TRIBUNAL ARBITRAL Foja 57
CRISTIAN SAIEH MENA

SENTENCIA DEFINITIVA
Jorge Andrés Gémez Mejias v. Orrego y Compafiia Limitada
Causa Rol No. 38-2011

Santiago, 05 de Septiembre de 2011

1.LAS PARTES

El Primer Solicitante es don Jorge Andrés Gémez Mejias, con domicilio en Pasaje Los

Pinos 8400, Pefalolén, Santiago.

El Segundo Solicitante es Orrego y Compafia Limitada, con domicilio en Avenida El
Golf 40, piso 6, Las Condes, Santiago.

2.NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio

“family-office.cl”.

3.ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje, de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notific al
infrascrito con fecha 4 de julio de 2011 del oficio No. 14497 del Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo
nombra Arbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero

anterior por la inscripciéon del nombre de dominio objeto de autos.
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3.2. Con fecha 5 de julio de 2011 acepté el cargo mediante resolucion de fojas cinco,
sefialando fecha para audiencia de mediacion y fijacion de las bases de procedimiento, lo
que se notificé oportunamente a las partes y a NIC Chile segun consta a fojas seis. Dicha
audiencia tuvo lugar el dia 14 de Julio de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante,
debidamente representado por don Diego Acufia Dominguez, levantandose el acta

respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este
Tribunal ordeno a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus
pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 dias. Los solicitantes
presentaron dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nhombre de
dominio en disputa, confiriéendose traslado por resolucion de fecha 02 de agosto de 2011y

por un término de 5 dias.

3.4. Finalmente fue notificada a las partes que la causa quedo6 en estado de ser resuelta
con fecha 10 de Agosto de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad sefalando principalmente que Family
Office es una compafia privada que administra inversiones y trusts para familias de alto
patrimonio. Indica que su funcién es centralizar la administracion de la fortuna familiar,
con el objeto de transferir efectivamente la riqueza acumulada en la familia a través de

generaciones.

4.2. El Segundo Solicitante especifica que la expresién family office ha sido protegida al
amparo de la legislacion marcaria y mediante la titularidad de nombres de dominio
similares. Para estos efectos cita los siguientes registros marcarios y dominio .cl:

a) Registro INAPI 772.460, marca F.O FAMILY OFFICE, de la clase 35.

b) Registro INAPI 772.459, marca F.O FAMILY OFFICE, de la clase 36.

c¢) Registro Nic Chile dominio familyoffice.cl.

En virtud de estos antecedentes agrega, que la expresion FAMILY OFFICE se encuentra

en su patrimonio.
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4.3. Para acreditar los registros y dominio individualizados en el punto 4.2. anterior, el

Segundo Solicitante aporta los extractos respectivos de las bases de datos ya citadas.

4.4. El Primer Solicitante por su parte, argumenta de forma principal su mejor derecho
indicando que “...Yo compré el nombre family-office para comenzar a montar un negocio
relacionado con este tipo de rubro, el nombre family-office o sus derivados abarca un
rubro muy amplio (...) Al parecer quieren ser duefios de cualquier nombre o sinénimo de
este rubro el cual es altamente demandado como negocio en Chile como en todo el
mundo. Creo que yo puedo comprar cualquier dominio y hacer referencia a un rubro

especifico, distinto seria que esto fuese una marca...”

4.5. Es posible indicar que el Primer Solicitante no acompafia prueba alguna como

fundamento de sus argumentos de mejor derecho.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante trae a colacion su legitimo interés comercial y empresarial
fundado en la necesidad de proteger tanto el dominio familyoffice.cl como sus registros
marcarios. Fundamenta este interés comercial de buena fe en correos electronicos
intercambiados entre don Francisco Orrego Bauza y dofia Leticia Hermida Esquitino de
fechas 10 de septiembre de 2010, 4 de julio de 2011, 6 de julio de 2011 y 19 de julio de
2011. De ellos se extraeria el interés del sefior Orrego Bauza en desarrollar un negocio de

asesoria y asistencia legal en “Proyectos de Protocolos Familiares”.

5.2. El Segundo Solicitante ademas adjunta un correo electrénico con alternativas graficas
para logo Family Office, lo cual acreditaria su interés en el desarrollo de un negocio que

utilizaria como signo distintivo la expresion “FAMILY OFFICE”.

5.3. Argumenta el Segundo Solicitante que los nombres de dominio pueden cumplir
funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una existencia
complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia
se les relacionaria con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio

0 con sus productos o servicios.
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5.4. Termina fundando el Segundo Solicitante su demanda de mejor derecho, en una
eventual vulneracion por parte del Primer Solicitante de normas sobre abuso de publicidad
y ley de proteccion al consumidor, principios de competencia leal y ética mercantil, y
principalmente en la titularidad que estima tener sobre derechos adquiridos respecto el
signo registrado F.O FAMILY OFFICE, lo cual se extenderia al dominio family-office.cl.

Primer Solicitante

5.5. “..Yo compré el nombre family-office para comenzar a montar un negocio
relacionado con este tipo de rubro, el nombre family-office o sus derivados abarca un
rubro muy amplio (...) Al parecer quieren ser duefios de cualquier nombre o sindbnimo de
este rubro el cual es altamente demandado como negocio en Chile como en todo el
mundo. Creo que yo puedo comprar cualquier dominio y hacer referencia a un rubro
especifico, distinto seria que esto fuese una marca...”. No acompafa prueba alguna como

fundamento de sus argumentos de mejor derecho.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. La funcién natural de un nombre de dominio es la de una direccion electrénica que
permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticas conectadas a la red de
manera simple y rapida, cumpliendo también funciones de caracter distintivo en el trafico
virtual, pasando asi a adquirir una existencia complementaria como identificadores
comerciales o personales, por lo cual se les relaciona con el nombre o la marca de la
empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que
razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la
presencia mundial que ofrece Internet, no rige para los nombres de dominio los principios
de especialidad y territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de
dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos,
respectivamente. Por lo anterior, resulta fundamental determinar a cudl de los solicitantes

asiste un mejor derecho de asignacion del nombre de dominio en disputa family-office.cl.

6.2. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio
puede afectar derechos validamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren
copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia
sea titular de algun derecho validamente adquirido sobre un nombre, marca u otra

designacion o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés
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legitimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo
derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo que

pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.3. En autos se ha acreditado un derecho adquirido por parte del Segundo Solicitante
sobre la expresion “FAMILY OFFICE”. En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado en
autos no solo la titularidad sobre el dominio “FAMILYOFFICE.CL” vinculado a la
titularidad que registra en Chile sobre registros marcarios que protegen el signo “F.O
FAMILY OFFICE” para distinguir servicios de las clases 35y 36 de la clasificacion Niza,
sino que ademas, acompafa antecedentes que permiten a este sentenciador, mas alla de
una mera afirmacion de parte, presumir la intencidén de ejecutar una actividad comercial
vinculada a la expresion “FAMILY OFFICE”. Un buen ejemplo de lo anterior, es el
dominio familyoffice.cl del cual el Segundo Solicitante ha acreditado su titularidad, asi
como los correos electrénicos acompafiados en autos y no objetados por la contraria,
donde manifiesta su interés en desarrollar actividades de asesorias legales relacionadas a

la administracion de grandes patrimonios familiares.

Todo lo anterior, en relacién a una apreciacion conjunta y armoénica de toda la prueba
acompafiada en autos, importaria para este sentenciador comprender que el Segundo

Solicitante presenta un interés en el dominio en disputa.

6.4. Por su parte, el Primer Solicitante no ha acreditado en este proceso derechos
adquiridos sobre la expresion “FAMILY OFFICE”, tales como algun registro marcario,
nombre o simbolo bajo su titularidad, bienes o servicios actualmente prestados vinculados
de alguna forma al dominio que se solicita, o bien, un nombre o razén social que se
relacione con el dominio en disputa o algan dominio relacionado. La sola pretension de
prestar un servicio sin acreditar de forma alguna gestiones a lo menos indicativas acerca
del tipo de servicio y estructura de negocios sobre la cual se utilizara el dominio en
disputa, impiden a este sentenciador formarse la conviccion acerca del mejor derecho o
interés legitimo que el Primer Solicitante podria presentar respecto del dominio family-
office.cl, en contraposicién al interés acreditado durante el proceso por el Segundo

Solicitante.
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6.5. A mayor abundamiento, para este sentenciador, resulta especialmente indicativo de
la falta de acreditacion del mejor derecho del Primer Solicitante, el hecho que éste no
sefale ni acredite a través de la prueba rendida ni dentro de sus argumentos de mejor
derecho, cual es la actividad, bien o servicio que lo motiva a solicitar la inscripcion del
dominio en disputa y que podria vincularse a la expresion FAMILY OFFICE. Lo anterior,
resulta de especial relevancia teniendo presente que la actividad, bien o servicio prestado
puede legitimar el uso de un dominio especifico, en tanto presente una vinculacion que

justifique su uso en el mercado o le permita una distintividad entre los consumidores.

6.6. Para este sentenciador, en consideracion a los argumentos expuestos Yy
especialmente la prueba rendida, resulta evidente el mejor derecho del Segundo
Solicitante “Orrego y Compafiia Limitada” respecto del nombre de dominio en disputa
“family-office.cl”. Toda la prueba adjuntada al proceso apreciada arménicamente, y en
especial los registros marcarios acompafiados al proceso por el Segundo Solicitante,
acreditan la titularidad sobre la marca “F.O FAMILY OFFICE”, marca que evidentemente
se identifica y relaciona de forma directa con el dominio en disputa “family-office.cl” el
cual, a su vez, presenta un correlato comercial en el dominio de titularidad del Segundo

Solicitante, familyoffice.cl, el cual se encuentra actualmente en uso.

6.7. Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el
antecedente marcario no debe ser considerado como Unico ni decisivo para efectos de
resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe
ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos. Este
sentenciador ha sefialado reiteradamente que el principio “first come first served” es
precisamente un principio, mas no un derecho, Unicamente orientador en idéntica
situacién de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de
dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor
derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo
para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar

otra competitiva, como efectivamente ocurrio en este caso.

6.8. La inexistencia de pruebas por parte del Primer Solicitante, impiden siquiera conocer
el giro de negocios asociado al producto o servicio que sera promocionado o publicitado a
través del dominio disputado en autos, por lo cual no es posible juridicamente construir un

derecho o interés legitimo que tutelar a su respecto.



pagina 7

6.9. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante
incurria en una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje, vale decir, infringiria normas sobre derechos véalidamente

adquiridos, en este caso del Segundo Solicitante.

7.RESOLUCION

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el articulo 636 del
Caodigo de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las
partes, resuelvo asignar el nombre de dominio “family-office.clI” al Segundo
Solicitante, Orrego y Compainiia Limitada.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por correo electronico, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Resolvio don Cristian Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco

Javier Vergara Diéguez y don Victor Vial Balladares.



		2011-09-05T15:20:49-0400
	Cristián  Saieh Mena




