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Asunto: genn.cl - sentencia definitiva

De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>

Fecha: Wed, 17 Jun 2009 21:36:45 -0400

A: <fallos@legal.nic.cl>, <carlos@arte-graf.cl>, <jnavarro@navycia.cl>, <sac@deltasystem.cl>,
<cadmin@weekmark.cl>, <ctecnico@weekmark.cl>, <dominios@sargent.cl>, <dominios@silva.cl>,
<mail@nameaction.com>, <registros@nameaction.com>, 'Rodrigo Leon' <rleon@silva.cl>,
<jmontt@silva.cl>

CC: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, ""Valeria Taborga B."' <vtaborga@gmail.com>

Santiago, 17 de junio de 2009
A continuacion se adjunta sentencia dictada con esta fecha en conflicto por el nombre de dominio de la
referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a diecisiete de junio del afio dos mil nueve, en los autos por conflicto en inscripcion del
nombre de dominio genn.cl, suscitado entre NAVARRO Y CIA LTDA, RUT 79.775.800-0, domiciliado en Martinez
de Rozas 3548, Quinta Normal, Santiago; J. WALTER THOMPSON CHILENA S.A.C. REP. SARGENT & KRAHN,
(THOMPSON WALTER J CHILENA SAC), RUT 91.051.000-2, domiciliada en Ricardo Lyon N° 1262, Providencia,
Santiago; y Agencias Universales S.A. Rep. por Silva & Cia.- (AGENCIAS UNIVERSALES S A), RUT:
96.566.940-K, domiciliado en Hendaya N°60, Piso 4, Las Condes, Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 26 de agosto de 2008, siendo las 22:42:53 GMT, NAVARRO Y CIA
LTDA formul6 solicitud de inscripcion de nombre de dominio genn.cl, constituyéndose asi en el primer
solicitante de éste; y con fecha 2 de septiembre de 2008, se presentaron las solicitudes competitivas que dan
lugar al presente conflicto de nombres de dominio, constituyéndose en segundo solicitante J. WALTER
THOMPSON CHILENA S.A.C. REP. SARGENT & KRAHN, (THOMPSON WALTER J CHILENA SAC), al
formular su solicitud a las 16:33:52 GMT, y constituyéndose en tercer solicitante Agencias Universales S.A. Rep.
por Silva & Cia.- (AGENCIAS UNIVERSALES S A), al formular la respectiva solicitud a las 20:45:41 GMT.

2. Que con fecha 10 de agosto de 2008 recibi6 de NIC Chile el Oficio N°10065, por el que dofia Margarita Valdés
Cortés comunica a este arbitro su designacion como Arbitro del conflicto por la inscripcién del nombre de
dominio genn.cl, suscitado las partes ya individualizadas.

3.  Que con fecha 26 de diciembre de 2008 se aceptd la designacion y se cité a las partes a audiencia de
conciliacion y/o fijacion del procedimiento para el dia 16 de enero de 2009 en Bandera 341 oficina 759, comuna
de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrénico y agregandose
a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta afs 7y 8.

4. Que con fecha 16 de enero del afio 2009 a las 17:45 se realizo la audiencia de conciliacion y/o fijacion del
procedimiento, en la que comparecié por el primer solicitante don Jorge Navarro Flores, a quien se apercibié
para acreditar la representacion que invoca dentro de tercero dia. Por el tercer solicitante concurrié don Rodrigo
Ledn Urrutia, quien acompaind los poderes con que acredité la representacién invocada. No comparecié el
segundo solicitante.

5. Que a fojas 14 don Jorge Navarro Flores cumplié lo ordenado acompafiando poder el que consta la
representacion invocada.

6. Que afojas 17 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en
autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los
antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales sefala.

Sefiala que la Internet en su regulacién y evolucién ha resultado incierta y erratica, constituyéndose en un
desafio para legisladores y jueces el intentar armonizar esta realidad con los principios generales del derecho.
En este contexto, destaca el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su
trayectoria comercial y por lo tanto no puede una realidad como Internet quebrar o negar estos principios
econdmicos. Pide que este caso sea evaluado mas alla del principio simplista First come first served que en
muchos casos involucra una profunda injusticia y da una mala sefial, considera, a los actores econémicos, y
solicita que al fallarse el mismo, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que éste Arbitro no
sea victima de la trampa “first come first served”, que en su opinién, mal ilumind la solucion de este tipo de
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conflictos.

Continua sefialando que dado el caracter de los servicio s que su mandante ofrece, éste se ha preocupado de
resguardar su imagen, hecho que a su juicio, le ha posibilitado ser una de las empresas lideres.

Enumera las marcas comerciales de propiedad de su mandante que se relacionan con los término GEN
GROUP y GRUPO GEN, donde destaca que su elemento caracteristico es GEN, exactamente como el nombre
de dominio de autos.

Recalca que el nombre de dominio GENN.CL se identifica inequivocamente con su mandante y sus marcas
comerciales, por lo que considera que la sola confundibilidad de conceptos es antecedente suficiente como para
que el dominio en cuestion sea asignado a su mandante. Cita el art. 14 del reglamento de NIC Chile,
destacando que es “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.” Cita también el articulo 22, el cual si bien esta en el acapite de
la revocacion, sugiere revisar y rescatar el espiritu de la norma en cuanto la inscripcion sea abusiva o que ella
haya sido realizada de mala fe. Destaca que la inscripcién de un nombre de dominio se considerara abusiva,
entre otras condiciones, cuando el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido.

Reitera el tema de la dilucion marcaria, dado que sefiala que si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresion idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente considera
pudiera ocurrir, que identifique ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados a los
servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezara a generar un
debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Considera
gue esta situacion ademas de ser injusta resulta contraria a derecho ya que es esta afectando el derecho de
propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal y
constitucional.

Considera que lo anterior se traduce en un importante atentado a la “identidad comercial” concepto reconocido
como uno de los activos mas importantes de la empresa, y que considera que amerita la maxima proteccion.

Por Gltimo, considera que debe tenerse 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
ofrecen en el mercado, hecho que claramente se veria afectado, en su opinién, en caso de concederse el
dominio de autos a la contraria.

Concluye que en el improbable otorgamiento a la primera solicitante del dominio en cuestién, se generara todo
tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos y servicios
gue se pretenda distinguir, dado que los consumidores la identificaran con su mandante. Considera que todo el
capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se
diluiria y daria pie a confusiones, por lo que considera que el primer solicitante no posee un derecho equivalente
al de su mandante. Resume su argumento sefialando que la buena fe, interés legitimo, marcas comerciales y
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, perfilan a su mandante como
titular de “un mejor derecho” para optar al dominio en cuestion.

7. Que afojas 32 el Tribunal dio traslado, el que no fue evacuado, citandose a oir sentencia a fojas 33.
CONSIDERANDO: Que se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuél de las partes solicitantes
tiene mejor derecho a la asignacién del nombre de dominio en disputa, esto es, "genn.cl .

SEGUNDO: Que rige la solucion de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”,
actualizacion tecnoldgica del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén
en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige
estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legitimo,
derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicacién
habra de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de
dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razén que hace que en definitiva el aforismo juridico que
antes enunciaramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el Unico servido.

TERCERO: Que en este contexto, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro
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arbitrador, que debera, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique,
intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolucion de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reaccion natural a la proliferaciéon del uso
de sistemas de informacién y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas
naturales o juridicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que
ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y practicamente intuitiva. Esto ha llevado a que areas del derecho
gue antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnologico hoy se encuentren abocadas al estudio de como este
fendmeno puede afectar derechos exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico tradicional. Es
el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripcion de un nombre de dominio
puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el
caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripcion de un dominio se
puede afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Quie, si bien el primer solicitante acompafié su poder a fs 14, no realizé ninguna actuacion posterior en
autos, no probando derecho alguno sobre el nombre de dominio en conflicto.

SEXTO: Que en el caso de autos la tercera solicitante ha alegado que la asignacion del nombre de dominio en
disputa podria afectar sus derechos validamente constituidos, especificamente sus derechos marcarios. Acreditd
con este fin en la documental que consta en autos su legitimo derecho y buena fe sobre el término GEN GROUP y
GRUPO GEN, en el rubro de la exportaciéon e importacion.

SEPTIMO: Que, no habiendo la segunda solicitante comparecido en autos, no ha sido posible comprobar los
derechos que la asisten respecto al nombre de dominio invocado.

OCTAVO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio genn.cl alegado por el tercer solicitante,
es preciso sefialar que identidad fonética del término “GEN" existente entre el dominio solicitado y la marca
comercial que el tercer solicitante busca proteger, puede llevar a error en la comunicacién. Es relevante destacar
que si en el mercado se utiliza un término igual a aquel registrado, aquello es perjudicial no solo para el titular de la
marca debilitada, sino que también para el piblico consumidor ante el cual se producira confusion.

Con lo considerado y teniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asignese el dominio genn.cl al tercer solicitante, Agencias
Universales S.A. Rep. por Silva & Cia.- (AGENCIAS U NIVERSALES S A), ya individualizado en autos.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electronico
firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ARBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a continuacion:
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Valeria Taborga B. Maria José Martabit Sagredo
Cl. 8.433.902-4 Cl. 12.103.308-9
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