Foja 127.
Santiago, primero de septiembre del afio dos mil ocho
Vistos:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero Quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos y lo dispuesto por el articulo 170 del
Caodigo de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema,
sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose
citado a las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en
juicio de asignacion de nombre de dominio “genpoint.cl”,
Parte Expositiva:
Que por Oficio de fecha 3 de abril de 2008, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “genpoint.cl”, surgido entre don Jaime Antonio Soto Mufoz, ingeniero
civil, domiciliado en Av. Antonio Varas 1532, Of. 404, comuna de Providencia, y
Agencias Universales S.A., sociedad de giro comercial, domiciliada en Av.
Andrés Bello N° 2687, Piso 15, Las Condes, representada en este juicio por su
Abogado Don Rodrigo Ledén Urrutia, con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las
Condes, Santiago.
Que por resolucion de fecha 7 de abril de 2008 el suscrito acept6 el cargo y
juré desempefiarlo en el menor tiempo posible y cité a las partes a comparendo
para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun consta a fojas 2 de autos,
el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia 22 de abril de 2008, a las
16:00 horas, con la asistencia de ambas partes.
Que son partes litigantes en la presente causa don Jaime Antonio Soto Mufoz,
primer solicitante del nombre de dominio “genpoint.cl” y Agencias Universales
S.A., segundo solicitante y demandante.
Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension
de Agencias Universales S.A.:

La parte demandante funda su demanda de oposicidbn a que se otorgue en



definitiva el registro del nombre de dominio “genpoint.cl” a don Jaime Antonio
Soto Mufioz e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su demanda de fojas 10,
cita los siguientes antecedentes de hecho para que se rechace la pretension
del primer solicitante don Jaime Antonio Soto Mufioz:

Sefala que el demandado solicitd el nombre de dominio “genpoint.cl” y que
dentro del plazo que establece el articulo 10 del Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, Agencias Universales
S.A., solicit6 el mismo nombre de dominio. Agrega, que en la fase de
mediacion no se logré acuerdo entre las partes y se procedio a la designacion
del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

2.1. Como primer argumento juridico, la parte demandante realiza un
descripcion de la Red Internet y solicita que este caso sea evaluado “mas alla
de la tentacion de aplicar simplistamente el principio “FIRST COME FIRST
SERVED”, que en muchos casos involucra una profunda injusticia”, agrega,
gue afortunadamente los criterios que se estan aplicando para resolver
conflictos de nombres de dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha
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”.

En fundamento de la legitimidad de su pretension Agencias Universales S.A.,
sefala que atendida la naturaleza de los servicios que ofrece en el mercado, ha
registrado ante el Departamento de Propiedad Industrial, las marcas
comerciales “GEN” registro N° 779328, en clase 35, “GEN GROUP”, registro N°
779.970, en clase 39, “GEN GROUP”, registro N° 765.196, en clase 35 y
“GRUPO GEN?", registro N° 779.969, en clase 39.

Sefala que la marca comercial “GEN”, coincide con el elemento caracteristico
del nombre de dominio de autos, asociando ademas el término “POINT”, el que

alude a punto de encuentro o grupo de encuentro, y que el demandado de



autos también ha solicitado los nombres de dominio “grupogen.cl” y
“empresasgen.cl”’. Afirma, que el dominio “genpoint.cl” se identifica con la parte
demandante y sus marcas comerciales, por lo que la sola posibilidad de
confundibilidad de conceptos es un antecedente suficiente como para que el
dominio en disputa se asigne a la demandante y cita al efecto los articulos 14
del Reglamento de NIC Chile, que sefiala “Sera 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”, y el 22 que sefala:
“Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcidn sea
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre
de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones
siguientes:

A) Que 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.

B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legitimos con respecto del nombre de dominio, y

C) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propoésito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su
competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su
inscripcion, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o
servicio,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencion de impedir al

titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de



dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del
asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro
lugar en linea, creando confusion con la marca del reclamante”.

2.2. Sefala la parte demandante como fundamento de la demanda el tema de
la dilucibn marcaria, “en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad
comienza a circular una expresion idéntica a las marcas y dominios de mi
representada, como eventualmente podria ocurrir, que identifique ademas
determinados servicios que se encuentren intimamente ligados a los servicios
de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos
registrados.”, y que si se asigna el nombre de dominio al demandante se
generard todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto a la
procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el
primer solicitante con el concepto “genpoint”, ya que los consumidores lo
identificaran con la parte demandante.

Concluye solicitando que conforme a “buena fe, interés legitimo, marcas vy,
presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados,
todos son elementos que perfilan a la demandante, segun afirma, como titular
de un “mejor derecho” para optar al dominio en cuestion” y que por lo sefialado
debe asignarse el nombre de dominio en disputa “genpoint.cl”.

Con fecha 8 de mayo de 2008 el Tribunal tuvo por interpuesta la demanda
arbitral por el nombre de dominio en disputa y confirié traslado al demandado
don Jaime Antonio Soto Mufioz, por el término de 10 dias habiles para su
contestacion y tuvo por agregados los documentos probatorios acompariados,
con citacion, notificando a las partes por correo electronico con igual fecha.

La parte demandada evacuo el tramite de contestacion de demanda, con fecha



8 de mayo de 2008, escrito en el que presento los siguientes argumentos:

1.- Sefiala que durante veinte afios de actividad profesional, los conceptos
“gensys”, “gensoft” han estado vinculados a él, y lo mismo como usuario de los
correos jsoto@gensys.cl o jsoto@gensoft.cl, y que a partir del afio 2003 activo
el dominio jsoto@genbiz.cl y que el mercado lo conoce como el duefio del
grupo de empresas gen o grupo gen o el punto de encuentro gen conocido en
espafol como www.puntogen.cl.

El nombre de dominio en disputa esta constituido pro dos palabras “point” y
“gen”, ambas son palabras genéricas, siendo la segunda la que le otorga
distintividad al término escogido. Agrega que tiene inscrito los dominios
puntogen.cl, puntogen.com, grupopuntogen.cl, chilepuntogen.cl,
empresaspuntogen.cl, grupopuntogen.cl y genpoint.biz.

2.- Afirma que la segunda palabra “gen” identifica al primer solicitante y que es
un hecho publico y notorio que el primer solicitante ha hecho uso de la palabra
“gen”, que significa: “unidad basica de herencia de los seres vivos”.

3.- Afirma que el demandado y sus empresas son titulares de las siguientes
marcas comerciales: “GENBIZ”, registro N° 721.501, “GENTECH?”, registro N°
741.065, “"GENHOME?", registro N° 741.064, “GENSOP”, registro N° 741.063, y
“GENNET”, registro N° 811.517.

4.- Finalmente, el demandado don Jaime Antonio Soto Mufioz, apela a que se
aplique en el caso de autos el principio “first come first served”.

El Tribunal con fecha 14 de mayo de 2008, dictd resolucién teniendo por
contestada la demanda de autos, notificando a las partes con igual fecha
mediante correo electronico.

Que con fecha 13 de junio de 2008, el demandado acompafio6 al proceso copia
de los registros de marcas comerciales “GENCAP”, registro N° 819.178, para
distinguir servicos de la clase 35, “GENSYS”, registro N° 818.103, para
distinguir servicos de la clase 42 y “PUNTOGEN?”, registro N° 819.177, para
distinguir servicos de las clases 35, 36, 37, 41, los que se agregaron, con

citacion mediante resolucion de fecha 13 de junio de 2008, notificada a las



partes con igual fecha.

Que con fecha 13 de junio de 2008, se dict6 resolucién recibiendo la causa a
prueba por el término de 10 dias habiles, fijandose los siguientes puntos de
prueba: 1.- Actividades que comprenden el o los giros de negocios de don
Jaime Antonio Soto Mufioz y de Agencias Universales S.A., respectivamente; y,
todo antecedente documental que de cuenta del mismo; y 2.- Si se han
ejecutado actos que impliquen el uso del término “genpoint”, en la afirmativa,
data de los mismos.

Que con fecha 18 de julio de 2008 se cit6 a las partes a oir sentencia definitiva,
notificando dicha resolucidn por correo electronico a las partes con igual fecha.
Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
Primero: El hecho sobre que versa la cuestion que debe fallarse, consiste en
determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio
“genpoint.cl”, esto es, si a don Jaime Antonio Soto Mufioz, primer solicitante, o
a Agencias Universales S.A, segundo solicitante y demandante.

Segundo: Que en el caso sub lite, ambos litigantes han acreditado, mediante
prueba documental no objetada, que tienen inscritas marcas comerciales que
utilizan la expresién o término “GEN”, para distinguir servicios, en efecto, la
parte demandante Agencias Universales S.A., es titular de los registros
marcarios “GEN”, N° 779328, clase 35, “GEN GROUP”, N° 779.970, clase 39,
“GEN GROUP”, N° 765.196, clase 35 y “GRUPO GEN”, N° 779.969, en clase
39, y la parte demandada don Jaime Antonio Soto Mufioz, ha acreditado la
titularidad de los registros de marcas “GENCAP”, registro N° 819.178, para
distinguir servicos de la clase 35, “GENSYS”, registro N° 818.103, para
distinguir servicos de la clase 42 y “PUNTOGEN?”, registro N° 819.177, para
distinguir servicos de las clases 35, 36, 37, 41.

Que la referida expresion “gen”, es el elemento gramatical mas destacado, que
inicia y forma parte del nombre de dominio en disputa “genpoint.cl”.

Tercero: Que en consideracion a que ambos litigantes tienen inscritas marcas



comerciales ante el Departamento de Propiedad Industrial, con anterioridad en
el tiempo al inicio del presente litigio, registros que utilizan la expresion “GEN”,
expresion o término que forma parte integrante del dominio en disputa
“genpoint.cl”, segun se ha sefialado en el considerando anterior, corresponde
concluir que ambos litigantes se encuentran en un mismo estatus o posicion de
igualdad, en cuanto a la invocacion de un mejor derecho para reclamar a
titularidad del dominio, por lo que el caso sub — lite no puede ser resuelto en
funcién de aplicar como principio de asignacién, el de “un mejor derecho”, que
pueda asistir a una de las partes en desmedro de la otra.

Cuarto: Que de conformidad con lo sefialado en los considerandos anteriores,
corresponde en consecuencia, aplicar para la resolucion de la disputa de autos,
el principio “first come first served”, esto es, “primero en llegar en el tiempo,
primero en el derecho”. En efecto, como sefiala el autor nacional Rodrigo
Moretti Oyarzun, en su libro “Marcas Comerciales y Nombres de Dominio”,
“Este principio es la regla atributiva basica en la concesion y adjudicacion de
Nombres de Dominio. En virtud de esa regla, expresada en lengua inglesa v,
que a nuestro entender es una actualizacion y contextualizacion conceptual
del aforismo juridico proveniente del derecho Romano “Prior in Tempor, Potior
in lure”, los dominios de Internet son asignados al primer solicitante atendiendo
a un criterio de prioridad temporal...” (Edit. Librotecnia, pag. 54). Por lo
sefialado, estando acreditado en el proceso mediante prueba documental, que
ambos litigantes estan igualmente legitimados por la invocacion de marcas
comerciales, que utilizan la expresion o termino “gen”, debe asignarse el
domino en disputa y preferirse a la parte que primero solicitd su inscripcion en
el tiempo ante la entidad registradora de los nombres de dominio CL, esto es,
ante NIC Chile, amparando a aquella parte que con antelacion a quien ingresa
una solicitud con posterioridad, que se puede denominar “competitiva”, ha
pedido primeramente en el tiempo el registro de un nombre de dominio y que
en el caso sub — lite, corresponde al demandado don Jaime Antonio Soto

Muhoz.



Que de razonarse de otra manera, se lesionaria arbitrariamente a una parte en
desmedro o beneficio de la otra, segun corresponda.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia
y equidad y al principio de asignacion de nombres de dominio “primero en
llegar en el tiempo, primero en el derecho”, se rechaza la demanda de
asignacion del nombre de dominio interpuesta a fojas 10 por Agencias
Universales S.A. y se asigna el nombre de dominio “genpoint.cl”, a don Jaime

Antonio Soto Mufioz, primer solicitante.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia
de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de

autos.

Notifiquese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y a dofia Cecilia
Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman

conjuntamente con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador



Cecilia Alcaine Abrigo



