Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio “dbmanager.cl”
Santiago, 14 de abril de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 13585 de fecha 18 de enero de 2011 del Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “dbmanager.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto: Representante legal de dbmanager Limitada (Paulina del Carmen Galvez
Ortiz), con domicilio en Llano Subercaseaux 3089, d 85, San Miguel, Santiago, quien inscribié
el nombre de dominio dbmanager.cl con fecha 19 de septiembre de 2010, a las 23:35:09 GMT,
y Manager Software S.A., representada por Silva & Cia., en la persona de Departamento de
Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 492, Las Condes, Santiago, que inscribio el nombre
de dominio dbmanager.cl con fecha 06 de octubre de 2010 a las 20:23:05 GMT.

TERCERO: Que por resolucién de fecha 18 de enero de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el
suscrito aceptd el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio “dbmanager.cl”,
fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el dia 25
de enero de 2011, a las 10:50 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 18 de enero de 2010y a las partes por
correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada.

QUINTO: Que el dia 25 de enero de 2011, a las 10:50 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofia Maria José Arancibia Obrador, por la oponente y de dofia
Paulina del Carmen Galvez Ortiz por la primera solicitante, levantandose el acta que rola a
fojas 13 de autos.

SEXTO: Que mediante escrito de fecha 9 de marzo de 2011, rolante a fojas 16 de autos, la
parte de Manager Software S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de
dominio “dbmanager.cl” en los términos siguientes: Que Manager Corporation inicid sus
actividades en 1988, siendo su socio fundador Ricardo Girardi, ingeniero civil UC, actual
presidente de la compafiia. Que en sus origenes Manager desarrolld aplicaciones para la
plataforma Apple Macintosh. Que en 1994 liberd sus primeros productos para ambiente
windows, siendo la primera compainiia en Chile en ofrecer soluciones administrativas contables
para esta plataforma. Que el afio 2001 se liberd la primera version de Manager ERP, un
software de gestion que integra todas las aplicaciones necesarias para gestionar una pequeiia
o mediana empresa, pudiendo adquirirse tanto en modalidad de licenciamiento como via ASP.
Que en el afio 2004 consigue tres logros importantes: aumentar sus ventas en un 70%, liberar
la versién de manager ERP sobre plataforma SQL Server y la certificacién 1ISO 9000 en todos sus
procesos de negocio. Que sigue desarrollando y comercializando productos y servicios para
empresas de todos los tamanos, en modalidad tradicional y de licenciamiento, haciendo
especial énfasis en el servicio a clientes, implementando y otorgando soporte de post venta.
Que Manager esta liderando el proceso de innovaciéon en la industria de servicios ERP al
ofrecer via outsourcing todo el manejo de la contabilidad, remuneraciones y gestion, sobre
una nueva y robusta plataforma Time ERP. Que, preocupada de resguardar su identidad, ha
registrado las siguientes marcas comerciales: Manager, Manager Altura, Manager ERP,
Manager Time, como los nombres de dominio que menciona, y que incluyen la expresion
manager. Que posee sobre los signos marcarios un derecho de propiedad resguardado por la
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Constituciéon Politica del Estado. Que el nombre de dominio solicitado no contiene un signo
distintivo de la parte, dado que la inclusién de “DB” no produce distintividad en el mercado, lo
gue amenaza sus derechos de dilucion marcaria y confusién en el mercado, en términos tales
que la sola busqueda de la parte en el buscador Google representa la primera coincidencia.
Cita jurisprudencia. Menciona los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, e invoca buena
fe, interés legitimo, marcas comerciales, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados e indiscutidos, todos como elementos que perfilan a la parte como titular de un
mejor derecho para optar al dominio en cuestidn, razén por la cual solicita le sea asignado en
definitiva.

SEPTIMO: que por resolucién de fecha 10 de marzo de 2011, rolante a fojas 46 de autos, se
confirid traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldia de la primera solicitante.
OCTAVO: Que por resolucion de fecha 16 de marzo de 2011, rolante a fojas 47, se recibié la
causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la expresion "dbmanager". 2.- Utilizacién efectiva que las
partes han realizado, realizan actualmente o realizardn en el futuro, de la expresion
"dbmanager".

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Manager Software S.A., la documental conformada por: 1) Impresos de pagina web
“manager.cl” (fs. 24 a 38); 2) Reporte de registros marcarios (fs. 39 a 41); 3) Reporte de
dominios pertenecientes a Manager Software S.A. (fs. 42 a 43); 4) Impreso de busqueda en
Google para la expresion “Manager Software S.A.” (fs. 44 a 45); 5) Reportes de marcas,
dominios e impresos de busqueda en Google (reiteracion de los antes identificados) (fs. 50 a
57).

La parte de Representante legal de dbmanager Limitada (Paulina del Carmen Galvez Ortiz) no
rindid pruebas.

DECIMO: Que por resolucion de fecha 8 de abril de 2011, rolante a fojas 58, se cito a las partes
a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no
fue objeto de impugnaciones, razén por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor
probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion
de los litigantes de este juicio, en relacidon con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Representante legal de dbmanager Limitada
(Paulina del Carmen Galvez Ortiz) justificé tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de
mejor derecho y buena fe en su inscripciéon que se expresa en el principio "First come, first
served", presuncidn que no es, sin embargo, una presuncién de derecho y puede ceder ante
prueba en contrario. Fuera de esa presuncion, no rindié argumentos ni pruebas en el proceso.
CUARTO: Que la oponente, la parte de Manager Software S.A., demostrd la titularidad de
numerosos registros marcarios y nombres de dominio que incluyen la expresién "Manager”,
anteriores a la solicitud de dominio por el primer solicitante (fs. 39 a 43). Con la documental de
fojas 24 a 38, consistente en impresos de la pagina web www.manager.cl, demostré la
utilizacion efectiva de la misma expresién, y con la documental de fojas 44 y 45, el
reconocimiento y asociacidn con que ella cuenta en la red Internet.

QUINTO: Que este Arbitro estima que las letras “db” no confieren suficiente distintividad a la
expresién en conflicto, mas aun cuando no fue dable saber los motivos que tuvo el primer
solicitante para registrar el nombre de dominio. Ello hace atendibles los riesgos de dilucién y
confusion denunciados por la oponente, y si bien no fue posible establecer la asociacion entre
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las expresiones “db” y la segunda solicitante, no se trata en este proceso de determinar en
abstracto al titular del mejor derecho al nombre de dominio en controversia, sino en cotejar
las posiciones de los contendientes y en determinar cual de ellos ha justificado un mejor
derecho en concreto.

SEXTO: Que, con lo antes considerado, este arbitro estima que la oponente ha justificado
poseer mejores derechos a la denominacién en controversia que su contraparte, razon por la
cual se acogerd su demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la
sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Manager Software S.A., representada por
Silva & Cia., en contra de Representante legal de dbmanager Limitada (Paulina del Carmen
Galvez Ortiz), y se asigna el nombre de dominio dbmanager.cl a favor de Manager Software
S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electrdonico a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de
Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion; comuniquese a
las partes y a Nic Chile por correo electrdnico para fines informativos y remitase el expediente
a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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