empresasgen.cl

En Santiago, a veintinueve de Diciembre de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF08784, de 25 de Marzo de 2008, por el cual se remiten al
suscrito los antecedentes para la realizacion de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto
entre don Jaime Antonio Soto Mufioz y Agencias Universales S.A., por la inscripcion del
nombre de dominio empresasgen.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificacion de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicacion de Nic Chile a las partes, mediante correo electronico de 25
de Marzo de 2008, dando cuenta de la designacion del suscrito como arbitro en este caso,
de fojas 5.

4.- Resolucion de fojas 6, de 28 de Marzo de 2008, por la cual el suscrito acepta la
designacion de arbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de
procedimiento.

5.- Notificacion de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 28 de Marzo de 2008, de la
resolucion sefialada en el nlimero anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de emision de envios registrados de
Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con
fecha 28 de Marzo de 2008, de los documentos referidos en los niimeros anteriores.

7.- Copia del correo electronico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 28 de
Marzo de 2008, comunicando la aceptacion del suscrito a la designacion de arbitro en este
caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electronico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber
tomado conocimiento de mi aceptacion a la designacion de arbitro de fecha 28 de Marzo de
2008, agregado a fojas 11.

9.- Escrito y documentos de fojas 12 y siguientes, en los que consta la personeria de los
representantes de Agencias Universales S.A.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 21 de Abril de 2008, con la asistencia de don
Jaime Antonio Soto Muioz, por si, y del abogado don Rodrigo Ledén Urrutia, en
representacion de Agencias Universales S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se
regira este procedimiento, que rola a fojas 18 y 19.

11.- Presentacion de fojas 20 y siguientes, en la cual la parte de don Jaime Soto Mufioz
formula sus argumentos de mejor derecho para el nombre de dominio en disputa y
acompafia documentos.

12.- Documentos de fojas 22 a 27, que consistente en informacion que aparece en la pagina
web de empresasgen.cl y ndémina de dominios inscritos nacionales pertenecientes al
solicitante.

13.- Documento de fojas 28, consistente en impreso de la informacidon contenida en la base
de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que don Jaime



Antonio Soto Mufioz, Desarrollo, Distribuciéon y Comercializacion General Business
Technology GENBYZ, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es duefio de la
marca GENBIZ, registrada con el N° 721.501, de 29 de Marzo de 2005, que distingue
servicios cientificos y tecnologicos asi como servicios de investigacion y disefio relativos a
ellos, servicios de analisis y de investigacion industrial, clase 42.

14.- Documento de fojas 29, consistente en impreso de la informacion contenida en la base
de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que don Jaime
Antonio Soto Mufioz, Desarrollo, Distribuciéon y Comercializacion General Business
Technology GENBYZ, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es duefio de la
marca GENNET, registrada con el N° 811.517, de 19 de Marzo de 2008, que distingue
servicios cientificos y tecnologicos asi como servicios de investigacion y disefio relativos a
ellos, servicios de analisis y de investigacion industrial; disefio y desarrollo de ordenadores;
servicios juridicos, clase 42.

15.- Documento de fojas 30, consistente en impreso de la informacidon contenida en la base
de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Comercial e
Inversiones General Tech Limitada, es duefia de la marca GENTECH, registrada con el N°
741.065, de 30 de Noviembre de 2005, que distingue servicios cientificos y tecnologicos asi
como servicios de investigacion y disefio relativos a ellos, servicios de andlisis y de
investigacion industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y software; servicios juridicos,
clase 42.

16.- Documento de fojas 31, consistente en impreso de la informacidon contenida en la base
de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que Comercial e
Inmobiliaria Genhome Limitada, es duefia de la marca GENHOME, registrada con el N°
741.064, de 30 de Noviembre de 2005, que distingue publicidad, gestion de negocios
comerciales, administracién comercial; trabajos oficina, clase 35.

17.- Documento de fojas 32, consistente en impreso de la informacion contenida en la base
de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en el cual consta que don Jaime
Antonio Soto Mufioz, Desarrollo, Distribuciéon y Comercializacion General Business
Technology GENBYZ, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es duefio de la
marca GENSOP, registrada con el N° 741.063, de 30 de Noviembre de 2005, que distingue
servicios cientificos y tecnologicos asi como servicios de investigacion y disefios relativos a
ellos; servicios de andlisis y de investigacion industrial; disefio y desarrollo de ordenadores
y software; servicios juridicos, clase 42.

18.- Documento de fojas 33 y siguientes, consistente en fotocopia de la escritura de
constitucion de la sociedad “Comercial e Inmobiliaria GENHOME Limitada”, de 25 de
Noviembre de 2004, ante la Notario Publico de Santiago, dofia Elba Sanhueza Mufioz.

19.- Documento de fojas 36 y siguiente, consistente en fotocopia de la protocolizacion del
extracto de constitucion de la sociedad “Comercial e Inmobiliaria GENHOME Limitada”.

20.- Documento de 39 y siguientes, consistente en fotocopia de la inscripcion en el Registro
de Comercio de la sociedad “Comercial e Inmobiliaria GENHOME Limitada”, inscrita a
fojas 38949, N° 28960, de 3 de Diciembre del afio 2004.

21.- Documento de fojas 41 y siguiente, consistente en fotocopia de la protocolizacion del
extracto de la modificacion de la sociedad “Comercial e Inmobiliaria GENHOME
Limitada”.

22.- Documento de fojas 43 y siguientes, consistente en fotocopia de la escritura de
constitucion de la sociedad “Asesorias e Inversiones General Tech Limitada”, mediante



escritura de 9 de Noviembre de 2004, ante la Notario Publico de Santiago dona Elba
Sanhueza Muioz.

23.- Documento de fojas 47 y siguientes, consistente en fotocopia de la inscripcion en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago, de la sociedad
Asesorias e Inversiones General Tech Limitada, de fojas 36606, N° 27192, de 15 de
Noviembre de 2004.

23.- Documento de fojas 48 y siguiente, correspondiente a fotocopia de la protocolizacién
del extracto de la modificacion de la sociedad “Asesorias e Inversiones General Tech
Limitada”.

24.- Documento de fojas 50 y siguientes, consistente en fotocopia de la escritura publica de
modificacion de la sociedad “Asesorias e Inversiones General Tech Limitada”, mediante
escritura de 25 de Mayo de 2005, ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza
Mutoz.

25.- Documento de fojas 53 y siguiente, consistente en fotocopia de la protocolizacion del
extracto de constitucion de la sociedad “Asesorias e Inversiones General Tech Limitada”,
de 20 de Noviembre de 2004, ante la Notario dofia Elba Sanhueza Mufioz.

26.- Documento de fojas 55, consistente en fotocopia de la inscripcion de la modificacion
de la empresa Asesorias e Inversiones General Tech Limitada, producida en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago, a fojas 18557, N° 13397, de 1° de
Junio de 2005.

27.- Documento de fojas 57 y siguientes, correspondiente a fotocopia de la escritura publica
de constitucion de la sociedad “Gensoft Sociedad Andnima”, mediante escritura publica de
10 de Abril de 2007, ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufoz.

28.- Documento de fojas 62 y siguiente, consistente en fotocopia de la protocolizaciéon del
extracto de la constitucion de la sociedad “Gensoft Sociedad Andénima”, de 7 de Mayo de
2007, ante la Notario Publico dona Elba Sanhueza Mufoz.

29.- Documento de fojas 64, consistente en fotocopia de la escritura publica de 29 de Mayo
de 2007, ante dofia Elba Sanhueza Mufoz, correspondiente al acta de la primera sesion de
directorio de la sociedad anonima cerrada “Gensoft Sociedad Anonima”.

30.- Documento de fojas 69 y siguientes, consistente en fotocopia de la escritura de
constitucion de la sociedad “Genbiz Sociedad Anonima”, de 31 de Enero de 2005, ante la
Notario Publico de Santiago, dofia Elba Sanhueza Muiioz.

31.- Documento de fojas 74 y siguiente, consistente en fotocopia de la protocolizacion del
extracto de la constitucion de la sociedad andonima cerrada “Genbiz Sociedad Andnima
Cerrada”, de 11 de Febrero de 2005, ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba
Sanhueza Munoz.

32.- Documento de fojas 76, consistente en fotocopia de la escritura publica de 9 de Marzo
de 2005, ante la Notario Maria Paz Valdés Vejar, Suplente de dofia Elba Sanhueza Muioz,
que contiene el acta de la Primera Sesion de Directorio de la sociedad andnima cerrada
“Genbiz S.A.”

33.- Documento de fojas 81 y siguientes, consistente en fotocopia de la escritura publica de
constitucion de la sociedad “Capacitacion Gencap Limitada”, de 13 de Diciembre de 2004,
ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz.



34.- Documento de fojas 85 y siguiente, consistente en fotocopia de la inscripcion en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago, de la constitucion de
la sociedad ‘“Capacitacion Gencap Limitada”, de fojas 40421, N° 30068, de 16 de
Diciembre del ano 2004.

35.- Documento de fojas 87 y siguiente, consistente en fotocopia de la protocolizacion del
extracto de la constitucion de la sociedad “Capacitacion Gencap Limitada”, de 27 de
Diciembre de 2004, ante la Notario de Santiago dofia Elba Sanhueza Muioz.

36.- Documento de fojas 89, consistente en fotocopia de la escritura de modificacion de la
sociedad “Capacitacion Gencap Limitada™ de 15 de Junio de 2005, ante la Notario Publico
de Santiago dona Elba Sanhueza Mufioz.

37.- Documento de fojas 92 y siguientes, consistente en fotocopia de la protocolizacion del
extracto de modificacion de la sociedad “Capacitacion Gencap Limitada”, de 5 de Julio de
2005, ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Muioz.

38.- Documento de fojas 95 y siguiente, consistente en fotocopia de la escritura publica de
constitucion de la empresa individual “Jaime Antonio Soto Mufioz, Desarrollo,
Distribuciéon 'y Comercializacion General Business Technology GENBIZ Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada™ constituida mediante escritura publica de 26 de
Junio de 2003, ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz.

39.- Documento de fojas 100 y siguientes, consistente en fotocopia de la protocolizacion
del extracto de la constitucion de la sociedad Jaime Antonio Soto Mufoz, Desarrollo,
Distribuciéon y Comercializacion General Business Technology GENBIZ Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada, de 10 de Julio de 2003, ante la Notario Publico de
Santiago dona Elba Sanhueza Mufioz.

40.- Escrito de fojas 103 y siguientes, mediante el cual la parte de Agencias Universales
S.A., solicita la asignacion del nombre de dominio y acompafia sus documentos
probatorios.

41.- Documentos de fojas 111 y siguientes, donde consta la personeria de los abogados que
comparecen en representacion de Agencias Universales S.A.

42.- Documento de fojas 114, consistente en impreso de la informacion contenida en la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Agencias Universales S.A. son duefios de la marca “GEN GROUP” registrada con el N°
779.328, que distingue servicios de importacion, exportacion y representacion de toda clase
de productos. Servicios de asesoria para la organizacion y direccion de negocios. Servicios
de ayuda en la explotacion de empresas comerciales, clase 35, con proteccion al conjunto.

43.- Documento de fojas 115, consistente en impreso de la informacion contenida en la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Agencias Universales S.A. son duefios de la marca “GEN GROUP” registrada con el N°
779.970, que distingue servicios de transporte de pasajeros, mercancias, documentos,
valores y todo tipo de productos por cualquier medio, almacenamiento, bodegaje, empaque,
embalaje, carga, descarga y distribucion por cualquier medio de todo tipo de productos,
mercancias, documentos y valores, clase 39.

44.- Documento de fojas 116, consistente en impreso de la informacion contenida en la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Agencias Universales S.A. son duefios de la marca “GRUPO GEN” registrada con el N°
765.196, que distingue servicios de importacion, exportacion y representacion de toda clase
de productos. Servicios de asesorias para la organizacion y direccion de negocios. Servicios
de ayuda en la explotacion o direccion de empresas comerciales, clase 35.



45.- Documento de fojas 117, consistente en impreso de la informacion contenida en la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Agencias Universales S.A. son duefios de la marca “GRUPO GEN” registrada con el N°
779.969, que distingue servicios de transporte de pasajeros, mercancias, documentos,
valores y todo tipo de productos por cualquier medio. Almacenamiento, bodegaje,
empaque, embalaje, carga, descarga y distribucion por cualquier medio de todo tipo de
productos, mercancias, documentos y valores, clase 39.

46.- Documento de fojas 118, consistente en impresion de la informacion contenida en la
pagina web de Nic Chile, donde consta que ambos solicitantes han pedido el nombre de
dominio grupogen.cl.

47.- Resolucion de fojas 120, de 5 de Mayo de 2008 mediante la cual se proveen las
presentaciones de las partes, mediante la cual se ordena al primer solicitante firmar su
presentacion y acompafiar las copias ordenadas en las normas de procedimiento y se tiene
por efectuada la presentacion y se da traslado de la efectuada por el segundo solicitante, y
su correspondiente notificacion por correo electronico a las partes, con fecha 5 de Mayo de
2008, como consta en el documento de fojas 21.

48.- Resolucion de fojas 122, de 6 de Mayo de 2008, mediante la cual se tiene por cumplido
lo ordenado, por parte del primer solicitante y proveyendo su presentacion se la tiene por
deducida y se da traslado de la misma, y su correspondiente notificaciéon mediante correo
electronico dirigido a las partes con fecha 6 de Mayo de 2008, cuya copia rola a fojas 123.

49.- Documento de fojas 124 a 286, consistente en fotocopia de la memoria y balance de las
empresas AGUNSA, correspondiente al afio 2007.

50.- Documento de fojas 287 a 414, consistente en fotocopia de la memoria y balance de
Empresas Naviera S.A., correspondiente al afio 2007.

51.- Escrito de fojas 415 y siguiente, mediante el cual la parte de Agencias Universales
S.A. solicita se tenga presente y acompafia material probatorio.

52.- Resolucion de fojas 417, de 15 de Mayo de 2008 mediante el cual se tiene por
efectuada la presentacion indicada en el nimero anterior y su correspondiente notificacion
mediante correo electronico a las partes, de igual fecha, cuya copia consta a fojas 418.

53.- Escrito de fojas 419, presentado por don Jaime Soto Mufioz en el que acompaia
nuevos antecedentes.

54.- Documento de fojas 420, consistente en impreso de la informacién contenida en la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que los sefiores
Capacitacion GENCAP Limitada son duefios de la marca “GENCAP” registrada con el N°
819.178, que distingue publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion
comercial; trabajos de oficina, clase 35. Servicios cientificos y tecnologicos asi como
servicios de investigacion y disefio relativos a ellos; servicios de analisis y de investigacion
industrial; disefio y desarrollo de ordenadores y software; servicios juridicos, clase 42.

55.- Documento de fojas 422, consistente en impreso de la informacién contenida en la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que el sefior Jaime
Soto Mufioz es duefio de la marca “GENSYS” registrada con el N° 818.103, que distingue
servicios cientificos y tecnologicos asi como servicios de investigacion y disefio relativos a
ellos; servicios de andlisis y de investigacion industrial; disefio y desarrollo de ordenadores
y software, clase 42.

56.- Documento de fojas 423, consistente en impreso de la informacion contenida en la
base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, donde consta que el sefior Jaime



Soto Muiioz Desarrollo, Distribucion y Comercializacion General Business Tech E.ILR.L.
es duefio de la marca “PUNTOGEN” registrada con el N° 819.177, que distingue
publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina,
clase 35. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, clase
36. Construccion; reparacion; servicios de instalacion, clase 37. Educacion; formacion;
esparcimiento; actividades deportivas y culturales, clase 41.

57.- Documento de fojas 424, que contiene némina de dominios inscritos a nombre de don
Jaime Soto Muiioz.

58.- Documento de fojas 425, consistente en impreso de pagina PuntoGEN news.

59.- Resolucion de fojas 426, de 4 de Julio de 2008, mediante la cual se provee la
presentacion de don Jaime Soto Mufioz y su correspondiente notificacion a las partes
mediante correo electronico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 427.

60.- Escrito de fojas 428 y siguiente, mediante el cual la parte de Agencias Universales
S.A. solicita se tenga presente y acompaiia documento.

61.- Documento de fojas 430, consistente en impresion de la informacién contenida en la
base de datos de Nic Chile, donde consta que el sefior Jaime Antonio Soto Muiioz es titular
de la solicitud en tramite del nombre de dominio gengroup.cl.

62.- Resolucion de fojas 431, de 11 de Septiembre de 2008, proveyendo la presentacion de
Agencias Universales S.A., y su correspondiente notificacion a las partes mediante correo
electronico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 432.

63.- Resolucion de fojas 433, de 3 de Diciembre de 2008, en la que se cita a las partes a oir
sentencia y su correspondiente notificacion mediante correo electronico de igual fecha,
cuya copia rola a fojas 434.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio don Jaime Antonio Soto Muiioz, RUT N° 09.026.268-8,
domiciliado en Antonio Varas 1532, Oficina 404, Providencia, Santiago y Agencias
Universales S.A., RUT N° 96.566.940-K, domiciliada en Hendaya N° 60, Piso 4, Las
Condes, Santiago.

IL.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre
don Jaime Antonio Soto Mufioz, como primer solicitante, y Agencias Universales S.A.,
como segundo solicitante, por la presentacion por parte de ambos de solicitudes
competitivas para la inscripcion del nombre de dominio empresasgen.cl, y determinar a
quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre
de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 20 y siguientes, don Jaime Soto Mufioz, funda su peticion
en los siguientes antecedentes:

Senala en primer lugar que los conceptos gensys, gensoft, a través de los ultimos 20 afios de
vida profesional han estado ligados a su persona, a multiples entidades a través de su
direcciéon web: jsoto@gensys.cl o jsoto@gensoft.cl y que a partir del afio 2003 activo el
dominio jsoto@genbiz.cl por lo que el mercado lo ha conocido como el duefio del grupo de
empresas gen o grupo gen o el punto de encuentro gen conocido como www.puntogen.cl,
WWW.puntogen.com, www.empresasgen.com, www.puntogen.biz, www.empresasgen.biz,
www.chilegen.com, WWWw.empresaspuntogen.com, wWww.grupogen.biz,
WWW.grupopuntogen.com, www.chilepuntogen.com, www.chilegen.com,




www.puntogen.org, www.Consorciogen.com, www.puntogen.net; todos dominios vigentes
que pertenecen a su persona o a sus empresas.

Hace ver que el nombre de dominio en disputa esta constituido de dos palabras “empresas”
y “gen”, ambas expresiones genéricas, pero la segunda de ella es la que otorga distintividad
al término escogido.

El término “empresas” se hace necesario por cuanto identifica que se trata de las varias
empresas como genbiz, gencap, gensop, gentech, gensoft, genhome, etc. que le pertenecen
y el término “gen” corresponde al término comun que tienen las denominaciones de todas
esas empresas, siendo un hecho publico y notorio que el primer solicitante ha hecho uso de
la expresion “gen” en el mercado, palabra que ya lo identifica frente a los consumidores.

Hace ver que la expresion “gen” es un vocablo existente en la lengua castellana, que
corresponde a la unidad basica de herencia de los seres vivos y, en consecuencia, no es una
palabra de fantasia o arbitraria.

Destaca también que don Jaime Soto Mufioz es titular de las siguientes marcas comerciales
registradas:

GENBIZ, registro N° 721.501, de 29 de Marzo de 2005, GENTECH, registro N° 741.065,
de 30 de Noviembre de 2005, GENHOME, registro N° 741.064, de 30 de Noviembre de
2005, GENSOP, registro N° 741.063, de 30 de Noviembre de 2005, GENNET, registro N°
811.517, de 19 de Marzo de 2008.

El primer solicitante insiste en que las marcas registradas por él y sus empresas en torno a
la palabra GEN y los nombres de dominio también registrados en torno a la palabra GEN,
si bien ninguno de ellos son idénticos al signo pedido como nombre de dominio
“empresasgen.cl”, si puede concluirse que la palabra GEN identifica a las empresas que ¢l
representa, sobre todo si ésta va unida al término “EMPRESAS” que expresa la unidad de
propositos comerciales evidentes que existen en ellas.

Hace ver también que Jaime Soto Comercial es titular también de los siguientes nombres de
dominio nacional e internacional que integran la expresion “gen’:

Dominios nacionales:
www.gennet.cl, www.gencap.cl, www.gensoft.cl, www.gensop.cl, www.genhome.cl,

www.gentech.cl, www.genbiz.cl, www.puntogen.cl, www.chilegen.cl,
www.PUNTOGENNEWS.CL, www.puntogenonline.cl, www.gensys.cl, www.gennews.cl.

Dominios internacionales:

www.genpoint.biz, WWW.gennews.biz, www.techpoint.biz, WWWw.puntogen.org,
www.genbiz.net, www.genhome.biz, www.gennet.biz, WWW.gensop.com,
www.pointgen.biz.

Termina destacando que en este caso no seria injusticia el que haya inscrito este nombre de
dominio antes que el segundo solicitante, ya que esta concepcion es simplemente el final de
un largo proceso de trabajo personal y desarrollo de empresas que se concreta con esta
vision de “grupo” o de “empresas” para poder consolidar la posicion de mercado ya
alcanzada; destacando que no es solo cuestion de ser el primer solicitante, sino que tiene
que ver con la consolidacién de un proceso de negocios de mas de 20 afos que constituye
un capital de posicionamiento, honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y
profesional; hecho de buena fe y con interés legitimo donde existen marcas y dominios
registrados y un uso efectivo, con presencia comercial, trayectoria y posicionamiento
comercial, todos los cuales constituyen un mejor derecho para el uso del dominio pedido.



Sin perjuicio de lo anterior, hace ver también su condicion de primer solicitante y que ha
tratado de demostrar que no ha actuado de mala fe y ratificado sus actuaciones en base a los
antecedentes entregados.

IV.- Que en su demanda de fojas 103, la parte de Agencias Universales S.A., funda su
peticion en los siguientes antecedentes:

Hacen ver que uno de los principios fundamentales del derecho econémico tiene que ver
con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a “capitalizar” su
trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y
emprendedoras, cuya proteccion legal en definitiva se traduce en una proteccion del bien
comun.

Como consecuencia de lo anterior, sefiala que no puede aplicarse en forma simplista el
principio “first come first served”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia,
sino que deben utilizarse los principios generales del derecho y la teoria del mejor derecho.

Hacen ver que en resguardo de la imagen de la empresa, han registrado como marca
comercial los signos “GEN GROUP” y “GRUPO GEN”, los cuales se encuentran
protegidos en los registros N° 779.328 en la clase 35 para la marca “GEN GROUP”;
registro N° 779.970, en la clase 39 para la marca “GEN GROUP”; registro N° 765.196, en
la clase 35, para la marca “GRUPO GEN”; y registro N° 779.969, para la marca “GRUPO
GEN” en la clase 39.

La marca comercial, como derecho exclusivo de propiedad, coincide con el elemento
caracteristico del nombre de dominio de autos, asociando ademds empresas con el concepto
de grupo empresarial, como es el caso de las marcas comerciales GRUPO GEN y GEN
GROUP de la segunda solicitante.

Hacen ver que también el primer solicitante ha solicitado el nombre de dominio
“grupogen.cl” que coincide exactamente con una de las marcas de su propiedad.

El nombre de dominio empresasgen.cl se identifica inequivocamente con Agencias
Universales S.A. y sus marcas comerciales, por lo que la sola posibilidad de confusion en
los conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea asignado
al segundo solicitante.

El Articulo 14 del Reglamento de Nic Chile sefiala que es de responsabilidad exclusiva 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.

Por otro lado, el Articulo 22, si bien esta en el acapite de la revocacion, debe ser revisado a
fin de rescatar el espiritu de dicha norma, en cuanto abona la tesis del segundo solicitante,
toda vez que establece como causal de revocacion de un nombre de dominio el que su
inscripcion sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe.

Agregan también que de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben
distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le
ofrece en el mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el
dominio de autos a la contraria.

Concluyen sosteniendo que de acuerdo a lo planteado el eventual otorgamiento al primer
solicitante del dominio discutido en autos generara todo tipo de confusiones y errores en el
mercado respecto a la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que
pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto “empresasgen.cl”, dado que los
consumidores la identificaran con el segundo solicitante.



Asimismo, todo ese capital de posicionamiento adquirido honestamente y en virtud de un
trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a confusiones, toda vez que el
primer solicitante no posee un derecho equivalente al del segundo.

El mejor derecho del segundo solicitante se configura con la buena fe, interés legitimo y
marcas registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comerciales
consolidados.

Sobre esta base solicitan la asignacion del nombre de dominio a favor de Agencias
Universales S.A., con expresa condena en costas a la parte contraria.

V.- Que en su escrito de fojas 415, la parte de Agencias Universales S.A. insiste en que son
titulares de las marcas GEN GROUP y GRUPO GEN vy del hecho de que empresas gen es
casi sinonimo de Grupo Gen, en el sentido de grupo empresarial.

En este sentido la marca comercial de propiedad de Agencias Universales S.A. coincide
con el elemento caracteristico del nombre de dominio de autos, asociando ademas empresas
con el concepto de grupo empresarial, como es el caso de las marcas comerciales GRUPO
GEN y GEN GROUP que le pertenecen.

VI.- Que en su presentacion e fojas 419, la parte de don Jaime Soto Muiioz se refiere a las
actividades que desarrolla con las denominaciones puntogen, gennews y circulogen, como
asimismo hace ver que ha sido registrada con el N° 818.103 la marca GENSY'S en la clase
42 y la marca GENCAP, con el N° 819.178 en las clases 35 y 42; y la marca PUNTOGEN,
registrada con el N° 819.177, en las clases 35, 36, 37 y 41.

Igualmente, se le otorgd el nombre de dominio generis.cl y se encuentra en tramitacion el
signo gencom.cl.

VIL- Que en su escrito de fojas 428, la parte de Agencias Universales S.A. hace ver que el
primer solicitante, no obstante conocer las marcas que le pertenecen, ha solicitado el
nombre de dominio “gengroup.cl” lo que claramente pone de manifiesto su real intencion
de afectar a Agencias Universales S.A.

Senalan que el actuar de la parte contraria es inaceptable y no puede ser permitido dentro de
los principios basicos de competencia y ética mercantil, principios que subyacen dentro del
sistema de nombre de dominio en Chile.

VIII.- Que la empresa “Jaime Antonio Soto Mufioz, Desarrollo Distribucién y
Comercializacion General Business Technology Genbiz Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada” constituida por el primer solicitante mediante escritura de 26 de
Junio de 2003, cuya escritura rola a fojas 95 y siguientes, es titular de las siguientes marcas
comerciales

GENBIZ, registro N° 721.501, de 29 de Marzo de 2005 (solicitada con fecha 29 de Octubre
de 2004), que identifica servicios cientificos y tecnologicos asi como servicios de
investigacion y disefios relativos a ellos; servicios de andlisis y de investigacion industrial,
de la Clase 42, como consta del documento de fojas 28.

GENNET, registro N° 811.517, de 19 de Marzo de 2008, que identifica servicios cientificos
y tecnoldgicos asi como servicios de investigacion y disefios relativos a ellos; servicios de
analisis y de investigacion industrial, Clase 42, como consta del documento de fojas 29.

GENSOP, registro N° 741.063, de 30 de Noviembre de 2005, (solicitada con fecha 12 de
Julio de 2005), que identifica servicios cientificos y tecnoldgicos asi como servicios de
investigacion y disefos relativos a ellos; servicios de analisis y de investigacion industrial;



disefio y desarrollo de ordenadores y software; servicios juridicos, Clase 42, como consta
del documento de fojas 32.

PUNTOGEN, registro N° 819.177, de 10 de Junio de 2008, que identifica publicidad;
gestion de negocios comerciales; administracion comercial; trabajos de oficina, clase 35.
Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios, clase 36.
Construccion; reparacion; servicios de instalacion, clase 37. Educacion; formacion;
esparcimiento; actividades deportivas y culturales, clase 41, de fojas 423.

IX.- Que los sefiores Comercial e Inmobiliaria Genhome Limitada, cuya escritura de
constitucion, de 25 de Noviembre de 2004, rola a fojas 33, son duefios de la marca
comercial “GENHOME” registrada con el N° 741.064, de 30 de Noviembre de 2005
(solicitada con fecha 12 de Julio de 2005), que distingue publicidad, gestion de negocios
comerciales, administraciéon comercial; trabajos de oficina, clase 35, como se acredita en el
documento de fojas 31.

X.- Que no se reconoce mérito probatorio relevante a los documentos de fojas 420 y 422,
que acrediten que Capacitacion Gencap Limitada es titular de la marca GENCAP registro
N° 819.178 y que el sefior Jaime Soto Muiioz es titular de la marca comercial GENSYS
registro 818.103, en atencion a que la primera de las marcas indicada fue solicitada con
fecha 15 de Enero de 2008 y la segunda con fecha 28 de Diciembre de 2007, siendo ambas
posteriores a la fecha de solicitud del nombre de dominio pedido en autos, por lo que no
dan cuenta de derechos precedentes por parte del primer solicitante.

Tampoco se otorgara mérito probatorio relevante al documento de fojas 30, que acredita
que los sefiores Comercial e Inversiones General Tech Limitada son duefios de la marca
GENTECH registro N° 741.065, en atencidon a que no existen en autos antecedentes
respecto del titular de dicha marca ni se ha acreditado vinculacion alguna con el sefior
Jaime Antonio Soto Mufioz aun cuando ¢l figura como representante de la empresa
solicitante, en la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial.

XI.- Que con los documentos de fojas 33 a 102, se acredita que el sefior Jaime Antonio
Soto Mufioz tiene participacion en las siguientes sociedades:

Comercial e Inmobiliaria Genhome Limitada o GenHOME Limitada, Asesorias e
inversiones General Tech Limitada o GenTECH Limitada, Gensoft Sociedad Andénima o
Gensoft S.A., Genbiz Sociedad Andénima o GenBIZ S.A., Capacitacion Gencap Limitada o
GenCAP Limitada y Jaime Antonio Soto Mufioz, Desarrollo, Distribucion y
Comercializacion General Business Technology Genbyz Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada, también General Business Technology Genbyz E.I.R.L.

XII.- Que con los documentos de fojas 114 a 117, se acredita que los sefiores Agencias
Universales S.A. son duefios de las siguientes marcas comerciales:

GEN GROUP, registro N° 779.328, de 6 de Febrero de 2007 (solicitada con fecha 2 de
Febrero de 2006), inscrita en la clase 35 para distinguir servicios de importacion,
exportacion y representacion de toda clase de productos, servicios de asesorias para la
organizacion y direccion de negocios, servicios de ayuda en la explotacion o direccion de
empresas comerciales.

GEN GROUP, registro N° 779.970, de fecha 15 de Febrero de 2006 (solicitada con fecha 1
de Septiembre de 2006), inscrita en la clase 39 para distinguir servicios de transporte de
pasajeros, mercancias, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio,
almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribucion por
cualquier medio de todo tipo de productos, mercancias, documentos y valores.
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GRUPO GEN, registro N° 765.196, de 21 de Agosto de 2006 (solicitada con fecha 2 de
Febrero de 2006), inscrita en la clase 35 para distinguir servicios de importacion,
exportacion y representacion de toda clase de productos, servicios de asesorias para la
organizacion y direccion de negocios, servicios de ayuda en la explotacion o direccion de
empresas comerciales, clase 35; y

GRUPO GEN, registro N° 779.969, de 15 de Febrero de 2007 (solicitada con fecha 1 de
Septiembre de 2006), inscrita en la clase 39 para distinguir servicios de transporte de
pasajeros, mercancias, documentos, valores y todo tipo de productos por cualquier medio,
almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribucion por
cualquier medio de todo tipo de productos, mercancias, documentos y valores.

XIIIL.- Que ninguno de los solicitantes ha acreditado el grado o magnitud del uso que hace
de sus marcas comerciales registradas y, en consecuencia, no existen antecedentes en el
proceso para sostener que alguna de ellas tenga el caracter de una marca notoria o pueda
tener alglin tipo de preeminencia sobre las otras.

Cabe hacer presente que la Memoria anual de Agencias Universales S.A., correspondiente
al afio 2007, agregada a fojas 124 y siguientes, en el acapite relativo a los bienes sociales,
seccion marcas y patentes (foja 176), se limita a sostener que “La sociedad mantiene
inscritas en el Registro de Marcas, su nombre de fantasia y su razén social”. No hay
referencia a las marcas “Gen Grup” ni “Grupo Gen”.

XIV.- Que, sin perjuicio de lo sefialado en el numero anterior, el primer solicitante al
menos ha demostrado haber hecho algun tipo de uso de las denominaciones que le
pertenecen y que utilizan el vocablo “gen”, en las paginas web cuyas copias rolan a fojas 22
a 26y 425, no objetadas en autos.

XV.- Que, en consecuencia, el conflicto suscitado en autos enfrenta los derechos
preexistentes de dos titulares de marcas comerciales registradas, lo que es perfectamente
posible, dado el principio de especialidad de dichos signos distintivos.

XVIL- Que los alegatos del segundo solicitante referidos a una intencion indebida del
primer solicitante de utilizar la expresion “GEN” contenida en las marcas de propiedad de
Agencias Universales S.A., se ven desvirtuados si se considera que los antecedentes de
primer uso de dicho término por parte del primer solicitante datan del 26 de Junio de 2003,
fecha de la constitucion de la empresa individual “Jaime Antonio Soto Mufioz, Desarrollo,
Distribucion y Comercializacion General Business Technology GENBYZ Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada”, de acuerdo con el mérito del documento de fojas
95; y los registros de sus marcas, como se ha expresado, son también anteriores a las
marcas inscritas por Agencias Universales S.A.

XVIL- Que de los documentos de fojas 33 a 102 se desprende que el primer solicitante
tiene efectivamente participacion en diversas empresas o sociedades cuyas razones sociales
comparten el elemento “GEN”; y siendo aquellas actividades legitimas, hace sentido su
alegato en orden a pretender unificar el concepto de “Empresas” “gen”, con el nombre de
dominio “empresasgen” solicitado en autos.

XVIIL- Que, en virtud de todo lo anterior, se reconoce que el primer solicitante tiene un
mejor derecho al nombre de dominio materia de este procedimiento, frente al segundo.

XIX.- Que solo cabe rechazar la solicitud de condena en costas al primer solicitante pedida
por el segundo, en atencion a que esa parte no ha obtenido sus pretensiones.

RESUELVO:
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L.- Rechazar la solicitud de inscripcion del nombre de dominio “empresasgen.cl” presentada
por Agencias Universales S.A., RUT N° 96.566.940-K

II.- Acoger la solicitud y asignar en forma definitiva el dominio “empresasgen.cl” a don
Jaime Antonio Soto Muioz, RUT N° 09.026.268-8

III.- Negar lugar a la peticion de condena en costas formulada por el segundo solicitante.

Autoricese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo
previsto en el inciso final del Articulo 140 del Codigo de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverria Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverria Bunster, cédula nacional de identidad N°
5.199.640-2.

Santiago, 29 de Diciembre de 2008.
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