la marca comercial “CENTRO DE PAGOS Y
LLAMADOS BUIN” bajo el N° 655.762 de fecha 23 de enero de 2003 a
nombre de dofia ANGELICA MARIA ERICES MELGAREJO, para distinguir
“‘centro de pagos de cuentas de todo tipo” de la clase 36, marca que ha
coexistido desde hace casi nueve afnos con la empresa del Segundo
Solicitante y con sus marcas comerciales, sin que se produzcan errores 0
confusiones entre los usuarios de Internet y consumidores en general;

Que el Primer Solicitante ha manifestado su intencion de crear una empresa
que ofrezca al publico servicios de pago y recaudaciones de cuentas, envios
de dinero y transacciones a través de Internet, servicios que son prestados por
distintas empresas en nuestro pais, y no unica y exclusivamente por
SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG), de tal forma que puede concluirse que el Primer Solicitante
pretende darle un uso legitimo al nombre de dominio centrodepago.cl, que
no tendria por qué afectar los derechos o intereses del Segundo Solicitante;

Que, ademas, don FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA pidi6 el
nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su
favor el principio “first come, first served’, principio que sumado a los otros
antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del
Primer Solicitante al dominio centrodepago.cl;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las
solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser
otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el
mismo;

Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos hechos valer por el
Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y
equidad, es que este arbitro ha llegado a la conviccion de que a FRANCISCO
JOSE BENAPRES UNDURRAGA le asiste un mejor derecho al dominio
solicitado.
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SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio centrodepago.cl al Primer Solicitante, don
FRANCISCO JOSE BENAPRES UNDURRAGA, RUT N¢ 15.642.230-4.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suéarez.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil,
autorizan esta sentencia como testigos dofia Yuli Alvial Aqueveque y a dofa Alicia

Medel Acufia, quienes firman conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 22 de noviembre de 2011.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial AQueveque Alicia Medel Acuna
RUT 9.165.677-9 RUT 5.994.801-6
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