Ref. sentencia conflicto consorciogen.cl

Partes: Jaime A Soto M. Desa Distr y Comerciadies Tecnol Genbyz EIRL
Agencias Universales S.A. Rep por Silva & Cia

Santiago, veintidés de mayo de dos mil nueve,
VISTOS:

1.- Oficio OF 09364, de fecha 11 de septiembreQf82de fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita
como arbitro para la resolucion del conflicto posigaacién del nombre de dominio
consorciogen.cl, suscitado entre Jaime A Soto Maleistr y Comercial, en representacion de
Bussines Tecnol Genbyz EIRL, RUT: 52.000.371-1, iddimdo en Antonio Varas 1532 oficina
404, Providencia, Santiago y Agencias Universalds, RUT: 96.566.940-K, representado por el
Estudio Juridico Silva & Cia., domiciliado en Hegdd0, piso 4, Las Condes.

2.- Aceptacion del arbitraje, juramento de rigocitacion a una audiencia de conciliacién y/o
fijacién del procedimiento de fojas 5 y su corresfiente notificaciéon de fojas 6y 7.

3.- Personeria, patrocinio y poder y copia de targa de abogado presentados por el representante
del segundo solicitante, que consta a fojas 8 a 11.

4.- Acta de fojas 12, en que consta la realizad@na audiencia decretada en autos, con la sola
comparecencia del representante de la segunditestikc por lo que no fue posible el llamado a
conciliacion, procediéndose derechamente a ladijedel procedimiento arbitral.

5.- Demanda arbitral del primer solicitante, ad$ald, en que solicita le sea asignado el dominio en
disputa. Para fundar su solicitud expone que cdoseples como gensys 0 gensoft han estado
ligados a su persona durante los Gltimos 20 afiesddeprofesional. Esto se manifiesta a través de
multiples entidades, como a través de su direcaiéb: jsoto@gensys.cl o jsoto@gensoft.cl. Ya
desde el afio 2003 este solicitante activé el danjito@genbiz.cl.

Segun el primer solicitante, el mercado lo ha cmlmcomo el duefio del Grupo de Empresas Gen
0 Grupo Gen o el Punto de Encuentro Gen conocidmoeww.puntogen.cl, www.puntogen.com,
www.empresasgen.com,  www.puntogen.biz,  www.empgesabiz,  www.chilegen.com,
Www.empresaspuntogen.com, www.grupogen.biz, wwypgpuntogen.com,
www.chilepuntogen.com, www.chilegen.com, www.pumiegrg, www.consorciogen.com,
www.puntogen.net, circulogen.cl, encontrandose dodos dominios sefialados vigentes,
perteneciendo al primer solicitante o0 a algunaadeempresas de su propiedad.

Agrega este solicitante que se han llevado a cal® juicios arbitrales sobre los dominios
grupogen.cl y genpoint.cl, teniendo como contrapartla empresa Agencias Universales S.A.
Ambos han sido ganados por esa parte.

Ademas, para fundar su alegacién de mejor derethmwimer solicitante manifiesta que el nombre
de dominio en disputa esta constituido por dosbpata a saber: “consorcio” y “gen”. Ambas
palabras son genéricas, pero es la segunda déaetjas confiere distintividad al término escogido.
Asi las cosas, la palabra “consorcio” hace alusidareunion de varios elementos, que en caso del
primer solicitante, son identificables con sus asmrempresas como genbiz, gencap, gensop,
gentech, gensoft, genhome, etc.

Segun este solicitante, la palabra “gen” lo idéijf por cuanto debe convidarse que en todas las
empresas mencionadas se utiliza el término GENgyeg un hecho publico y notorio que el primer
solicitante ha hecho uso de la expresién GEN emeetado, palabra con que el publico consumidor
lo identifica a él y a sus empresas. Es un hechdocique la expresion “gen” es un vocablo



existente en lengua castellana, con un significdaim y preciso, por cuanto designa es la unidad
basica de herencia de los seres vivos. En consgayen es una palabra de fantasia o arbitraria.
Agrega que Jaime Soto Mufioz, a traveés de su pesssna empresas, es titular de las siguientes
marcas comerciales relacionadas con el nombre miénaoen disputa: Genbiz (registro 721501 de
29 de marzo de 2005), Gentech, (registro 741068di¢e noviembre de 2005), Genhome (registro
741064 de 30 de noviembre de 2005), Gensop, (regi<t1l063 de 30 de noviembre de 2005),
Gennet, (registro 811517 de 19 de marzo de 2008).

Ademas, el primer solicitante agrega que tieneritasel sitio web nimero 170106 del Registro de
Propiedad Intelectual y que el dia 28 de novienadere2007 se realiz6 la solicitud 801487 de la
marcagensys, en la clase 42. Con fecha 13 de junio fue comdleedieniendo como ndmero de
registro el 818103. El dia 15 de enero de 200@a&6 la solicitud 803156 de la magancap, en

la clase 35y 42. Con fecha 13 de junio fue comtzedeniendo como numero de registro 819178.
Con fecha 15 de enero de 2008 se realiz6 la sali@03157 de la margauntogen, en la clase 35,
36, 37 y 41. Con fecha 13 de junio ésta fue coneedéniendo como numero de registro el 819177.
Se acompafian a autos copias de los registros asremnanados del Departamento de Propiedad
Industrial.

En base a estos antecedentes, el primer solicitafitela que debe considerarse que, si bien las
marcas registradas por Jaime Soto y sus emprestsnena la palabra “gen” y los nhombres de
dominio también registrados en torno a este térmmeon idénticos al signo pedido como nombre
de dominio www.consorciogen.cl, es dable concluie tp palabra “gen” identifica a las empresas
que representa Jaime Soto, sobretodo si ésta @a ahiérmino “consorcio”, que expresa la unidad
de propositos comerciales evidentes en dichas sare

Esta parte agrega ademas que es titular de loermsiga dominios: para el registro .gennet.cl
gencap.cl gensoft.c] gensop.¢l genhome.¢l gentech.¢l genbiz.c] puntogen.cl chilegen.c|
puntogennews.cpuntogenonline.clgensys.clgennews.glgeneris.cly dominios en otros registros:
genpoint.biz gennews.biz techpoint.biz puntogen.org genbiz.net genhome.biz gennet.biz
gensop.coppointgen.biz

El primer solicitante agrega que debe destacarsanqeria injusto el hecho que haya inscrito este
dominio antes que el segundo solicitante, ya qt@ @mcepcion es simplemente el final de un
largo proceso de trabajo personal y desarrollo dpresas que se concreta con esta vision de
“grupo” o de “empresas” 0 “consorcio”, a fin de podconsolidar la posicion de mercado ya
alcanzada. Existe una consolidacion de un proces@gocios de mas de 20 afos. Todo este capital
de posicionamiento, honestamente adquirido y etidvide un trabajo serio y profesional. Esto
revela buena fe, interés legitimo, marcas y dominggistrados, uso efectivo, presencia comercial,
trayectoria y posicionamiento comercial, todos £stementos que perfilan a este primer solicitante
como titular a “mejor derecho”.

Al finalizar su presentacion, el primer solicitamigrega que es pertinente apelar al principio tFirs
Come First Served”, por cuanto ha tratado de dearogtie no ha actuado de mala fe, y ratificando
Su actuar en base a los antecedentes entregados.

Acomparfia a esta presentacion Acta de Constitu@éBmdpresa Individual “Jaime Antonio Soto
Mufioz, Desarrollo, Distribucion y ComercializaciGBeneral Business Technology Genbyz
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”;agmnes del sitio web consorciogen.cl;
imagenes de las paginas web de las empresas gegtiome, genbiz S.A., gencap, gensop,
gensoft, puntoGENnews; registro de dominios nadésnascritos a nombre de JAIME A SOTO M
DESA DISTR Y COMER,; registros de inscripcion anteD®| de las marcas gencap, gensys,
puntogen, gennet, genhome, gensop, gentech; Act@odstitucion de Sociedad “Asesorias e
Inversiones General Tech Limitada” o “GenTECH LTDAActa de Constitucion de Sociedad
“Comercial e Inmobiliaria Genhome limitada” o “Ge@ME LTDA.”; Acta de Protocolizacion de
Extracto de la Constitucion de Sociedad Andnimadiier “Genbiz Sociedad Anénima Cerrada” o
“GenBIlZ S.A.”; Certificacion de Extracto de Estatsitde la Sociedad Genbiz Sociedad Anénima
emanada del Registro de Comercio del conservadoBidees Raices de Santiago; Acta de




Constitucion de Sociedad “Capacitacion Gencap kidat o “GenCAP LTDA”; Acta de
Constitucion de Sociedad “Gensoft Sociedad AnOni&GENSOFT S.A.".

2.- Que para acreditar su mejor derecho el primkgitwnte rindid prueba documental consistente
en: a) actas de constitucién de la sociedad dadhes titular de fojas 17, 50, 54, 57, 59 y 63; b)
impresion de sitos web de su titularidad de fojas 28; c) Consulta a la base de datos del Institut
Nacional de Propiedad Industrial relativa a lasiigigtes marcas: i.- Gencap Registro 819.178, de
10 de junio de 2008, de fojas 29; ii.- Gensys,gtegiN°® 818103, de 29 de mayo de 2008, de fojas
30; iii.- Puntogen, registro N° 819177, de 10 deigude 2008, de fojas 31, iv.- Gennet, N° de
registro 811517, de 19 de marzo de 2008, de fdJas.3 genhome, Registro N° 741064, de 30 de
noviembre de 2005, de fojas 33; vi.- gensop, regidf 741063, de 30 de noviembre de 2005, de
fojas 34, vii.- Gensop, Registro N° 741063, de<@&; viii.- Gentech, registro N° 741065, de 30 de
noviembre de 2005, de fojas 36 ; d) Copia impresdatlo arbitral recaido en el conflicto por la
asignacion del nombre de dominio grupogen.cl, dasf®7, resuelto a favor de esa parte; €)
sentencia arbitral dictada en el conflicto por ma@én del nombre de dominio genpopint.cl, de
fojas 42 a 49, en que se asigna el dominio a esa pa

Esta documental fue puesta en conocimiento denaiara, sin que esta parte fila objetara.

3.- Demanda arbitral de la segunda solicitantgas 68, en que solicita le sea asignado el nombre
de dominio en disputa, con expresa condena enscdStstiene esta parte que la regulacion y
evolucion de la Internet ha sido incierta y ergticonstituyendo un gran desafio para los
legisladores y jueces el intentar armonizar esevauealidad con los principios generales del
derecho. Los actores comerciales tienen derechagtélizar” su trayectoria comercial, como justo
tributo al desarrollo de actividades honestas,tim@Eay emprendedoras, cuya proteccion legal se
traduce en una proteccién del bien comun. Agregauma realidad como la Internet no puede, de
un dia para otro, quebrar o negar principios eatggdel actuar econémico humano, como es caso
de que la iniciativa y esfuerzo de las personda produccién de un bien o servicio que beneficia a
la comunidad deben ser amparados. En base a sflersoque este caso debe ser evaluado mas alla
de la tentacién de aplicar de forma simplista #lgipio “First Come First Served”, que en muchos
casos involucra una profunda injusticia, y da uraansefal a los actores econémicos. Asi las
cosas, esta solicitante sefiala que los criterioa pesolver este tipo de conflictos se han ido
refinando, avanzando mas alla del miope critelimah“First Come First Served”, para analizar los
conflictos a la luz de los principios generalesdikecho y de la tesis del “mejor derecho”. Par est
es que la segunda solicitante pide que al momeetdaltar este caso se analice desde una
perspectiva global integral, por cuanto el critéRro'st Come First Served”, que originalmente mal
ilumind la solucién de este tipo de conflictos, g@mdo fallos que analizados hoy con perspectiva,
aparecen como aberrantes y antijuridicos.

Agrega que el segundo solicitante se ha preocupiedoesguardar su imagen, hecho que se
demuestra en que ésta ha registrado como marcaraam&EN GROUP y GRUPO GEN,
especificamente los registros marcarios, constiisitde derecho de propiedad industrial, a saber
registros N° 779.328, clase 35, marca GEN GROUPF, 19970, clase 39, marca GEN GROUP, N°
765196, clase 35, marca GRUPO GEN, y N° 779969¢can@RUPO GEN, clase 39. Esto refleja
gue el segundo solicitante ha protegido su capitelectual y comercial a través de una gran
cantidad de registros marcarios de su marca GRUP) YGGEN GROUP.

Agrega que la marca comercial de este solicitantecie con el elemento caracteristico del
nombre de dominio de autos asociando ademas CONEDREomo es el caso de las marcas
comerciales GRUPO GEN y GEN GROUP. Afade ademaslajparte contraria ha solicitado
también el nombre de dominio gengroup.cl que cdmexactamente con las marcas del segundo
solicitante. Se pregunta si es justo que un tersefgeneficie de la trayectoria y posicionamierto d
otra marca, concluyendo que estas conductas sancipsas para el sistema econdémico, no
aviniéndose con los principios econdémicos y juddique informan nuestro ordenamiento juridico.



Considera que el solo hecho de que el nombre dendalegado se identifique con esa parte y sus
marcas comerciales, es suficiente para que el dors@a asignado a este solicitante. Este sefiala
como antecedentes juridicos que sustentan su &adas articulos 14 y 22 del Reglamento NIC
Chile, teniendo en especial atencion este Ultime,genciona los casos en que la inscripcién de un
nombre de dominio es abusiva.

Enfatiza, que si en el mercado y en la publicidaghienza a circular una expresion identificatoria
cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razénasaig su representada, como eventualmente
podria ocurrir, que identifique servicios que naregpondan a ella, indudablemente empezara a
generar un debilitamiento del capital comercialareario. Esto afecta el derecho de propiedad de
la segunda solicitante sobre su imagen y signestatdo contra su “identidad comercial”.
Finalmente, hace alusién a que de acuerdo al grdblico econémico, los consumidores deben
poder distinguir adecuadamente la procedencia esapat de los productos y servicios que les
ofrece el mercado, lo cual no ocurriria de darsenahbre de dominio en litigio al primer
solicitante.

Concluye su presentacion sefialando que buenadegsriegitimo y marcas registradas, y presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comeesialonsolidados, son elementos que perfilan al
segundo solicitante como titular de “un mejor decgara optar al dominio en cuestion.

4.- Téngase presente de la segunda solicitantfmjate 86, en que sefiala que ha registrado como
marcas GEN GROUP y GRUPO GEN, especificamentedgistros marcarios, constitutivos de
derecho de propiedad industrial, a saber regidfog79.328, clase 35, marca GEN GROUP, N°
779970, clase 39, marca GEN GROUP, N° 765196, d&senarca GRUPO GEN, y N° 779969,
marca GRUPO GEN, clase 39. Esto, segun la seguwilitdamte, implica que ha protegido su
capital intelectual y comercial a través de unangrantidad de registros marcarios de su marca
GRUPO GEN y GEN GROUP, los que detentan anteridriggistral ademas, con lo que dicho
principio debe ser aplicando al ponderar los arguosede las partes pero también la especificidad
formal del dominio y las marcas hechas valer, ho sdmparten el elemento gen sino que empresas
gen es cuasi sinénimo de grupo gen, en el senddyuho empresarial, como queda acreditado de
quien es el titular de las marcas como es AGENQUABVERSALES S.A., AGUNSA, como se
acredita de la memoria del afio 2007 de la empyagae se acompaia a autos.

La segunda solicitante agrega que la parte coatrada ha hecho valer en estos autos como mejor
derecho sobre el nombre de dominio sin expresarésialguno.

5.- La segunda solicitante, en apoyo de sus argtacienes rindié prueba documental, consistente
en: a) Certificado emitido por el sitio web del Rgamento de Propiedad Industrial del registro N°
779.328, clase 35, marca GEN GROUP, de fojas 7€ dnjificado emitido por el sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial del registta?RB970, clase 39, marca GEN GROUP, de
fojas 80; c) Certificado emitido por el sitio welel departamento de Propiedad Industrial del
registro N° 765196, clase 35, marca GRUPO GENpofesf81; c) Certificado emitido por el sitio
web del Departamento de Propiedad Industrial dgst® N° 779969, marca GRUPO GEN, clase
39, de fojas 40; d) Impresion de certificado emitabr el sitio web de NIC Chile que acredita la
disputa entre las mismas partes del nombre de dmrgengroup.cl, de fojas 41; d) Copia de
memorial de balance afio 2007 de AGUNSA, titulatademarcas GRUPO GEN y GEN GROUP
de fojas 88; e) Copia de memoria de balance afi@ 886 Empresas Nacieras S.A., relacionadas a
las marcas GRUPO GEN Y GEN GROUP de fojas 112 yiesiges.

6.- Que a fojas 138 consta audiencia en que eleprgulicitante absolvié en la cual el primer

solicitante reconoce que es efectivo que utilizlrdombre de dominio de autos para distinguir
servicios de transporte de pasajeros, mercanaasgreentos, valores y todo tipo de productos por
cualquier medio, almacenamiento, bodegaje, empaauwga, descarga y distribucién por cualquier



medio de todo tipo de productos, mercancias, doatomey valores correspondiente a las marcas
registradas grupo Grupo Gen y Gen Group registradasAgencias Universales S.A., que es
efectivo que utilizara el nombre de dominio de aupara distinguir servicios de importacion,
exportacion y representacion de toda clase de ptogluservicios de asesorias para la organizacion
y direccion de negocios, servicios de ayuda expdotacion o direccion de empresas comerciales
correspondiente a las marcas registradas Grupo yG&en Group registradas por Agencias
Universales S.A.

7.- Que a fojas 141 la segunda solicitante pregéntgase presente, a fojas 141, en que sefiala que
efectuada la audiencia de absolucién de posiciantsla sefiora Arbitro, la parte demandada en
forma “expresa” sefialé que ocupara el nombre deirdonpara las coberturas “expresamente”
protegidas por las marcas de mi parte con lo quidgente que se afectan los derechos marcarios
de la segunda solicitante porque el elemento digtientre ambos signos, el nombre de dominio de
autos y las marcas registradas de la segundataoti&ison exactamente el mismo término GEN.
Agrega que el segundo solicitante tiene mejor dergor cuanto es titular de las marcas y porque
la otra parte busca usar el nombre de dominio pasaactividad expresamente protegida y cuya
individualizacion esta cubierta por las marcas coiakes (derecho real de propiedad industrial).

8.- A fojas 144 se cit6 a las partes a oir serdenci
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relacion con almllas partes en conflicto tiene un
mejor derecho respecto del nombre de dominio cormn.cl. La primera solicitante alega,
ademas de su condicion de tal, que tiene un integismo al mismo, derivado de los registros
marcarios y de nombres de dominio de que es titathbemas de sentirse vinculado al término gen,
con el cual se identifican las empresas de lasesuparte.

De su parte la segunda solicitante funda su demandias marcas de las cuales es titular su
representado y su posible dilucion por la tituladdlel registro de nombre de dominio en manos de
terceros.

SEGUNDO: Que en el caso de autos ambas partes han repdidba suficiente respecto de la
titularidad marcaria que invocan, sin que se haydnjetado mutuamente la documental
acompafiada, por lo que tendra que tenérselas pmmi@vertidas para todos los efectos.

TERCERO: Que en estas condiciones, habiendo acreditadasaqdrtes que tienen un interés
legitimo respecto del nombre de dominio vy tituladdde derechos de similar entidad, no podra
desatenderse al principio first come first servadualizacion tecnolégica del viejo aforismo

juridico prior in tempore prior in iure, debiendadicarse el nombre de dominio en el primer
solicitante, rechazandose la demanda del segutiditcste.

CUARTO: Que en todo caso no hay antecedentes en autgseguéan sostener que el segundo
solicitante haya litigado temerariamente por lo dugbrd de resolverse que cada parte pague sus
costas arbitrales.

Y visto ademas lo dispuesto en el Reglamento gafedministracion del Registro de Nombres de
Dominio .cl, se resuelve:

Asignese el nombre de dominio consorciogen.cliaiqarsolicitante Jaime A Soto M Desa Distr y
Comercial, ya individualizado en autos.
Cada parte pagara sus costas.



Notifiquese a las partes en la forma establecidal procedimiento arbitral y por correo electrénico
a Nic Chile. Sin perjuicio de esto, remiatse camiarmativa a las partes por correo electronico.

Resolvid

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsalvez
Actuario

Sentencia dictada ante los siguientes testigostda@on:

Cristian Carril Abarca Alejandro Montecinos Garcia
C.l. 16.209.067-4 13.282.675-7

Cc.- Ildonoso@uchile.¢l] dominios@ipyme.¢l jsoto@genbiz.¢l pcampos90@ hotmail.cgm
pcampos@ipyme.rl dominios@silva.¢l mail@nameaction.com registros@nameaction.com
rleon@silva.cljmontt@silva.c] fallos@legal.nic.c




