Ref. sentencia conflicto cmanager.cl

Partes: MARIO ALEJANDRO GALIDIMI PINO
Manager Software S.A.

Santiago, diecinueve de julio de dos mil diez.

VISTOS:

1.- Oficio OF12122, de fecha 9 de abril de 2010, fojas 1, de NIC Chile, por el que se designa a la suscrita
como arbitro para la resolucién del conflicto por asignacion del nombre de dominio cmanager.cl,
suscitado entre MARIO ALEJANDRO GALIDIMI PINO, RUT: 12.240.835-3, domiciliado en Cataluia 684,
Estacion Central, Santiago y MANAGER SOFTWARE S.A., RUT: 79.936.340-2, representado Silva & Cia.
en su Departamento de Dominios, domiciliados en Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes — Chile.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigor y citacién a una audiencia de conciliacion y/o fijacién del
procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificacidon de fojas 4 vuelta.

3.- Acta de fojas 5, en que consta la realizacién de la audiencia decretada en autos, con la
comparecencia personal del primer solicitante y de la representante del segundo solicitante. No
produciéndose la conciliacidn, se procedié derechamente a la fijacién del procedimiento arbitral.

4.- Presentacion del segundo solicitante en que ratifica lo obrado por el agente oficioso en la audiencia
llevada a efecto con fecha 21.04.2010 y efectla sus alegaciones de mejor derecho, a fojas 6 y siguientes,
en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en virtud de los siguientes
antecedentes de HECHO y de DERECHO. Sostiene que la Internet, en su regulacién y evolucidn, ha sido
erratica, constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva
realidad con los principios generales del derecho. Asi, la doctrina nacional ha sefialado que “no es un
fenédmeno juridico”, por lo cual no debiese ser una realidad divorciada de los principios generales del
derecho, sino que debe dar cuenta de los principios legales esenciales que regulan el actuar econémico
humano, como es el fomento de la iniciativa individual. Sefiala que uno de los principios fundamentales
del derecho econdmico tiene que ver con que los actores comerciales tienen el derecho a “capitalizar”
su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas vy
emprendedoras, cuya tutela se traduce en una proteccién del bien comun. Asi, Internet no puede de un
dia para otro, quebrar o negar principios esenciales del actuar econédmico humano, como es el que la
iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccién de un bien o servicio que beneficia a la comunidad
deben ser amparados.

Solicita que el caso de autos sea evaluado mas alla del principio First Come, First Served, que en muchos
casos involucra una profunda injusticia y da una mala sefial a los actores econdmicos. En este sentido,
agrega el segundo solicitante que los criterios que estdn aplicando los arbitros de Internet en el mundo
entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas alla del miope criterio inicial “First
come, First served”, para analizar los conflictos desde el punto de vista de los principios generales del
derecho y de la tesis del mejor derecho. El sefalado principio, impuesto desde el punto de vista de los
ingenieros, ha sido superado. El segundo solicitante pide que se analice el caso de autos desde una
perspectiva integral, y asi no se caiga en la trampa “First to file”, que mal ilumind la solucién de este tipo
de conflictos, generando fallos que actualmente, y siendo analizados con perspectiva, aparecen como
aberrantes y antijuridicos.

Luego, el segundo solicitante hace una sintesis histérica de Manager Corporation; empresa que inicié
sus actividades en 1988, siendo su socio fundador Ricardo Girardi, Ingeniero Civil UC, actual Presidente
de la Compaifiia. La empresa desarrolld aplicaciones para la plataforma Apple Macintosh. En el afio 1994
liberd sus primeros productos para ambiente Windows, siendo la primera compafiia en Chile en ofrecer
soluciones administrativo contables para esta plataforma.



En 2001 liberd la primera version de Manager ERP, un software de gestién que integra todas las
aplicaciones necesarias para gestionar una pequefia o mediana empresa. Luego, en 2004, Manager
aumentd sus ventas en un 70%, liberd la version de Manager ERP sobre plataforma SQL y logré la
certificacidn 1SO 9000 de todos sus procesos de negocio. Asi, el segundo solicitante sigue desarrollando
y vendiendo sus productos y servicios para empresas de todos los tamafios, en modalidad tradicional y
de licenciamiento, haciendo énfasis en el servicio al cliente, implementando y otorgando soporte de
post venta, liderando el proceso de innovacién en la industria de servicios ERP, al ofrecer via
outsourcing todo el manejo de la Contabilidad, Remuneraciones y Gestidn, sobre su nueva y robusta
plataforma TIME ERP.

Sefiala que cuenta con diversos registros marcarios que resguardan su identidad, poseyendo sobre estos
signos marcarios un derecho de propiedad, resguardado por la Constitucién Politica de la Republica en
sus articulos 19 N°24 y 25 respectivamente. El otorgamiento del dominio al primer solicitante vulnera
completamente dichas garantias.

Agrega que el nombre de dominio cmanager.cl es practicamente idéntico a la marca comercial del
segundo solicitante, al igual que es casi igual al nombre de dominio manager.cl de propiedad del
segundo solicitante, el cual data de 1997. Sefiala que no contiene un elemento que lo distinga de los
signos de Manager Software S.A., por cuanto la inclusion de la letra “C” no produce bajo ningin punto
de vista distintividad en el mercado, lo cual trae como consecuencia légica los males que tanto se tratan
de evitar en nuestra economia como son la dilucién marcaria y la confusion en el mercado.

En este sentido, considera injusto que un tercero se aproveche del prestigio, marcas y nombre comercial
ganados por otra, pues ello no favorece el saludable desarrollo econémico de la nacidn, ni se avienen
con los principios econdmicos y juridicos que informan el ordenamiento juridico.

Asi, el concepto cmanager.cl no sdlo se estructura en base a las marcas comerciales y nombre de
dominio que identifican en el mercado al segundo solicitante y sus servicios, Manager, sino que peor
aun, se usa una marca comercial debidamente registrada, vulnerandose abiertamente un derecho de
propiedad sobre esta expresidon. En este sentido, el segundo solicitante estima que la igualdad de
conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea asignado a Manager
Software S.A.

Invoca a su favor el articulo 14 del reglamento para la administracidn del registro de dominios .cl, en
tanto que radica en el solicitante la responsabilidad de que su solicitud no afecte indebidamente los
derechos de terceros. Asimismo invoca el articulo 22 de este mismo instrumento, en el sentido que
evidencia los posibles conflictos que pueden existir entre las marcas y los nombres de dominio.

Agrega que la vision del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado, y los mecanismos de
solucién se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesién
de dominios que generan confusién y error entre los consumidores o que producen dilucién marcaria.
Estima que en el caso de autos, si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
idéntica a las marcas y dominios del segundo solicitante, como eventualmente podria ocurrir, que
identifique ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los servicios de
Manager Software S.A. y que no correspondan a ella, indudablemente empezard a generar un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el segundo
solicitante. Asi, esta situacion, ademas de injusta, es contraria a derecho, por cuanto se esta afectando
el derecho de propiedad que el segundo solicitante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee
protecciéon de rango legal y constitucional.

Segun el segundo solicitante, el punto central de las argumentaciones que la identidad de una
organizacion por ley y por sentido comun sélo debe ser administrada por ella misma, siendo impensable
gue se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas mdas emblematicas de las
distintas empresas. Asi, de no ponerse atajo de inmediato a esta pretensidon, las mas prestigiosas
corporaciones podrian verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en que tercero,



aprovechandose de la inversidn y posicionamiento en el mercado podrian inscribir los nombres de
dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio.

Agrega que se debe tener presente que de acuerdo al orden publico econdmico, los consumidores
deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le
ofrece en el mercado, lo cual se veria afectado de concederse el dominio en litigio al primer solicitante.
De ocurrir esto, se creerd que hay alguna asociacidon entre las partes, hecho que no es efectivo,
habiendo confusidn.

Concluye su presentacion sefialando que de ocurrir el improbable otorgamiento al primer solicitante del
dominio en disputa, habran todo tipo de confusiones vy errores en el mercado respecto de la
procedencia empresarial de los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi
de manera automadtica con el segundo solicitante.

Asi, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y
profesional, se perderia, diluyéndose la marca, dando pie a confusiones. El primer solicitante no posee
un derecho equivalente al de Manager Software S.A.

Sefiala que buena fe, interés legitimo, marcas comerciales, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos son elementos que configuran un mejor
derecho respecto del primer solicitante, y asi poder optar al dominio en cuestién.

Es por todas estas consideraciones y las facultades que da el Reglamento a los arbitros que dirimen
conflictos de este tipo que solicita se conceda el registro del dominio cmanager.cl al segundo solicitante,
por las razones de hecho y de derecho que se han expuesto.

5.- Que para acreditar sus alegaciones el segundo solicitante rindié prueba documental consistente en:
a) De fojas 13 a 15 acompafia poder que lo inviste como representante de Manager Software S.A. y
patentes de abogados. b) De fojas 16 a 30 acompafia impresiones del sitio web manager.cl, en que se
muestra informacién del segundo solicitante. c) De fojas 31 a 34 acompafia reporte de las marcas de
Manager Software S.A., que se detalla a continuacién: i.- Marca Manager, denominativa servicios, clase
41, concedida, registro N° 758284, de 12.05.2006, vencimiento 12.05.2016, que incluye servicios de
educacién y ensefianza en todos sus niveles y por cualquier medio. Servicio de capacitacién de todo tipo
por cualquier medio. Asesorias, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de
educacién; organizacion de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones,
conferencias, seminarios y simposium educacionales y de entretencion. Gestién de espacios y lugares
para reuniones, eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines
educacionales, culturales, deportivos y/o de entretencion, del tipo palabra o denominacién; ii.- Marca
Manager, denominativa servicios, clase 42, Registro N° 758285, de 12.05.2006, vencimiento 12.05.2016,
gue incluye servicios de disefo y desarrollo de software y computadores, creacién y mantenimiento de
paginas web para terceros, servicios de alojamiento en servidores para sitios web; disefio de sistemas
informaticos, programacién computacional; duplicacion de programas informaticos; instalacién,
mantencién, actualizacién y elaboracién de software para computadores; reconstitucion de bases de
datos, conversidén de datos o de documentos de un soporte fisico a un soporte electrénico; conversién
de datos y programas informaticos; instalacion de software de computadores; alquiler de
computadores, software y accesorios computacionales; creacién para terceros, de indices de
informacién, sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales; bisqueda de informacién,
sitios y otros recursos disponibles en redes de computacién. Asesorias, consultas e informaciones, por
cualguier medio, en materia de computacion, sitios web y software. Recuperaciéon de informacién
computacional. Prestacion de servicios de ingenieria, asesoria y consultoria de estudios y asistencia
técnica a empresas en relacion con el desarrollo de proyectos relacionados con la administracion,
servicios profesionales prestados por ingenieros del area de la computacién. Servicios estudios e
investigaciones en materia de economia, organizacion y gestion de empresas, del tipo palabra o
denominacién; iii.- Marca Manager, denominativa productos, clase 9, Registro N° 801183 de
14.11.2007, vencimiento 14.11.2017, que incluye publicaciones periddicas, no periddicas, diarios,



revistas, libros, folletos catdlogos e impresos en general. Aparatos e instrumentos cientificos, nauticos,
geodésicos, eléctricos, fotograficos, cinematograficos, dpticos, de pesar, de medida, de sefializacién, de
control (inspeccién), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para el registro, transmisién,
reproduccion de sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos acusticos; distribuidores
automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; maquinas calculadoras,
equipos para el tratamiento de la informacidon y ordenadores; extintores,; iv.- Marca Manager,
denominativa servicios, clase 35, registro N° 802913 de 05.12.2007, vencimiento 05.12.2007, que
incluye servicios de asesorias para la organizacién y direccién de negocios, servicios de ayuda y apoyo en
la explotacién o direccion de empresas comerciales. Administracién comercial, trabajos de oficina.
Servicios que entrafien el registro, la transcripcidn, la composicién, la compilacién, la transmisién o la
sistematizacion de comunicaciones escritas y de grabaciones, lo mismo que la explotacién o la
compilacién de datos matematicos o estadisticos. Evaluaciones e informes de los ingenieros que estén
en relacién directa con la explotacién o la direccién de los asuntos de una empresa comercial o
industrial. Informes de negocios; investigacién y estudios de mercados; investigaciones para negocios.
Agencia de publicidad. Servicio de difusién de publicidad por cualquier medio de toda clase de
productos y servicios. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicio de mercadeo
(marketing), incluyendo servicios de estrategias de promocion, distribucion y precio de toda clase de
productos y servicios. Asesorias con relacién a dichos servicios, promocién de bienes y servicios de
terceros mediante la colocacidn de avisos publicitarios y la exposicidn promocional en sitios electrénicos
accesibles por medio de redes computacionales. Comercio electrénico y servicios de compra y venta al
publico de todo tipo de productos por Internet, correo o por medio de una comunicacién interactiva de
datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales. World Wide
Web y otras redes de bases de datos; servicios de compra y venta al publico de todo tipo de productos
por medio de una comunicacion oral y/o visual por medio de terminales de computacidn, fax y por otros
medios analogos y digitales. Servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos;
obtencién de descuentos en beneficio de usuarios; en la compra de bienes y servicios a comerciantes.
Servicios de venta por catdlogos. Servicios de importacidn, exportacidn y representacion de productos
de las clases 9 y 16. Servicios de contabilidad, del tipo palabra o denominacién; v.- Marca Manager
Altura, denominativa servicios, clase 42, Registro N° 877877 de 04.03.2010, vencimiento 04.03.2020,
que incluye servicios de diseio y desarrollo de software y computadores, creacién y mantenimiento de
paginas web para terceros, servicios de alojamiento en servidores para sitios web; disefio de sistemas
informaticos, programacién computacional; duplicacién de programas informaticos; instalacién,
mantencién, actualizacién y elaboracién de software para computadores; reconstitucion de bases de
datos, conversién de datos o de documentos de un soporte fisico a un soporte electrénico; conversion
de datos y programas informaticos; instalacién de software de computadores; alquiler de
computadores, software y accesorios computacionales; creacidn para terceros, de indices de
informacién, sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales; bisqueda de informacién,
sitios y otros recursos disponibles en redes de computacién. Asesorias, consultas e informaciones, por
cualquier medio, en materia de computacidn, sitios web y software. Recuperacion de informacién
computacional. Prestacién de servicios de ingenieria, asesoria y consultoria de estudios y asistencia
técnica a empresas en relacidén con el desarrollo de proyectos relacionados con la administracion,
servicios profesionales prestados por ingenieros del area de la computacién. Servicios estudios e
investigaciones en materia de economia, organizaciéon y gestiéon de empresas, del tipo palabra o
denominacién; vi.- Marca Manager Asp, denominativa productos, clase 9, registro N° 753646 de
16.03.2006, vencimiento 16.03.2016, que incluye todos los productos de la clase, del tipo palabra o
denominacién; vii.- Marca Manager Asp, denominativa productos, clase 16, Registro N° 773129 de
24.11.2006, vencimiento 24.11.2016, que incluye manuales, folletos y documentacidon impresa de
programas, cursos y asesorias computacionales, del tipo palabra o denominacion; viii.- Marca Manager
Asp, denominativa servicios, clase 35, Registro N° 772727 de 21.11.2006, vencimiento 21.11.2016, que



incluye servicios de asesorias para la organizacién y direccién de negocios, servicios de ayuda y apoyo en
la explotacién o direccion de empresas comerciales. Administracién comercial, trabajos de oficina.
Servicios que entrafien el registro, la transcripcion, la composicién, la compilacidn, la transmisién o la
sistematizacion de comunicaciones escritas y de grabaciones, lo mismo que la explotacién o la
compilacién de datos matematicos o estadisticos. Evaluaciones e informes de los ingenieros que estén
en relacién directa con la explotacion o la direccion de los asuntos de una empresa comercial o
industrial. Informes de negocios; investigacion y estudios de mercados; investigaciones para negocios.
Agencia de publicidad. Servicio de difusion de publicidad por cualquier medio de toda clase de
productos y servicios. Servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. Servicio de mercadeo
(marketing), incluyendo servicios de estrategias de promocion, distribucion y precio de toda clase de
productos y servicios. Asesorias con relacién a dichos servicios, promocién de bienes y servicios de
terceros mediante la colocacidn de avisos publicitarios y la exposicidn promocional en sitios electrénicos
accesibles por medio de redes computacionales. Comercio electrdnico y servicios de compra y venta al
publico de todo tipo de productos por Internet, correo o por medio de una comunicacidn interactiva de
datos, mensajes, imagenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales. World Wide
Web y otras redes de bases de datos; servicios de compra y venta al publico de todo tipo de productos
por medio de una comunicacion oral y/o visual por medio de terminales de computacién, fax y por otros
medios analogos y digitales. Servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos;
obtencién de descuentos en beneficio de usuarios; en la compra de bienes y servicios a comerciantes.
Servicios de venta por catdlogos. Servicios de importacidn, exportacion y representacion de productos
de las clases 9 y 16. Servicios de contabilidad; ix.- Marca Manager Asp, denominativa servicios, clase 41,
Registro N° 758290 de 12.05.2006, vencimiento 12.05.2016, que incluye servicios de educacion y
ensefanza en todos sus niveles y por cualquier medio. Servicio de capacitacion de todo tipo por
cualguier medio. Asesorias, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de educacion;
organizacién de eventos, charlas, cursos, congresos, ferias, exposiciones, competiciones, conferencias,
seminarios y simposium educacionales y de entretencion. Gestion de espacios y lugares para reuniones,
eventos, exposiciones, ferias, charlas, seminarios, congresos y cursos, con fines educacionales,
culturales, deportivos y/o de entretencion; x.- Marca Manager Asp, denominativa servicios, clase 42,
Registro N° 758291 de 12.05.2006, vencimiento 12.05.2016, : que incluye servicios de disefio y
desarrollo de software y computadores, creacidn y mantenimiento de paginas web para terceros,
servicios de alojamiento en servidores para sitios web; disefio de sistemas informdticos, programacion
computacional; duplicacion de programas informaticos; instalacion, mantencion, actualizacién vy
elaboracion de software para computadores; reconstitucién de bases de datos, conversidon de datos o
de documentos de un soporte fisico a un soporte electréonico; conversion de datos y programas
informaticos; instalacion de software de computadores; alquiler de computadores, software vy
accesorios computacionales; creacién para terceros, de indices de informacidn, sitios y otros recursos
disponibles en redes computacionales; busqueda de informacion, sitios y otros recursos disponibles en
redes de computacion. Asesorias, consultas e informaciones, por cualquier medio, en materia de
computacion, sitios web y software. Recuperacion de informacidon computacional. Prestacion de
servicios de ingenieria, asesoria y consultoria de estudios y asistencia técnica a empresas en relacién con
el desarrollo de proyectos relacionados con la administracién, servicios profesionales prestados por
ingenieros del area de la computacidn. Servicios estudios e investigaciones en materia de economia,
organizacion y gestion de empresas; xi.- Marca Manager Erp, denominativa productos, clase 9, Registro
N° 758288 de 12.05.2006, vencimiento 12.05.2016; xii.- Marca Manager, denominativa servicios, clase
41, Registro N° 758284 de 12.05.2006, vencimiento 12.05.2016; xiii.- Marca Manager Erp, Denominativa
servicios, clase 35, Registro N° 759313 de 26.05.2006, vencimiento 26.05.2016; xiv.- Marca Manager
Erp, denominativa servicios, clase 41, registro N° 758286 de 12.05.2006, vencimiento 12.05.2016; xv.-
Marca Manager Erp, denominativa servicios, clase 42, Registro N° 758287 de 12.05.2006, vencimiento
12.05.2016, que incluye servicios de disefio y desarrollo de software y computadores, creacion y



mantenimiento de pdginas web para terceros, servicios de alojamiento en servidores para sitios web;
disefo de sistemas informaticos, programacion computacional; duplicacidon de programas informaticos;
instalacidon, mantencién, actualizacién y elaboracién de software para computadores; reconstitucion de
bases de datos, conversidon de datos o de documentos de un soporte fisico a un soporte electrénico;
conversion de datos y programas informaticos; instalacién de software de computadores; alquiler de
computadores, software y accesorios computacionales; creacion para terceros, de indices de
informaciodn, sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales; busqueda de informacion,
sitios y otros recursos disponibles en redes de computacion. Asesorias, consultas e informaciones, por
cualquier medio, en materia de computacion, sitios web y software. Recuperacién de informacion
computacional. Prestacion de servicios de ingenieria, asesoria y consultoria de estudios y asistencia
técnica a empresas en relacidon con el desarrollo de proyectos relacionados con la administracién,
servicios profesionales prestados por ingenieros del area de la computacién. Servicios estudios e
investigaciones en materia de economia, organizacidon y gestion de empresas, del tipo palabra o
denominacié; xvi.- Marca Manager Time, denominativa servicios, clase 9, Registro N° 789569 de
08.06.2007, vencimiento 08.06.2017; xvii.- Marca Manager Time, denominativa servicios, clase 42,
Registro N° 789570 de 08.06.2007, vencimiento 08.06.2017. d) A fojas 35 acompafia reporte de
dominios de su titularidad: i.- actionmanager.cl, fecha de vencimiento 29.03.2012; ii.- brandmanager.cl,
fecha de vencimiento 06.10.2011; iii.- communitymanager.cl, fecha de vencimiento 03.08.2011; iv.-
imanager.cl, fecha de vencimiento 25.05.2011; v.- managerasesores.cl, fecha de vencimiento
14.10.2010; vi.- mimanager.cl, fecha de vencimiento 06.10.2011; vii.- soportemanager.cl, fecha de
vencimiento 25.08.2010; viii.- system-manager.cl, fecha de vencimiento 09.11.2011; e) De fojas 36 a 52
acompafna impresiones de la base de datos del INAPI, que dan cuenta de los siguientes registros
marcarios; i.- Marca Manager Erp, registro N° 758289, de 12.05.2006, clase 16C que incluye todos los
productos de la clase, palabra o denominacion; ii.- Marca Manager Erp, N° de registro 759313 de
26.05.2006, de la clase 35C que incluye servicios de asesorias para la organizacién y direccion de
negocios, servicios de ayuda y apoyo en la explotacion o direccion de empresas comerciales.
Administracion comercial, trabajos de oficina. Servicios que entrafien el registro, la transcripcion, la
composicion, la compilacion, la transmisién o la sistematizacion de comunicaciones escritas y de
grabaciones, lo mismo que la explotacién o la compilacién de datos matematicos o estadisticos.
Evaluaciones e informes de los ingenieros que estén en relacién directa con la explotacién o la direccion
de los asuntos de una empresa comercial o industrial. Informes de negocios; investigacion y estudios de
mercados; investigaciones para negocios. Agencia de publicidad. Servicio de difusién de publicidad por
cualquier medio de toda clase de productos y servicios. Servicio de propaganda o publicidad radiada y
televisada. Servicio de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promocidn,
distribucidn y precio de toda clase de productos y servicios. Asesorias con relacidn a dichos servicios,
promocién de bienes y servicios de terceros mediante la colocacién de avisos publicitarios y la
exposicidon promocional en sitios electrénicos accesibles por medio de redes computacionales. Comercio
electrénico y servicios de compra y venta al publico de todo tipo de productos por Internet, correo o por
medio de una comunicacidn interactiva de datos, mensajes, imdagenes, textos y combinaciones de estos,
por medios computacionales. World Wide Web y otras redes de bases de datos; servicios de compra y
venta al publico de todo tipo de productos por medio de una comunicacion oral y/o visual por medio de
terminales de computacidn, fax y por otros medios andlogos y digitales. Servicios de pedido por correo
que comprende toda clase de productos; obtencién de descuentos en beneficio de usuarios; en la
compra de bienes y servicios a comerciantes. Servicios de venta por catalogos. Servicios de importacion,
exportacidén y representacion de productos de las clases 9 y 16. Servicios de contabilidad, del tipo
palabra o denominacién; iv.- Marca Manager Erp, N° de solicitud 708314, con fecha de presentacion
24.10.2005, concedida con fecha de registro 12.05.2006 N° de registro 758287, de la clase 42C n; v.-
Marca Manager Time, N° de solicitud 755020, con fecha de presentacién 12.12.2006, concedida con
fecha de registro 08.06.2007 N° de registro 789569, de la clase 9C que incluye publicaciones periddicas,



no periddicas, diarios, revistas, libros, folletos catdlogos e impresos en general. Aparatos e instrumentos
cientificos, nauticos, geodésicos, eléctricos, fotograficos, cinematograficos, dpticos, de pesar, de
medida, de sefalizacidn, de control (inspeccidn), de socorro (salvamento) y de ensefianza; aparatos para
el registro, transmisién, reproduccién de sonido o imagenes; soportes de registro magnéticos, discos
acusticos; distribuidores automaticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras;
magquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la informacién y ordenadores; extintores, del
tipo palabra o denominacién; vi.- Marca Manager Time, N° de solicitud 755019, con fecha de
presentacién 12.12.2006, concedida con fecha de registro 08.06.2007 N° de registro 789570, de la clase
42C que incluye servicios de disefio y desarrollo de software y computadores, creacién y mantenimiento
de péginas web para terceros, servicios de alojamiento en servidores para sitios web; disefio de sistemas
informdticos, programacion computacional; duplicacion de programas informaticos; instalacion,
mantencién, actualizacidon y elaboracién de software para computadores; reconstitucién de bases de
datos, conversién de datos o de documentos de un soporte fisico a un soporte electrénico; conversion
de datos y programas informaticos; instalacion de software de computadores; alquiler de
computadores, software y accesorios computacionales; creacidn para terceros, de indices de
informacién, sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales; busqueda de informacién,
sitios y otros recursos disponibles en redes de computacién. Asesorias, consultas e informaciones, por
cualguier medio, en materia de computacion, sitios web y software. Recuperaciéon de informacién
computacional. Prestacion de servicios de ingenieria, asesoria y consultoria de estudios y asistencia
técnica a empresas en relacion con el desarrollo de proyectos relacionados con la administracién,
servicios profesionales prestados por ingenieros del area de la computacién. Servicios estudios e
investigaciones en materia de economia, organizacién y gestién de empresas, del tipo palabra o
denominacién. f) De fojas 53 se acompanfa fotocopia de reduccidn a escritura publica del Acta de sesidn
de directorio de Manager Software S.A., celebrada el 22.06.2007, en que consta que renuncié el
Gerente General, designdandose a otra persona que desempefiara dicha funcién, detalldndose sus
nuevos poderes, y los poderes de la Gerente de Ventas y de Finanzas.

6.- A fojas 69 el segundo solicitante hizo observaciones a la prueba rendida en autos, sefialando que el
punto principal del procedimiento es desentrafiar quien tiene un mejor derecho sobre cmanager.cl. En
este sentido, Manager Software S.A. seiiala que cuenta con un derecho de propiedad sobre el signo
registrado Manager, registro que data de 2006, de lo cual se desprende que tiene en su patrimonio un
derecho de propiedad, resguardado por la Constitucidn en sus articulos 19 N° 24 y 25, reiterando que,
de otorgarse el dominio al primer solicitante, se vulnerarian dichas garantias.

Agrega que la marca Manager es reconocida y famosa en el rubro de los servicios ERP, al ofrecer via
outsourcing todo el manejo de la contabilidad, remuneraciones y gestion, entre otros servicios.

Ademds, tiene registrado el dominio manager.cl desde 1997, el cual refleja completamente la identidad
comercial del segundo solicitante, siendo idéntico al dominio en litigio. El segundo solicitante cree que
por el sélo hecho de anteceder la letra “C” al dominio, no es un elemento que le de distintividad, ni
tampoco es identificador para el mercado. Por el contrario, el efecto que produce es completamente
pernicioso y nefasto, por cuanto hace que en Internet haya un identificador que no posee identidad
propia. El consumidor puede creer que se trata de un sitio asociado a Manager Software S.A,,
produciendo confusidén y dilucién.

Agrega que se alejaria del sentido de justicia el asignarse el dominio a un tercero, siendo que es el
segundo solicitante quien ha creado e invertido en la marca Manager. Por esto, cree que no es legitimo
que un tercero sin derecho alguno pida el dominio cmanager.cl, cuyo elemento central es la marca
registrada del segundo solicitante.

Debe considerarse que Internet es un popular y fundamental canal de publicidad, sirviendo para
identificar productos y servicios, y el segundo solicitante busca evitar que terceros se apropien de



expresiones similares a marcas famosas y notorias, expresiones que sirvan también para que los
usuarios de Internet localicen terminales informaticos conectadas a la red, de forma rdpida y simple.
Debido a que son faciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen un caracter distintivo en el
tréfico virtual, pasando a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o
personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del
nombre de dominio o con sus productos o servicios, lo cual fue sefialado por la Comisién Preventiva
Central en 2001.

Finaliza su presentacion citando el fallo arbitral recaido sobre el dominio homecenters.cl, cuyo arbitro
fue Ricardo Sandoval Lépez, y que sefialé en el considerando quinto que “Adicionalmente, la inscripcion
del nombre de dominio “homecenters.cl” por parte del primer solicitante constituye una amenaza a las
marcas comerciales del segundo solicitante, que pueden verse afectadas por la confusidn, toda vez que
al concebir el primer solicitante nombre de dominio “homecenters.cl” en funcidon de la marca
HOMECENTER, que identifica la marca registrada con la expresiéon HOMECENTER, puede entenderse que
el dominio ya indicado, forma parte de la marca “HOMECENTER” registradas por SODIMAC S.A. v, el
hecho de incluir la expresién aludida lleva al consumidor a creer que existe unién entre el dominio asi
configurado y la marca ya indicada”.

7.- Que a fojas 71 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en el caso de autos se busca dilucidar cual de los dos solicitantes tiene un mejor derecho
al nombre de dominio cmanager.cl, en disputa. Al efecto, el segundo solicitante ha rendido prueba y
acreditado a través de prueba documental analizada en los vistos de la presente sentencia, que es titular
de diversas marcas que contienen la expresion manager. De su parte, el primer solicitante no ha
comparecido en autos ni ha contravenido los argumentos y pruebas presentados de contrario.

SEGUNDO: Que las marcas y nombres de dominio comparten algunas caracteristicas esenciales que les
lleva a colisionar. En efecto, ambos buscan distinguir. Mientras las marcas estan destinadas a distinguir
los productos y servicios que se prestan en un mercado, los nombres de dominio distinguen los recursos
disponibles en la red a los efectos de su correcta localizacién por parte de los usuarios de la Red. Ambos
colisionaran en la medida que se trate de actores comerciales, que buscan distribuir sus productos o
servicios a través de la red, como es el caso de autos.

TERCERO: Que la Web, para su funcionamiento eficiente requiere de los nombres de dominio, en el
sentido que los usuarios de la misma utilizan estos recursos para acercar sus productos y servicios al
resto de la comunidad de la Red, para lo cual los construyen en términos tales que los usuarios los
recuerden facilmente y los mismos evoquen a su titular. En este contexto, los nombres de dominio se
constituyen en activos econdmicos de los usuarios de la red, pues al detentarlos les permite ampliar su
radio de accién, desde el mercado fisico al mercado virtual.

CUARTO: Que los derechos marcarios confieren, a favor de sus titulares, un uso exclusivo de los signos
registrados como marca, para un determinado sector del mercado y un drea geografica determinada,
regla general que sélo se rompe tratdndose de marcas notorias. En el caso de autos, del analisis de Ia
pagina web del primer solicitante, activa y en uso, no queda claro que ambas empresas funcionen en
sectores diferentes del mercado, que permitiria restringir la aplicacién de la proteccién marcaria que
asiste al segundo solicitante.

QUINTO: Que el principio first come first served, como aplicacion a la resolucion de disputas de nombres
de dominio que recoge el viejo aforismo juridico prior in tempore prior in iure, requiere para su
aplicacién que las partes que se disputan el nombre de dominio se encuentren en igualdad de
condiciones y derechos. Siendo asi, si alguna de las partes acredita un mejor derecho, como el caso de



autos, no procede su aplicacién, debiendo asignarse el dominio a aquella parte que acredité esta mejor
condicién.

SEXTO: Que los arbitros designados para la resolucién de conflictos de nombres de dominio han sido
investidos con el caracter de arbitradores y consecuentemente deben fallar de acuerdo a lo que la
prudencia y equidad les indiquen, oyendo a las partes y analizando las pruebas y antecedentes que
presenten. En el caso de autos, los antecedentes que obran en autos permiten a esta arbitro estimar
que la segunda solicitante tiene un mejor derecho, debiendo acogerse su demanda, en cuanto solicita se
le asigne en definitiva el nombre de dominio cmanager.cl, en disputa.

SEPTIMO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el primer
solicitante haya actuado de mala fe, por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto lo dispuesto en el reglamento para la administracién del Registro de Nombres de Dominio .cl, se
resuelve:

Asignese el nombre de dominio cmanager.cl al segundo solicitante MANAGER SOFTWARE S.A., ya
individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Resolvio

Lorena Donoso Abarca
Arbitro
Carlos Reusser Monsalvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuacion:

Cristian Carril Abarca Diego Sepulveda Salazar

C.I. 16.209.067-4 16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; galimidi@hotmail.com; dominios@silva.cl;
mail@nameaction.com; registros@nameaction.com; mjarancibia@silva.cl
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