III

Fallo arbitral por dominio “coffeemanager.c
PATRICIO CERDA Y RAQUEL MARDINI CIA. LTDA.
-v-

MANAGER SOFTWARE S.A. REP (SILVA Y CIA)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval Lopez

En Santiago, a 12 de AGOSTO de 2011
VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF13.985, de 31 de Marzo de 2011, el cual
rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designacion
como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripcién del nombre de

ini r.cl”;
dominio “coffeemanager.cl”

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son
partes en dicho conflicto: PATRICIO CERDA Y RAQUEL MARDINI
COMPANIA LIMITADA, persona juridica cuyo rubro no se acredita en
autos, RUT N© 76.313.490-3, domiciliada en Av. Manuel Rodriguez 815,
Comuna de San Fernando, San Fernando, quien tiene la calidad de
primer solicitante del nombre de dominio “coffeemanager.cl”, el cual
pidid a su favor el dia 29 de Noviembre de 2010, a las 00:11:39, horas
GMT y MANAGER SOFTWARE S.A., persona juridica dedicada al rubro
de su denominacién, representada por Silva y Cia., RUT N° 79.936.340-
2, domiciliados, para estos efectos, Hendaya N° 60, Piso 4, Las Condes,
Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo
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nombre de dominio “coffeemanager.cl”, el cual pidié a su favor el dia 23

de Diciembre de 2010, alas 13:59:53 horas GMT.



TERCERO: Que por resolucidon de fecha 11 de Abril de 2011, la cual rola
en los autos, el suscrito aceptd el cargo y juré desempenarlo fielmente y
en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 26 de Abril de 2011, a
las 10.00 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacidon referidas precedentemente
fueron notificadas por carta certificada a las partes, segun consta de los
comprobantes de envio por correo certificado que rolan en los autos y a

NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el dia 26 de Abril 2011, tuvo lugar el comparendo
decretado con asistencia del primer solicitante representado por don
PATRICIO CERDA SOLO DE ZALDIVAR vy de dofa Maria José Arancibia
Obrador, Abogada, quien comparece por el segundo solicitante
MANAGER SOFTWARE S.A., representado por Silva y Compaiia, en
virtud de patrocinio y delegacion de poder que el tribunal tuvo presente
y por acompanados los documentos respectivos. El arbitro procedié
calificar la consignacion decretada estimandola bastante y acto seguido
el tribunal fijo las normas de procedimiento a las que se ceiiira la
controversia, todo ello segin consta del acta levantada al efecto que

rola en los autos.

SEXTO: Que con fecha 04 de Mayo de 2011, se notificé a las partes el
comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en el

expediente.

SEPTIMO: Que la parte del segundo solicitante MANAGER SOFTWARE
S.A., representada por Silva y Cia., mediante escrito presentado por el
abogado don RODRIGO LEON URRUTIA, solicita la asignacion del
nombre de dominio “coffeemanager.cl”, basado en los siguientes

fundamentos de hecho y de derecho.



En el plano de los hechos sefiala que su contraparte solicitd el nombre
de dominio en conflicto y que lo propio hizo MANAGER SOFTWARE S.A.
y, al no prosperar la mediacidon realizada, hubo de llevarse a cabo el
presente arbitraje. Agrega que MANAGER CORPORATION se cred en
1988, siendo la primera compafia en Chile que en el aino 1994, ofrece
soluciones administrativo contables para el ambiente Windows y en
2001, liberd la primera version de Manager ERP, un programa
computacional (software) de gestion para integrar todas las aplicaciones
necesarias para administrar una pequefia o mediana empresa, que podia
adquirirse en bajo la figura juridica de contrato de licencia y de ahi en
adelante ha seguido desarrollando y comercializando  productos vy

servicios para empresas se todas dimensiones.

Sefiala asimismo que su representada se ha preocupado de resguardar
su imagen mediante el registro de marcas comerciales de acuerdo con al
Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial y desde 2002 tiene registrado el
concepto MANAGER, como se acredita con los documentos

acompafados en el primer otrosi de su libelo.

Advierte que el dominio solicitado “coffeemanager.cl” incluye en
forma principal y sustantiva la marca "MANAGER"” siendo facil de darse
cuenta que el agregado “COFFEE” no produce diferenciacién en el

mercado, lo que originaria dilusion marcaria y confesién en el mercado.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sefala en primer término, la
asignacion de los nombres de dominio esta orientada por la idea basica
de otorgar el dominio en disputa a aquella parte que demuestre tener
mejor un derecho y que es justamente esta coordenada la que permite

dilucidar el conflicto materia de este arbitraje.

Que frente a la realidad que ha descrito, aspira a que el caso materia de

este arbitraje sea resuelto mas alla de la simple aplicacion del principio



FIRST COME, FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una

profunda injusticia.

A mayor abundamiento indica que el hecho de incluir en el nombre de
dominio solicitado la expresién MANAGER llevaria al consumidor a una
mayor confusién al creer que existe una unién con las marcas
MANAGER e induciria al publico a hacer una relacidn conceptual directa
con la fama y prestigio de su representada, que tanto tiempo y dinero le

ha costado obtener.

Invoca asimismo los articulo 14 y 22, del Reglamento de NIC Chile, en
cuanto a qué es de responsabilidad del solicitante que su inscripcion 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 y, en tanto que es causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcién sea abusiva

0 que ella se haya realizado de mala fe.

Termina el segundo solicitante expresando que la buena fe, el interés
legitimo, las marcas registradas, la presencia comercial, la trayectoria y
posicionamiento comerciales consolidados, son elementos que
configuran “un mejor derecho” para optar a la atribucion del dominio en

conflicto.

OCTAVO: Que por resolucién de fecha 11 de Mayo de 2011, notificada
con fecha 16 de Mayo del mismo afio, se tuvo por presentada demanda
de asignacién de nombre de dominio por la parte de MANAGER
SOFTWARE S.A., y se confirié traslado al primer solicitante, habiéndose

notificado por correo electrénico con fecha ya indicada.



NOVENO: Que con fecha 16 de Mayo de 2011, el primer solicitante
presenta su demanda por la asignacidon del dominio en conflicto, a la
que se adjuntan archivos conteniendo extracto de la inscripcidon en el
Registro de Comercio y publicacidon en el Diario Oficial, de la sociedad
Patricio Cerda y Raquel Mardini Compafiia Limitada, los que a su juicio,
acreditarian su mejor derecho sobre este signo En el texto de su
demanda sefala que el nombre de dominio sublite por esa parte
solicitado no es idéntico por lo que no podria crearse confusidn con
respecto a la marca y productos p servicios del segundo solicitante
Agrega que tiene derechos e intereses legitimos respecto del nombre de
dominio en cuestién porque fue el primero en solicitarlo y que lo ha
utilizado a partir de 2005, con la creacidn de la sociedad limitada con el
mismo nombre de producto que luego se utilizé para solicitar el dominio
“coffeemanager” y ha efectuado preparativos demostrables para su
utilizaciébn como producto concreto y maduro en etapa de
comercializacién. Sefiala también que el nombre de dominio se ha
solicitado actuando de buena fe. Termina solicitando la asignacion del

nombre de dominio materia del presente arbitraje.

DECIMO: Que el dia 16 de Mayo de 2011, se notificdé a las partes por
correo electrénico la providencia de la demanda del primer solicitante y

se reenviod al segundo los antecedentes del caso.

UNDECIMO: El segundo solicitante por mediante un escrito presentado
con fecha 31 de Mayo del afo en curso, hizo presente al tribunal que no
obstante lo indicado por el primer peticionario del dominio en litigio en
su demanda, subsiste el riesgo de dilusién respecto de la marca
registrada por la empresa y esta Ultima circunstancia hace que su
parte tenga mejor derecho sobre el dominio en disputa. El tribunal lo
tuvo presente y notificd su resolucién a las partes como consta en los

autos.



DUODECIMO: El tribunal arbitral recibio la causa a prueba el dia 15 de
junio del afo en curso, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos: 1) Derechos y/o interés de las partes en el nombre de
dominio “coffeemanager.cl”; y 2) Utilizacién efectiva por las partes del
nombre “coffeemanager”. La resolucién se notific6 a las partes por

correo electronico con fecha 16 de mismo mes y afio.

DECIMOTERCERO: La parte del segundo solicitante en el transcurso
del probatorio, con fecha 22 de junio, hizo presente el caracter de
famosa de la marca Manager y reiter6 su mejor derecho al dominio en
controversia por su propia denominacion social: "MANAGER SOFTWARE
S.A. Ademas, acompafid documentos con citacidon de parte contraria. El
arbitro lo tuvo presente y por acompafados los documentos en la forma
solicitada, notificando su resolucién por correo electrénico a las partes,

en la fecha indicada.

DECIMOCUARTO: El tribunal arbitral fijé el plazo de 5 dias para
observaciones a la prueba rendida y al proceso en general, por
resolucidon de 29 de Julio de 2011, la que fue notificada a las partes con

esa misma fecha.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, MANAGER
SOFTWARE S.A. y por la documentacién acompafiada oportunamente a
los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha
capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas
comerciales mediante su inscripciéon en el Departamento de Propiedad
Industrial, en las que se incluye la expresion “MANAGER”, como se

detalla en la parte expositiva del presente fallo.



SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si
los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por si
mismos un mejor derecho al nombre de dominio “coffeemanager.cl”.
TERCERO: Que si bien en materia de registros de hombres de dominio
se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED”, el
mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su
excepcién en la acreditacion de un mejor derecho por la parte a quien le
corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del
este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales
ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas
estas, resultan equivalentes en su valoracién, de modo tal que el Unico
modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicacién no de una
regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST
SERVED”. En el caso sub lite la parte de MANAGER SOFTWARE S.A.,
presentd prueba completa y de mayor valor, respecto de su mejor
derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestion.
CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para
este sentenciador no sélo la invocacion del principio FIRST COME FIRST
SERVED sino que ademas el primer solicitante hubiere acreditado su
mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no
ocurrio, porque se limitd a afirmar su mejor derecho y sdélo a
acreditar la existencia de una sociedad de responsabilidad limitada
mediante su inscripcion en el Registro de Comercio y su publicacién en
el Diario Oficial. Dicha prueba no forma en este arbitro arbitrador, la
conviccion de que el primer solicitante tenga mejor derecho para

asignarle el dominio materia del juicio.



QUINTO: Adicionalmente, la inscripcion del nombre de dominio
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“coffeemanager.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse
afectada por la confusion y por la dilucion marcaria, toda vez que al
concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en funcién
de la marca MANAGER, que identifica las marcas registradas con la
expresion MANAGER, puede entenderse que el dominio
“coffeemanager.cl”, forma parte de las de marcas "MANAGER” e inducir
a creer que existe unidon entre el dominio asi configurado vy las marcas

registradas por MANAGER SOFTWARE S.A.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo

1, sobre procedimiento de Mediacién y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio “coffeemanager.cl” al
segundo solicitante, esto es, MANAGER SOFTWARE S.A., persona
juridica dedicada al rubro de su denominacién, RUT N° 79.936.340-2,
representada por Silva y Compania Patentes y Marcas Limitada,
domiciliada para estos efectos en Hendaya N° 60 Piso 4, Las Condes

Santiago.



SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por haber
tenido motivo plausible para litigar respecto del dominio materia de

este arbitraje.

Notifiquese por correo electrénico y a la Secretaria de NIC Chile; firmese
la presente resolucion por el Arbitro y dos testigos. Remitase el

expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales

recursos.
Ricardo Sandoval Lopez
Juez Arbitro
Julia Valenzuela del Valle Marcy Navarro Puentes
R.U.T. N94.831.827-4 R.U.T. N© 7.189.578-5
Testigo Testigo



