GENCOM.CL

Santiago, 28 de Octubre del 2008.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.L1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Abril de 2008 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF08825/2008, denominada “Arbitraje dominio gencom.cl”, en la cual, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunic6 al suscrito su designacibn como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacién con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y via e-mail con
fecha 16 de abril de 2008. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 17 de abril de 2008 dirigida a NIC Chile, atenciéon dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jur6 desempefarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro citd a las partes a una audiencia de conciliacién y fijacién de procedimiento
para el dia viernes 25 de abril de 2008, a las 13:00 horas, en calle Agustinas N° 1.291,
piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Region Metropolitana. La citada carta y
resolucién rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por carta certificada de la misma a las partes, rola
a fs. 6 de estos autos arbitrales.

[.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: JAIME ANTONIO SOTO
MUNOZ, RUT: 09.026.268-8, domiciliado en Antonio Varas N°1532, Oficina 404,
Comuna de Providencia, Santiago, emails: dominios@ipyme.cl, [soto@genbiz.cl,
pcampos90@hotmail.com, pcampos@ipyme.cl; Teléfono: 2042184, quien ha tenido el
caracter de demandado; y AGENCIAS UNIVERSALES S.A., Rep. por Silva & Cia.
(AGENCIAS UNIVERSALES S.A.), RUT:96.566.940-K, representada por el abogado
Rodrigo Le6n Urrutia, ambos domiciliados en Hendaya 60, piso 4°, Comuna de Las
Condes, Email: dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl,
registros@nameaction.com, jmontt@silva.cl, rleon@silva.cl, rmontero@silva.cl;
Teléfono: 562-3720440, quien ha tenido el caracter de demandante.




[.3.- Comparendo de conciliacién vy fijacion de procedimiento.

Con fecha 25 de Abril de 2008, siendo las 13:00 horas, se llevo a efecto el
comparendo de conciliacién decretado en estos autos arbitrales, con asistencia del
primer solicitante don Jaime Antonio Soto Mufoz, y con la asistencia de don Rodrigo
Ledn Urrutia en representacion de la segunda solicitante AGENCIAS UNIVERSALES
S.A., y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamoé a las partes a conciliacion
sin que se produjera, y se acordd el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral.
Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones
dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliacion. La
citada acta de comparendo rola de fs. 11 a fs.16 del expediente arbitral.

I.4.- Periodo de discusion.

l.4.1.- Demanda: De fs. 17 a fs. 24 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda
que AGENCIAS UNIVERSALES S.A, Rep. por Silva & Cia. (AGENCIAS
UNIVERSALES S.A.) representada por don Rodrigo Ledn Urrutia, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Hendaya 60, piso 4, Comuna de Las Condes, Santiago,
dedujo en contra de don JAIME ANTONIO SOTO MUNOZ, con el objeto que la
asignacion del nombre de dominio “gencom.cl” recaiga en su favor, conforme a los
argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre otros, con los
siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- La Internet en su regulacion y evolucion ha resultado incierta y erratica, constituyendo
un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad
con los principios generales del derecho. En esta evolucion legal, sostiene el actor, uno
de los principios fundamentales del derecho econdmico tiene que ver con el hecho de
qgque 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 protecciéon legal en definitiva se traduce en una proteccion del
bien comdn. Lo anterior a juicio del demandante resulta esencial para entender la
pretension de éste, y se traduce en una firme y radical lamado a que una realidad como
la Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto de deficiencias en la concepciéon y
regulacion de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar
econdmico humano, como es el caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en
la produccion de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.

- En este sentido, el actor solicita que este caso sea evaluado mas alla de la tentaciéon
de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos
involucra una profunda injusticia, y da una mala sefial a los actores econémicos. En
efecto, continla la parte demandante, los criterios que estan aplicando los arbitros de
Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido
mas alla del criterio inicial "First Come First Served"”, para analizar los conflictos a la luz
de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho”, de manera tal
gue esta concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y
punto”, ha sido superada, solicitando el actor encarecidamente que al fallarse este



caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sefior arbitro
no sea victima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminé la solucion de
este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen
como aberrantes y antijuridicos.

- Por otra parte, el demandante expresa que tiene registrada como marca comercial
GEN GROUP y GRUPO GEN, especificamente los registros marcarios, constitutivos de
derecho de propiedad industrial, a saber registros n°® 779.328, clase 35, marca GEN
GROUP, n°® 779970, clase 39, marca GEN GROUP, n°® 765196, clase 35, marca
GRUPO GEN, y n°® 779969, marca GRUPO GEN, clase 39.

- En razén de lo anterior, expresa el actor que ha protegido su capital intelectual a
través de una gran cantidad de registros marcarios de su marca GRUPO GEN y GEN
GROUP, y de esta forma coincide con el elemento caracteristico del nombre de dominio
de autos asociando ademéas COM con el concepto COMERCIAL y como es el caso de
las marcas comerciales GRUPO GEN Y GEN GROUP.

- Acto seguido, el actor sefiala que este tipo de conductas son perniciosas para el
sistema econdmico y no se avienen a los principios econémicos y juridicos que
informan nuestro ordenamiento juridico.

- Por otra parte, el nombre de dominio GENCOM.CL se identifica inequivocamente con
el nombre del actor y sus marcas comerciales, por lo que la sola confundibilidad de
conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea
asignado al demandante. El articulo 14 del reglamento NIC Chile sefiala que "sera
responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcién 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. Nic Chile, sin
estar obligado a ello, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del
solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del
anexo 1 de esta reglamentacion, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y
contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En
este caso, se suspendera la tramitacién del dominio solicitado hasta que se dicte la
sentencia correspondiente”. Por otro lado, el articulo 22 si bien esta en el acépite de la
revocacion, el actor sugiere al sefior arbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en
cuanto abona la tesis del demandante.

- En otro orden de cosas, el actor reitera el tema de la dilucién de la imagen comercial o
marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una
expresion identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razén social del actor,
como eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a
ella, indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y
marcario asociado a los signos registrados por la sociedad. Esta situacion ademas de
ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de
propiedad que la sociedad tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales
posee proteccion de rango legal y constitucional.



- Todo lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial”, un
concepto que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y
gue amerita por tanto, la maxima proteccion juridica.

- El actor hacer presente, que de acuerdo al orden publico econémico, los
consumidores deben poder 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 al primer solicitante. Pudiendo
ademas generar confusién para el publico y la sociedad chilena en general, lo que no
puede admitirse en ningun caso.

- Concluye el actor, que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y
en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a
confusiones. En suma, buena fe, interés legitimo y marcas registradas, y presencia
comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos estos son
elementos que a juicio del actor lo perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar
al dominio en cuestion.

l.4.2.- Resoluciones vy traslado: A fs. 33 de autos figura la resolucién que provee el
escrito de demanda, y por la cual se confirié traslado de la misma por el término de diez
dias habiles; teniéndose por acompafiados los documentos probatorios, con citacién
por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacién por correo certificado de dicha resolucioén a las partes, rolan afs. 34y fs. 35
de autos.

1.4.3.- Contestacion de |la demanda: De fs. 36 a fs. 38 de estos autos arbitrales se
encuentra el escrito por el cual, don Jaime Antonio Soto Mufioz solicita se le otorgue el
nombre de dominio “gencom.cl”, conforme a los argumentos en que se funda su
contestacion, y que dice relacion, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Expresa el demandado que Empresas PuntoGen tiene como objetivo ofrecer la
maxima calidad a sus clientes, entendida como la completa satisfacciéon de su
expectativas, se trata de entregar la solucion éptima dentro de los plazos y costos
previstos, se materializa en la adopcion de las mejores practicas disponibles, lo que
facilita en gran medida la consecucion de sus objetivos de calidad de PUNTOGEN
desde el afio 2005 a través de un Sistema de Gestion de Calidad desplegado en todas
sus empresas, la cual se concret6 con la certificacion 1ISO 9001:2000 de Capacitacion
Gencap Ltda. El nombre dado a esta metodologia de PUNTOGEN se denomina
“GENCOM".

- El nombre de dominio en disputa esta constituido por dos palabras “COM” y “gen”,
ambas son palabras genéricas, pero la segunda de ellas es la que otorga distintividad al
término escogido. En cuanto a la primera palabra “COM” este término hace alusion al
concepto de (COrporate Methods) es una metodologia propia que aglutina las
experiencias obtenidas en situaciones reales de proyectos. El objetivo del COM es



capitalizar dichas experiencias en un conjunto de métodos de facil aplicacion que
permitan proporcionar las soluciones méas idéneas a nuestros clientes.

- El demandado, detalla que COM se estructura en 4 familias de métodos: IT Methods,
orientado al desarrollo de soluciones informaticas; Management Methods, encargados
de resolver problemas organizativos; Strategy Methods, lidian con los aspectos tipicos
de consultoria de negocio y Service Support Methods, métodos especificos que
utilizando recursos de los tres tipos anteriores se centran en dar soporte a servicios
concretos de PUNTOGEN. Agrega, que el fin dltimo de COM es fomentar una cultura
de mejora en todos los ambitos organizativos.

- Hace presente el demandado, que es titular de las siguientes marcas comerciales
relacionadas con el nombre de dominio en disputa: Genbiz, Gentech, Genhome,
Gensop, Gennet, sitio web de “puntogen.cl” que esta inscrito con el nimero 170106 en
el registro de Propiedad Intelectual.

- Asimismo, sefiala que sus empresas se identifican con una “metodologia en coman”, y
gue la segunda palabra “gen” lo identifica ya que todas las empresas mencionadas
utiliza la denominacion GEN, siendo un hecho publico y notorio que el primer solicitante
ha hecho uso de la expresion “GEN” en el mercado, palabra con que el publico
consumidor lo identifica.

- De esta manera, es un hecho cierto que la expresién “gen” que constituye parte del
nombre en conflicto es un vocablo existente en lengua castellana, con un significado
claro y preciso, puesto que designa un GEN es la unidad basica de herencia de los
seres vivos y en consecuencia, no es una palabra de fantasia o arbitraria.

- Ademas, es titular de los siguientes nombres de dominio nacionales e internacionales,
www.gennet.cl, www.gencap.cl, www.gensoft.cl, www.gensop.cl, www.genhome.cl,
www.gentech.cl, www.genbiz.cl, www.empresaspuntogen.cl, www.puntogen.cl,
www.chilegen.cl, www.chilepuntogen.cl, www.grupopuntogen.cl, www.puntogennews.cl,
www.puntogenonline.cl, www.gensys.cl, www.gennews.cl, dominios internacionales

www.puntogen.biz, Wwww.empresasgen.com, www.empresasgen.biz,
www.puntogen.com, www.chilegen.com, Wwww.empresaspuntogen.com,
www.grupogen.biz, www.genpoint.biz, www.gennews.biz, www.grupopuntogen.com,
www.chilepuntogen.com, www.techpoint.biz, WwWw.puntogen.orq,

WWW.CONsorciogen.com, www.puntogen.net, www.genbiz.net, www.genhome.biz,
www.gennet.biz, www.gensop.com, www.pointgen.biz.

- Concluye el demandado de autos, la concepcién de COM que se concreta con esta
vision de “metodologia GEN” tiene que ver con la consolidacién de un concepto de
unién metodologica, realizado de buena fe, con un interés legitimo, marcas y dominios
registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial,
son todos elementos que a juicio del demandado lo perfilarian como titular a un “mejor
derecho”.



l.4.4.- Resolucion Por resolucion de fecha 23 de Mayo y que rola a fs. 123 de autos, se
proveyd el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda y por
acompafados los documentos con citacion. Los certificados de la empresa de correos
gue acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las partes,
rolan a fs. 124 y a fs. 125 de autos.

[.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 23 de Mayo de
2008, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias hébiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “gencom.cl”.- La interlocutoria de prueba
fue notificada a las partes por correo certificado segun consta en los certificados de la
empresa de correos que rolan afs. 124y a fs. 125 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompafid con
citacion, en su escrito de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados
por la contraria: Uno.- Certificados emitidos por el sitio web del Departamento de
Propiedad Industrial del registro n® 779.328, clase 35, marca GEN GROUP; Certificado
emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del registro n°
779970, clase 39, marca GEN GROUP;Certificado emitido por el sitio web del
Departamento de Propiedad Industrial del registro n°® 765196, clase 35, marca GRUPO
GEN; Certificado emitido por el sitio web del Departamento de Propiedad Industrial del
registro y n° 779969, marca GRUPO GEN, clase 39; Dos.- Impresion de certificado
emitido por el sitio web de NIC Chile que acredita la disputa entre las mismas partes del
nombre de dominio empresasgen.cl;

1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompafid, con
citacion, en su escrito de contestacion de demanda y en su escrito a fs 124 de autos los
siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: Uno.- Triptico
publicitario en donde destaca la palabra GEN. Dos.- Impresiones del sitio
www.puntogen.cl. Tres.- Impresiones de los dominios inscritos nacionales
www.gennet.cl, www.gencap.cl, www.gensoft.cl, www.gensop.cl, www.genhome.cl,
www.gentech.cl, www.genbiz.cl, www.empresaspuntogen.cl,  www.puntogen.cl,
www.chilegen.cl, www.chilepuntogen.cl, www.grupopuntogen.cl, www.puntogennews.cl,
www.puntogenonline.cl, www.gensys.cl, www.gennews.cl, www.circulogen.cl,
www.generis.cl Cuatro.- Impresiones del sitio web del Departamento de Propiedad
Industrial, de la marca Genbiz, Registro N° 721501, clase 42; marca Gentech, Registro
N° 741065, clase 42; marca Genhome, Registro N° 741064, clase 35; marca Gensop,
Registro N° 741063, clase 42; marca Gennet Registro N° 811517, clase 42, marca
Gencap, Registro N° 819178, clases 35 y 42; marca Gensys, Registro N° 818103,
clase 42; marca Puntogen, Registro N° 819177, clases 35,36,37 y 41; marca Gencom
N° de Solicitud 805132, clase 42. Cinco.- Fotocopia de la escritura publica de la
constitucion de la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES GENERAL TECH
LIMITADA, otorgada ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz,




de fecha 9 de noviembre de 2004, Repertorio 999/2004, Fotocopia de la inscripcidon de
constitucion de la sociedad Asesorias e Inversiones General Tech Limitada, a fojas
36606 numero 27192 en el Registro de Comercio de Santiago del afio 2004; Fotocopia
de la Protocolizacion de extracto de la modificacion de la sociedad “Asesorias e
Inversiones General Tech Limitada” o “GenTECH LTDA” de fecha 7 de Junio del afio
2005, otorgada ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz,
Repertorio N° 523/205, Fotocopia de la escritura publica de modificacién de sociedad
“Asesorias e Inversiones General Tech Limitada” o “GenTECH LTDA”", de fecha 25 de
Mayo del afio 2005, otorgada en la Notaria Publica de Santiago de dofia Elba Sanhueza
Mufioz, Repertorio N° 480/2005. Fotocopia de la inscripcidon de modificacién de la
sociedad Asesorias e Inversiones General Tech Limitada, a fojas 18557 niumero 13397
en el Registro de Comercio de Santiago del afio 2005. Fotocopia de Protocolizacion de
extracto de Constitucion de la sociedad “Asesorias e Inversiones General Tech
Limitada” o “GenTECH LTDA” de fecha 20 de Noviembre del afio 2004, otorgada ante
la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz, Repertorio N° 1040/2004
Seis.- Fotocopia de la escritura publica de constitucion de Sociedad “GENSOFT
SOCIEDAD ANONIMA o GENSOFT S.A.”, otorgada en la Notaria de Santiago de dofia
Elba Sanhueza Muiioz, de fecha 10 de abril del afio 2007, Repertorio N° 5225/2007.
Fotocopia de Protocolizacién de extracto de Constitucién de la sociedad “GENSOFT
SOCIEDAD ANONIMA o GENSOFT S.A.”, de fecha 7 de Mayo del afilo 2007, otorgada
ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz, Repertorio N°
6529/2007, Fotocopia de la reduccioén a escritura publica del Acta de la “Primera Sesion
de Directorio de la Sociedad Anonima Cerrada GENSOFT SOCIEDAD ANONIMA o
GENSOFT S.A.” de fecha 29 de mayo de 2007, reducida en la Notaria de Santiago de
dofia Elba Sanhueza Mufioz, Repertorio N° 7556/2007; Siete.- Fotocopia de la escritura
publica de constitucion de Sociedad “CAPACITACION GENCAP LIMITADA o
GenCAP LTDA.”, otorgada en la Notaria de Santiago de dofia Elba Sanhueza Mufioz,
de fecha 13 de Diciembre del afio 2004, Repertorio N° 1113/2004; Fotocopia de la
inscripcién de constitucion de la sociedad CAPACITACION GENCAP LIMITADA, a fojas
40421 numero 30068 en el Registro de Comercio de Santiago del afio 2004; Fotocopia
de Protocolizacion de extracto de la constitucion de la sociedad “CAPACITACION
GENCAP LIMITADA o GenCAP LTDA.” de fecha 27 de Diciembre del afio 2004,
otorgada ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz, Repertorio
N° 1163/2004. Fotocopia de la escritura publica de modificaciéon de la sociedad
“CAPACITACION GENCAP LIMITADA o GenCAP LTDA.” de fecha 15 de Junio del afio
2005, otorgada en la Notaria de Santiago de dofia Elba Sanhueza Muioz Repertorio N°
554/2005, Fotocopia de la Protocolizacién de extracto de la modificacién de la sociedad
“CAPACITACION GENCAP LIMITADA o GenCAP LTDA.” de fecha 5 de Julio del afio
2005, otorgada ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba Sanhueza Mufioz,
Repertorio N° 616/2005. Ocho.- Fotocopia de la escritura publica de constitucion de
Sociedad “COMERCIAL E INMOBILIARIA GENHOME LIMITADA o GenHOME
LTDA” otorgada en la Notaria de Santiago de dofia Elba Sanhueza Muiioz, de fecha 25
de noviembre del afio 2004, Repertorio N° 1057/2004, Fotocopia de la inscripcion de
constituciéon de la sociedad “COMERCIAL E INMOBILIARIA GENHOME LIMITADA o
GenHOME LTDA” a fojas 38949 numero 28960 en el Registro de Comercio de Santiago
del afio 2004, Fotocopia de la protocolizacién de extracto de la constitucion de la
sociedad “COMERCIAL E INMOBILIARIA GENHOME LIMITADA o GenHOME LTDA”
otorgada en la Notaria de Santiago de dofia Elba Sanhueza Mufoz, de fecha 26 de



diciembre del aflo 2004, Repertorio N° 1134/2004; Nueve.- Fotocopia de la escritura
publica de constitucion de Empresa Individual “JAIME ANTONIO SOTO MUNOZ,
DESARROLLO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION GENERAL BUSINESS
TECHNOLOGY GENBYZ EMPRESA |INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA TAMBIEN GENERAL BUSINESS TECHNOLOGY GENBYZ E.LR.L”
otorgada en la Notaria de Santiago de dofia Elba Sanhueza Muioz, de fecha 26 de
Junio de 2003, Repertorio N° 611/2003, Fotocopia de la Protocolizacion de extracto de
la constitucion de la sociedad “Jaime Antonio Soto Mufioz, Desarrollo, Distribucion y
Comercializacion General Business Technology Genbyz Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada también General Business Technology Genbyz E.l.R.L"” de
fecha 10 de Julio del afio 2003, otorgada ante la Notario Publico de Santiago dofia Elba
Sanhueza Mufioz, Repertorio N° 668/2003. Diez.- Fotocopia de la escritura publica de
constituciéon de Sociedad “GENBIZ SOCIEDAD ANONIMA O GENBIZ S.A.” otorgada
en la Notaria de Santiago de dofia Elba Sanhueza Mufioz, de fecha 31 de Enero de
2005, Repertorio N° 099/2005, Fotocopia de la Protocolizacion de extracto de la
constitucién de la sociedad “Genbiz Sociedad Anonima o GenBIZ S.A.” otorgada en la
Notaria de Santiago de dofia Elba Sanhueza Muioz, de fecha 11 de Febrero de 2005,
Repertorio N° 134/2005, Fotocopia de la reduccion a escritura publica del Acta de la
“Primera Sesion de Directorio de la Sociedad Andnima Cerrada sociedad “Genbiz
Sociedad Anonima o GenBIZ S.A.” otorgada en la Notaria de Santiago de dofa Elba
Sanhueza Muiioz, de fecha 9 de Marzo del afio 2005, Repertorio N° 212/2005.

|.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacién para oir sentencia.

Por resolucion de fecha 1° de Julio de 2008 y atendido el hecho que se
encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cité a
las partes para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La
referida resolucion rola a fs. 135 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa
de correos que acreditan la notificacién por correo certificado de dicha resolucion a las
partes, rolan a fs. 136 y a fs. 137 de autos.

Il.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de
solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el
mejor derecho que tendrian los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio
“gencom.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Agencias Universales S.A. Rep. por Silva &
Cia.- (AGENCIAS UNIVERSALES S A) ha tenido el caracter de parte demandante y
don JAIME ANTONIO SOTO MUNOZ, ha tenido el caracter de parte demandada. Que
consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada



desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquia que los de su
contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales
de la misma, que: 1° Que la Internet en su regulacion y evolucion ha resultado incierta y
erratica, constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces el intentar
armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta
evolucion legal, sostiene el actor, uno de los principios fundamentales del derecho
econdmico 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. Lo anterior a juicio del demandante resulta
esencial para entender la pretension de éste, y se traduce en una firme y radical
llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un dia para otro, so pretexto
de deficiencias en la concepcion y regulacion de dicha realidad, quebrar o negar
principios esenciales del actuar econémico humano, como es el caso de que la
iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccion de un bien o servicio que
beneficia a la comunidad deben ser amparados; 2° Que en este sentido, el actor solicita
que este caso sea evaluado méas allad de la tentacion de aplicar simplistamente el
principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda
injusticia, y da una mala sefial a los actores econdémicos. En efecto, continda la parte
demandante, afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de Internet
en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido mas alla
del miope criterio inicial "First Come First Served", para analizar los conflictos a la luz de
los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera tal que
esta concepcion impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto”,
ha sido superada, solicitando el actor encarecidamente que al fallarse este caso, se
analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sefior arbitro no sea
victima de la trampa “first to file” que originalmente mal ilumind la solucion de este tipo
de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como
aberrantes y antijuridicos; 3° Que el actor expresa que tiene registrada como marca
comercial GEN GROUP y GRUPO GEN, especificamente los registros marcarios,
constitutivos de derecho de propiedad industrial, a saber registros n°® 779.328, clase 35,
marca GEN GROUP, n° 779970, clase 39, marca GEN GROUP, n°® 765196, clase 35,
marca GRUPO GEN, y n° 779969, marca GRUPO GEN, clase 39; 4° Que, en razdn de
lo anterior, expresa el actor que ha protegido su capital intelectual a través de una gran
cantidad de registros marcarios de su marca GRUPO GEN y GEN GROUP, y de esta
forma coincide con el elemento caracteristico del nombre de dominio de autos
asociando ademas COM con el concepto COMERCIAL y como es el caso de las
marcas comerciales GRUPO GEN Y GEN GROUP; 5° Que el nombre de dominio
GENCOM.CL se identifica inequivocamente con el nombre del actor y sus marcas
comerciales, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente
como para que el dominio en cuestion sea asignado al demandante. El articulo 14 del
reglamento NIC Chile sefiala que "sera responsabilidad exclusiva del solicitante que su
inscripcién 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. Nic Chile, sin estar obligado a ello, podra solicitar el
pronunciamiento de un arbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del



Procedimiento de Mediacion y Arbitraje del anexo 1 de esta reglamentacion, en
aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrarie ostensiblemente las normas
y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderi la
tramitacion del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente”. Por
otro lado el articulo 22 si bien esta en el acapite de la revocacion, el actor sugiere al
sefior &rbitro revisar y rescatar el espiritu de la norma, en cuanto abona la tesis del
demandante, 6° Que el tema de la dilucion de la imagen comercial o marcaria, en
cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razon social del actor, como
eventualmente podria ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella,
indudablemente empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario
asociado a los signos registrados por la sociedad. Esta situacion ademas de ser injusta
resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que la
sociedad tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de
rango legal y constitucional; 7° Que la "identidad comercial”, un concepto que es
reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que amerita por
tanto, la méxima proteccion juridica; 8° Que de acuerdo al orden publico econdmico, los
consumidores deben poder 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 al primer solicitante. Pudiendo
ademas generar confusién para el publico y la sociedad chilena en general, lo que no
puede admitirse en ningun caso; 9° Que todo este capital de posicionamiento,
honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se
diluiria y daria pie a confusiones. En suma, buena fe, interés legitimo y marcas
registradas, y presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales
consolidados, todos estos son elementos que a juicio del actor lo perfilan como titular
de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestion.

CUARTO: Que la parte demandada ha sefialado como sus argumentos esenciales para
ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: 1° Que Empresas
PuntoGen tiene como objetivo ofrecer la maxima calidad a sus clientes, entendida como
la completa satisfaccion de su expectativas, se trata de entregar la solucién éptima
dentro de los plazos y costos previstos, se materializa en la adopciéon de las mejores
practicas disponibles, lo que facilita en gran medida la consecucion de nuestros
objetivos de calidad de PUNTOGEN desde el afio 2005 a través de un Sistema de
Gestion de Calidad desplegado en todas sus empresas, la cual se concreto con la
certificacion 1ISO 9001:2000 de Capacitacion Gencap Ltda. EI nombre dado a esta
metodologia de PUNTOGEN se denomina “GENCOM?”; 2° Que, el nombre de dominio
en disputa esta constituido por dos palabras “COM” y “gen”, ambas son palabras
genéricas, pero la segunda de ellas es la que otorga distintividad al término escogido.
En cuanto a la primera palabra “COM” este término hace alusién al concepto de
(COrporate Methods) es una metodologia propia que aglutina las experiencias
obtenidas en situaciones reales de proyectos. El objetivo del COM es capitalizar dichas
experiencias en un conjunto de métodos de facil aplicacion que permitan proporcionar
las soluciones méas idoneas a nuestros clientes; 3° Que es titular de las siguientes
marcas comerciales relacionadas con el nombre de dominio en disputa: Genbiz,
Gentech, Genhome, Gensop, Gennet, sitio web de “puntogen.cl” que esta inscrito con el
namero 170106 en el registro de Propiedad Intelectual; 4° Que, la expresiéon “gen”



constituye parte del nombre en conflicto es un vocablo existente en lengua castellana,
con un significado claro y preciso, puesto que designa un GEN es la unidad basica de
herencia de los seres vivos y en consecuencia, no es una palabra de fantasia o
arbitraria; 5° Que es titular de los siguientes nombres de dominio nacionales e
internacionales, www.gennet.cl, www.gencap.cl, www.gensoft.cl, www.gensop.cl,
www.genhome.cl,  www.gentech.cl, www.genbiz.cl, www.empresaspuntogen.cl,
www.puntogen.cl, www.chilegen.cl, www.chilepuntogen.cl, www.grupopuntogen.cl,
www.puntogennews.cl, www.puntogenonline.cl, www.gensys.cl, www.gennews.cl,

dominios internacionales Www.puntogen.biz, www.empresasgen.com,
www.empresasgen.biz, Wwww.puntogen.com, www.chilegen.com,
Wwww.empresaspuntogen.com, www.grupogen.biz, www.genpoint.biz,
www.gennews.biz, Www.grupopuntogen.com, www.chilepuntogen.com,
www.techpoint.biz, www.puntogen.org, www.consorciogen.com, www.puntogen.net,
www.genbiz.net, www.genhome.biz, www.gennet.biz, WWW.gensop.com,

www.pointgen.biz; y 6° Que la concepcién de COM que se concreta con esta vision de
“metodologia GEN” tiene que ver con la consolidacion de un concepto de union
metodoldgica, realizado de buena fe, con un interés legitimo, marcas y dominios
registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamiento comercial,
son todos elementos que a juicio del demandado lo perfilarian como titular a un “mejor
derecho”.

QUINTO: Que la parte demandante ha acompafiado documentos probatorios en estos
autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la parte
expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este
sentenciador, que es titular de diversas marcas en las clases 35 y 39 que contienen la
expresion “GEN” tanto en Chile como en el extranjero, pero que no incluyen la
expresion “com”.

SEXTO: Que la parte demandada acompafié documentos probatorios en estos autos,
no objetados por la contraria, segin se detalla en el punto 1.5.3 de la parte expositiva de
este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i)
la demandada ha sido la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) que
la demandada es titular de marcas en las clases 35y 42, y de nombres de dominio que
contienen la expresion “GEN” tanto en Chile como en el extranjero, pero que no
incluyen la expresion “COM”, (iii) que la demandada tiene un legitimo interés en
desarrollar proyectos o actividades en lo que respecta a la resolucién de problemas
organizativos; y (iii) que el primer solicitante ha constituido una serie de sociedades
comerciales que contienen la expresion “GEN”.

SEPTIMO: En relacién con la prueba rendida por las partes, este Sentenciador puede
concluir que tanto el actor como la demandada, aun cuando son titulares de registros
marcarios que presentan cierta proximidad con el nombre de dominio cuya asignacion
es materia de autos, esto es, gencom.cl, no puede considerarse que dichos registros
constituyan en uno u otro caso un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa.



OCTAVO: Que por otra parte, la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro
de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su clausula Décimo Cuarta que:
“14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las
normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros.”. Que a
la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la
solicitud de inscripcién del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada,
no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la
competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por el actor.

NOVENO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte
demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nombre de dominio
“gencom.cl” para actividades legitimas; y (ii) que ninguna de las partes ha acreditado en
este juicio un mejor derecho que su contraparte, este Sentenciador llega a la conclusiéon
gue en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la
parte demandada, por aplicacién del principio del “First Come, First Served”.

.  PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cédigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “gencom.cl” a JAIME ANTONIO SOTO MUNOZ,
RUT: 09.026.268-8;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular vy;

3.- Notifiquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y remitase
el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.



La presente resolucion es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula
nacional de identidad N° 8.924.471-4 y dofia Maria José Arancibia Obrador, cédula nacional de
identidad N° 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1291, piso 3, oficina C,

Santiago.

Guillermo Correa Tocornal Maria José Arancibia Obrador



