Juan Agustin Castellon Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio engenius.cl
Santiago, 29 de diciembre de 2008.
VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio N® OF09650 de fecha 16 de octubre de 2008 del Departamento de
Ciencias de la Computacion 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 “engenius.cl”;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto Servicio Técnico y Suministros Computacionales Ltda., representada por don
Eduardo Rivera Pérez, con domicilio en San Martin 731, Temuco, quien inscribié dicho nombre
de dominio con fecha 24 de Junio de 2008 a las 03:54:18 GMT y Engenius Technologies Co.
Ltd., representada por el Estudio Johansson y Langlois Limitada, en la persona de Carolina
Mora, Flavio Belair y Christopher Doxrud, con domicilio en San Pio X 2460, Oficina 1101,
Providencia, Santiago, quien inscribid dicho nombre de dominio con fecha 23 de julio de 2008 a
las 22:51:37 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 16 de octubre de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos,
el suscrito aceptd el cargo para el conflicto por el nombre de dominio engenius.cl, y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para
convenir las reglas de procedimiento para el dia 23 de octubre de 2008 a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrénico con firma digital con fecha 16 de octubre de 2008 y a las partes por
correo electrdnico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 17 de octubre de 2008.
QUINTO: Que el dia 23 de octubre de 2008, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo
decretado, con la asistencia de dofia Carolina Mora, por la segunda solicitante y en rebeldia de
la primera solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 17 de autos.

SEXTO: Que con fecha 23 de octubre de 2008 se notifico a las partes lo obrado y resoluciones
dictadas en la audiencia de fojas 17, segun consta del atestado de fojas 19.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 07 de noviembre de 2008, la parte de Engenius
Technologies Co. Ltd. presentd sus planteamientos de mejor derecho al nombre de dominio en
disputa, manifestando lo siguiente: Que el nombre de dominio corresponde de un modo idéntico
a la marca comercial de la parte “Engenius”, la que se encuentra solicitada ante el Departamento
de Propiedad Industrial para distinguir diversos productos. Que, a su vez, se trata del elemento
mas importante y destacado de su razon social “Engenius Technologies Co. Ltd.”. Que la parte
es una empresa que se fundd en Taiwan, con una extensa trayectoria en el mercado
internacional, la cual se dedica a elaborar y disefar productos que tienen como fin dar soluciones
a las comunicaciones inaldambricas, a través de teléfonos inalambricos, destacando por las
excelente calidad de sus productos. Que actualmente cuenta con mas de 1.200 empleados y dos
plantas de fabricacion, ademéas de 4 oficinas en América del Norte, en Los Angeles, Toronto,
Miami y Seattle. Que es duefia de la marca “Engenius” en diversos lugares del mundo, y que se
trata de una conocida y tradicional marca en el rubro de las comunicaciones, que cuenta con
presencia y aceptacion en el mercado internacional. Que, con motivo de lo antes dicho, de ser
asignado el dominio a la demandada, se produciria confusidon en el publico de Internet. Cita
Derecho, consistente en los articulos 10, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile, articulo 2° de la
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ley 19.039, de Propiedad Industrial, articulo 19 N° 25 inciso 3° de la Constitucion Politica del
Estado, para solicitar le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolucion de fecha 7 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 50 de autos,
se confiri¢ traslado de la demanda al primer solicitante, el que fue evacuado en rebeldia.
NOVENO: Que por resolucion de fecha 19 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 51 de
autos, se recibid la causa a prueba, fijandose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes
controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominacion “engenius”, y 2)
Utilizacion efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro,
de la denominacion “engenius”.

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

La parte de Engenius Technologies Co. Ltd. La documental rolante de fojas 26 a 49 y de fojas 55
a 128, consistente en impreso de registro marcario en tramite para la marca “Engenius” (fs. 26 a
29); impresos de paginas web de Internet para los servicos y productos “Engenius” (fs. 30 a 49;
copias de registros marcarios en diversos paises del mundo (fs. 55 a 117); impresos con
propaganda de productos “engenius” (fs. 118 a 128).

La parte de Servicio Técnico y Suministros Computacionales Ltda., no rindi6 pruebas.
UNDECIMO: Que por resolucion de fecha 12 de diciembre de 2008, rolante a fojas 130 de autos,
se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acapite décimo de la parte expositiva,
acompanados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razén
por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

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 relacidn con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Servicio Técnico y Suministros
Computacionales Ltda. justificd tal calidad, lo cual la ampara con la presuncion de mejor derecho
y buena fe en su inscripcion que se expresa en el principio "First come, first served", presuncion
que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en contrario.
Fuera de ello, no rindid argumento ni prueba adicional alguna, manteniéndose en completa
rebeldia en el curso del proceso. En cuanto a la parte de Engenius Technologies Co. Ltd.,
demostrd tener numerosos registros marcarios para la expresion engenius” en muchos paises
del mundo, asi como haber solicitado en Chile dicho registro con fecha 22 de julio de 2008.
Argumentd también corresponder la expresion a la parte mas importante de su propio nombre o
razon social, y tratarse de una empresa que presta y comercializa servicios y productos de
telecomunicaciones.

CUARTO: Que con el mérito de lo antes considerado, el Arbitro estima que sélo la oponente y
segunda solicitante concurrié a probar los puntos del auto de fojas 51, demostrando derechos,
intereses y utilizacion efectiva de la expresion en controversia, razon por la cual sus derechos
prevalecen sobre la mera presuncion que favorece al demandado y primer solicitante. Por tal
razon, acogera la 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 Mediacion y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:
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Que se acoge la demanda deducida por la parte de Engenius Technologies Co. Ltd. en contra de
Servicio Técnico y Suministros Computacionales Ltda., y se asigna el nombre de dominio
engenius.cl a favor de Engenius Technologies Co. Ltd., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y 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 Cristian Villalonga Torrijo, C.l. 14.347.431-3 y dofa Lidia Pamela
Laprica Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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