En Santiago de Chile a2 de agosto de 2007 .-

VISTOS

- PARTE EXPOSITIVA.

|.1.- Congtitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO7529 de fecha 14 de mayo de 2007 me notifico de la
designacion como érbitro arbitrador para resolver € conflicto por la inscripcion del
nombre de dominio “gestionyestrategia.cl”, designacion que acepté con fecha 15 de mayo
de 2007, y que fue notificada a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo

electrénico.

|.2.- Partesdel arbitrgje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Alfredo Algjandro Diaz Aguilera, Rut 10.899.974-8, con
domicilio en la ciudad de Quillota, Julio Pizarro 139, Boca, de la comuna de Quillota,
correo €electrénico afredodiaz970@yahoo.com; 2) Don Victor Manuel Ojeda Méndez,
rut. 4.401.544-7, representado por el Estudio Cruzat, Ortlzar & Mackenna miembros del
Estudio Internacional de Abogados Baker & Mckenzie, y en autos por la abogada dofia
Militza Marinkovic Gutiérrez y por la egresada de derecho dofia Ana Maria Mujica
Varas, todos con domicilio en esta ciudad, Nueva Tgamar 481, Torre Norte, piso 21 dela
comuna de Las Condes, correo electronico militza.marinkovic@bakernet.com vy

ana.mariamujica@bakernet.cl.

[.3.- Objeto del arbitrgje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio
“gestionyestrategia.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.



|.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 11 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en e gue constan las
normas de procedimiento gque se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia
arbitral, con la inasistencia de don Alfredo Algjandro Diaz Aguilera, a quien le fue

notificada el acta segin consta afojas 12 de autos.

|.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de don Alfredo Alejandro Diaz Aguilera.
Don Alfredo Algjandro Diaz Aguilera no presentd planteamientos para argumentar su

mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

|.5.2 Planteamientos de don Victor Manuel Ojeda Méndez.

Consta afojas 58 y siguientes que dofia Militza Marinkovic en representacion de don Victor
Manuel Ojeda Méndez presentd escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre
de dominio de autos, en que es legitimo creador y duefio de las marcas registradas
“Edtrategia’, N° 514.093, clase 16; “Estrategia’, N° 434.532, clase 41; “Edtrategia’, N°
434.531, clase 42; “Edtrategia’, N° 552.432, clase 35; “Estrategid’, N° 508.686, clase 3, 14,
16, 18, 25, 28, 30y 34; “Estrategia’, N° 508.687, clase 35, 36, 38, 39, 41y 42; “Estrategia’,
N° 719.214, clase 42; “Estrategiadigital”, N° 612.759, clase 412: “Editorial Estrategia’,
N°584.913, clase 41; “Estrategia Financiera’, N°453.152, clase 16, entre otras, que
contienen la palabra esencial “Estrategia’. Asimismo, sefiala que es propietario de los
nombres de dominio “estrategiacl’, “edrategias.cl”, “estrategiaempresas.cl’,
“estrategiacifras.cl”, “estrategiabusiness.cl’, “estrategiabooks.cl”, *“estrategia-online.cl”,
“estrategiastecnologicas.cl”, “editorialestrategia.cl”, “empresariosestrategia.cl”, “analisis-
estrategia.cl”, “opinidn-estrategia.cl”, entre otros, que estan inscritos a nombre de don
Victor Manuel Ojeda Méndez como de Editorial Gestion Limitada e Inversiones Gestion

Limitada empresas pertenecientes a don Victor Manuel Ojeda Méndez. Sefiala que es



imposible una coexistencia entre “estrategia.cl” o cualquiera de los nombres de dominio que
contienen la palabra principal “estrategia’ con € nombre de dominio en conflicto
“gestionyestrategia’ sin derivar a los usuarios que legitimamente quieren a sitio de su
representado, puesto que ellos son practicamente idénticos, ya que la palabra Gestion no
logra darle la autenticidad e identidad suficiente al nombre de dominio requerido. Agrega
gue Editorial Gestion Limitada, que pertenece a su representado, es €l legitimo creador y
duefio de las marcas registradas “Gestion” en distintas clases, y asimismo es propietario,
entre otros, de los nombres de dominio “gestion”, “e-gestion” y “edgestion”. Sefida que la
solicitud contiene toda la marca de su mandante, que es la palabra fundamental utilizada en
muchos &mbitos por su mandante y precedentemente registrada. Reitera que al sélo agregar
la palabra Gestion conllevara a una confusion en €l usuario de Internet, ya que éste pensara
gue este nuevo dominio pertenece a un mismo duefio, pues la palabra Gestion no logra dotar
a nombre solicitado de una identidad propia como para desvincularse de los nombres de
dominio y marcas comerciales registradas por su representado, puesto que se relaciona con
la sociedad que pertenece a su representado. Ademas sefiadla que los usuarios de Internet
pensaran que el nombre de dominio “gestionyestrategia.cl” es una derivacion de las demas
direcciones que conforman la gran familia de nombres de dominio de su representado y su
sociedad relacionada. Por otra parte se refiere a principio “first to file system” o “first
come, first served’, sefiadlando que cede ante agquel solicitante que sea capaz de demostrar
gue posee un mejor derecho, y sefida que su representado funda su mejor derecho en la
titularidad de una serie de registros marcarios y nombres de dominio que se basan en la
palabra Estrategia para distinguir una amplia gama de productos y servicios, 1o que hace
improcedente la pretension del primer solicitante. Hace presente que “Estrategia’ es una
famosa y notoria marca en nuestro pais que corresponde al prestigioso diario de propiedad
de su representado. Agrega gque no resultaria justo que se otorgara €l dominio en disputa a su
contraparte, ya que, sus mandantes han invertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer
conocida y famosa su marca Estrategia en todos los ambitos, especiamente en e de la
informacion. Desde otra perspectiva, sefiala que en el caso de otorgarse € registro a la



contraparte, se produciria error o confusion en usuarios de Internet respecto del origen de
los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa efectivamente entregue al
usuario. Agrega gue su representado cuenta con un mejor derecho en virtud de sus marcas
registradas, toda vez que los nombres de dominio a igual que las marcas son utilizados
como un identificador méas. Ademas hace presente el delicado tema de la dilucién marcaria,
en cuanto a que s en € mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion
identificadora muy similar a las marcas de su representado, indudablemente se empezara a
generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a signo solicitado por
su mandante. Sefiala que ésta situacion ademas de ser injusta, resulta contraria a Derecho ya
gue se esta afectando €l derecho de propiedad que su representado tiene sobre sus signos 'y
respecto de los cuales posee proteccidon de rango legal y constitucional. Agrega que lo
anterior se traduce en un atentado a la identidad comercial concepto que es reconocimiento
como uno de los mas importantes de la empresa y por lo tanto exige la méxima proteccion
juridica. Reitera que su mandante hainvertido grandes sumas de dinero para dotar de famay
prestigio a sus marcas en €l pais. Finamente para acreditar su mejor derecho sobre €l
nombre de dominio en disputa acompafia los siguientes documentos: copias de la impresion
de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial que dan cuenta de los registros
de sus marcas “Estrategia’, “Estrategiadigital”, “Editorial Estrategia’, “estrategia
Financiera; Copia de la impresién de la pagina web de Nic Chile que da cuenta de los
nombres de dominio “estrategiacl’, “edrategias.cl’, “estrategiaempresas.cl’,
“estrategiacifras.cl”, “estrategiabusiness.cl’, “estrategiabooks.cl”, *“estrategia-online.cl”,
“estrategiastecnologicas.cl”, “editorialestrategia’, “diarioestrategia’, “bancoestrategia.cl”,
“ciberestrategia’, “empresarioestrategia.cl”, “analisis-estrategia.cl”, “opinio-estrategia.cl”,
“geoestrategia.cl”, “grupoestrategia.cl’, “imagenyestrategia.cl”, *coleccionestrategia.cl”,
“coleccion-estrategia.cl”.

|.6 Etapa de Respuestas.-



1.6.1 Respuestade don Alfredo Algjandro Diaz Aguilera.
Don Alfredo Algandro Diaz Aguilera no evacud respuesta alguna a los argumentos
expuestos por don Victor Manuel Ojeda Méndez.

1.6.2 Respuestade don Victor Manuel Ojeda Méndez.
Don Victor Manuel Ojeda Méndez no evacud respuesta alguna, ya que, don Alfredo
Algjandro Diaz Aguilera no expuso planteamientos.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 61 de autos, con fecha 24 de julio de2007 encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

. PARTE CONSIDERATIVA.

1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Alfredo Algjandro Diaz
Aguilera con fecha 28 de febrero de 2007 solicit6 e nombre de dominio
“gestionyestrategia.cl”’. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que don
Victor Manuel Ojeda Méndez, lo solicitd con fecha 27 de marzo de 2007 .-

1.2 Que don Alfredo Algjandro Diaz Aguilera no fundamenté su mejor derecho para
solicitar la asignacion del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argument6

los planteamientos esgrimidos por don Victor Manuel Ojeda M éndez.

1.3 Que don Victor Manuel Ojeda Méndez fundament6 su mejor derecho en que es €
titular de las marcas “Edtrategia’, “Estrategiadigital”, “Editorial Estrategia’, “Estrategia
Financiera’, entre otras, que contienen la palabra esencial “Estrategia’. Asimismo, sefiala
gque es propietario de los nombres de dominio “estrategia.cl’, “estrategias.cl”,



“estrategiaempresas.cl’, “estrategiacifras.cl”, “estrategiabusiness.cl”, “estrategiabooks.cl”,
“estrategia-online.cl”, “estrategiastecnologicas.cl”, “editorialestrategia.cl”,
“empresariosestrategia.cl”, “analisis-estrategia.cl’, “opinion-estrategia.cl’, entre otros, que
estan inscritos a su nombre y de Editorial Gestion Limitada y de Inversiones Gestidn
Limitada, empresas que le pertenecen. Fundamenta que Editorial Gestion Limitada es el
legitimo creador y duefio de las marcas registradas “ Gestion” en distintas clases, y asimismo
€es propietario, entre otros, de los nombres de dominio “gestion”, “e-gestion” y “edgestion”.
En consecuencia, esgrime que el nombre de dominio solicitado contiene toda la marca de su
propiedad. Ademas, fundamenta que sblo agregar la palabra Gestion conllevard a una
confusién en el usuario de Internet, ya que éste pensara que este nuevo dominio pertenece a
un mismo duefio, pues la palabra Gestion no logra dotar a nombre solicitado de una
identidad propia como para desvincularse de los nombres de dominio y marcas comerciales
registradas por é, puesto que se relaciona con la sociedad que le pertenece. Fundamenta que
“Edtrategia’ es una famosa y notoria marca en nuestro pais que corresponde a prestigioso
diario de su propiedad. Agrega que no resultaria justo que se otorgara el dominio en disputa
a su contraparte, ya que, hainvertido grandes sumas de dinero y tiempo en hacer conociday
famosa su marca Estrategia en todos los ambitos, especialmente en el de la informacién.
Desde otra perspectiva, sefidla que en € caso de otorgarse € registro a la contraparte, se
produciria error o confusion en usuarios de Internet respecto del origen de los servicios y
productos que €l nombre de dominio en disputa efectivamente entregue al usuario. Ademas

hace presente el delicado tema de la dilucién marcaria.

I1.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentacién acompafiada por don
Victor Manuel Ojeda Méndez, fojas 36 a 46 de autos, se encuentra acreditado que es,
entre otras, titular de las marcas registradas “Estrategia’ en distintas clases. Que dicha
marca no es idéntica a nombre de dominio solicitado, “gestionyestrategia.cl”. Lo
anterior, por cuanto €l nombre de dominio en disputa est4 conformado por un concepto
gue lo constituyen basicamente dos palabras “gestién” y “estrategia’. Sin embargo,



atendido que don Victor Manuel Ojeda Méndez ha fundamentado que es ademas titular
de la marca “ Gegion”, a través, de la empresa de su propiedad Editoria Gestion
Limitada, y que éstas empresas constituyen un grupo, éste sentenciador considera que €l
nombre de dominio en disputa esta abarcado por ambas marcas, marcas que s bien son
independientes entre si, identifican los servicios prestados por don Victor Manuel Ojeda
Méndez, através, de su diario “Estrategia’, que por sus especiales caracteristicas ligadas
principalmente a la informacién econdmica y financiera es fécil de vincular con el
concepto y marca “ Gestion”. En consecuencia, éste sentenciador considera, atendidos los
argumentos antes mencionados, que € nombre de dominio en disputa,
gestionyestrategia.cl, es engafiosamente similares a las marcas registradas “Estrategia’ y
“ Gestion”.

1.5 Ademés de lo anterior debe considerarse que, es de publico conocimiento que la
marca “Estrategid’, es una marca notoria y famosa, de manera que de otorgarsele €l
nombre de dominio “gestionyestrategia.cl”, a quien no es titular de dicha marca, se
produciria confusion entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los

productos y servicios gue se ofrecen.

1.6 Unido atodo lo anterior, debe considerarse que don Victor Manuel Ojeda Méndez
acreditd, entre otros, que es titular del nombre de dominio “estrategia.cl”, engafiosamente
similar a nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de
dominio en disputa “gestionyestrategia.cl”, a primer solicitante, efectivamente podria
producirse una confusion entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los
productos y servicios ofrecidos.

1.7 Ademéas debe tenerse en cuenta que €l primer solicitante, don Alfredo Alegjandro
Diaz Aguilera, no expresd fundamento alguno para acreditar su mejor derecho sobre €l
nombre de dominio en disputa.



1.8  Atendido los considerandos antes transcritos, éste sentenciador considera que €
nombre de dominio “gestionyestrategia.cl” identifica claramente los productos y servicios
ofrecidos por don Victor Manuel Ojeda Méndez.

1 SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar e nombre de dominio

en disputa “gestionyestrategia.cl” a don Victor Manuel Ojeda Méndez.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificaday a NIC Chile por correo electronico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por € sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autorizala Secretaria del Tribunal, dofia Maria José Allende Gutiérrez.



