Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio global-gestion.cl
Oficio OF10565

VISTOS:

1.

Que con fecha 18 de diciembre de 2008, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN
ARANEDA, representado en calidad de contacto administrativo por don JOSE
OMAR VILLAGRAN QUILODRAN, solicita la inscripcién del nombre de dominio
global-gestion.cl. Posteriormente, con fecha 24 de diciembre de 2008, GESTION
GLOBAL C&C CONSULTORES S.A., representada en calidad de contacto
administrativo por don GUILLERMO CAREY, solicita igualmente la inscripcion del
mismo dominio global-gestion.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este
arbitraje;

Que mediante Oficio OF10565, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucién del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 9 de abril de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacion de procedimiento para el dia 17 de abril de
2009, a las 10:00 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacion notificada a las partes por correo electrdnico y por carta
certificada;

Que con fecha 17 de abril de 2009, se efectlda el comparendo fijado para ese dia, al
que solo asiste don SEBASTIAN PALACIOS COBO, quien exhibe poder para
representar al Segundo Solicitante, GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A,,
y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el
arbitro. Al no producirse conciliacion en esta audiencia, se fijan las normas de
procedimiento;

Que con fecha 21 de abril de 2009, el Segundo Solicitante, GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A., consignd el saldo de los honorarios arbitrales
correspondientes;

Que con fecha 24 de abril de 2009, el Primer Solicitante, don JOSE OMAR
VILLAGRAN QUILODRAN argumenta que GLOBAL GESTION LTDA. no fue
producto de plagio ni asimilacion, sino creacién de su lecho de enfermo, puesto que
lo aquejaba una enfermedad terminal llamada Fibrosis Pulmonar Idiopatica, que
solucion6 mediante un trasplante pulmonar el 30 de marzo de 2008. El Primer
Solicitante agrega que por prescripcion médica, no pudo volver a su actividad
anterior, por lo que perdié su empresa y quedd aun endeudado por los altos costos
de la operacion.

Don JOSE OMAR VILLAGRAN QUILODRAN ide6 esta nueva empresa segun su
nueva condicién, profesién y el mercado, creando el logo, la papeleria y todo lo que
significa el formar una empresa. Afiade que tomo un curso intensivo para prepararse



para su nueva actividad y todo salia segun lo planificado, hasta que se encontrd con
los comunicados objetos de este arbitraje. A esas alturas ya tenia la empresa en
marcha, la parte tributaria completa, y con los comunicados para la apertura de la
cartera, clientes ya negociados y otros cautivos, se encontré con la novedad que
cualquier persona puede echar por tierra el trabajo de meses y quedarse con el
nombre de la empresa que él inventd y promociond, tan solo porque es similar y no
igual al de otra empresa, lo cual le parece que esta relacionado con un concepto de
monopolio, por definirlo blandamente.

Don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA indica que los documentos que
se detallan a continuacién, demuestran que no es ni ha sido su intencién apropiarse
de lo que no es de él, ni abusar del trabajo de otras personas, pero tampoco le
parece aceptable esta situacién, porque tienen a su disposicion un capital y un
equipo de abogados:

i. Tres certificados médicos que demuestran la efectividad de la
enfermedad que lo llevé a cambiar de rubro, y de su operacién que se
realiz6 en la Clinica Las Condes con fecha 30 de marzo de 2008;

ii. Fotocopia de colilla provisoria del RUT de su empresa, emitida con fecha
26 de diciembre 2008;

iii. Fotocopia de factura emitida a nombre de GLOBAL GESTION LTDA.
RUT 76.043.053-6, de fecha 31 diciembre de 2008;

iv. Fotocopia de Iniciacion de Actividades de la empresa GLOBAL
GESTION LIMITADA de fecha 26 de diciembre de 2008;

V. Fotocopia de extracto de escritura de constitucion de la empresa
GLOBAL GESTION LIMITADA de fecha 25 de noviembre de 2008;

Vi. Fotocopia de escritura de constitucion de la empresa GLOBAL
GESTION LIMITADA de 25 de noviembre de 2008, visada por el
Servicios de Impuestos Internos, y anotada en el Registro de Comercio
con fecha 27 de noviembre de 2008;

vii. Fotocopia de publicacion en el Diario Oficial del extracto de la
constituciéon de la empresa GLOBAL GESTION LIMITADA, de fecha 22
de diciembre de 2008;

viii. Copia tomada de la pagina Web de NIC Chile en que puede apreciarse

la presentacion de la solicitud y el pago del dominio globalgestion.cl, el
cual fue pedido con fecha 17 de noviembre de 2008, presentando su
solicitud competitiva GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A.
recién con fecha 11 de diciembre del 2008, casi un mes después;

Don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA agrega que el nombre de



dominio pedido no es exacto a la razon social del Segundo Solicitante, existiendo
Unicamente una similitud de palabras con un orden diferente. A su vez, indica que
las fechas antes sefaladas demuestran un trabajo en todo orden de cosas, una
informacion oportuna del registro y un equipo dedicado a estas operaciones;

Que con fecha 29 de abril de 2009, don SEBASTIAN PALACIOS COBO, en
representacion del Segundo Solicitante, GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES
S.A., sefala que ésta es una compania que nace como respuesta a la necesidad de
las empresas por recibir una asesoria integral, basada en la calidad y la
diferenciacién en el servicio.

GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. esta orientada a satisfacer las
necesidades de informacion de distintas empresas, disminuyendo los costos y los
riesgos de contar con una estructura propia, ayudando de esta manera, a lograr una
mayor eficiencia operacional. Para ello, cuenta con una combinacion de
profesionales y tecnologia que, aplicando un servicio basado en el trato directo y en
la transparencia, permiten a sus clientes concentrarse en su negocio.

El Segundo Solicitante, por su gran desarrollo y alto crecimiento, y a fin de proteger
su prestigio e imagen, ha solicitado, con anterioridad a la solicitud del presente
dominio, la inscripcién de una serie de marcas comerciales para proteger el servicio
qgue entrega al publico consumidor, a saber:

. “GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”, Solicitud N¢ 846.774,
para distinguir servicios de la clase 36;

. “GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”, Solicitud N¢ 846.773,
para distinguir servicios de la clase 35;

. “GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”, Solicitud N¢ 846.772,
para distinguir servicios de la clase 41.

El Segundo Solicitante afiade que es duefio de una serie de dominios relacionados
tanto a las expresiones “GLOBAL” como a “GESTION”, a saber:

o gestion-global.cl

o gestionglobal.cl

o gesstionglobal.cl

o gestionglobalchile.cl
o gglobal.cl

J gestionglobalconsultores.cl



o gestion-global.com
o gestionglobalconsultores.com

GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. ha inscrito diversos nombres de
dominio con el proposito de que el publico cyber navegante pueda identificar a su
empresa en Internet. Lo anterior evidencia, a juicio del Segundo Solicitante, que la
asignacion del registro de un dominio como el que se disputa en autos a un tercero
distinto de ella, produciria confusion en el plblico consumidor, dado el crecimiento y
notoriedad que ha logrado GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. en el
mercado, tomando en cuenta, ademas, las solicitudes marcarias y dominios a
nombre de ésta. Esto significaria un beneficio de la imagen y reconocimiento de los
servicios de primera calidad del Segundo Solicitante a una empresa distinta a ella.
Es un hecho que el publico consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet
entenderan como indudablemente relacionados el nombre de dominio global-
gestion.cl que solicita el Primer Solicitante, con las solicitudes de marcas y los sitio
Web de GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A., hecho que importa una
incuestionable infraccién a las normas que rigen la asignacién de los nombre de
dominio .CL y que configuran el mejor derecho del cual goza el Segundo Solicitante.

GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. afiade que el nombre de dominio
consiste en una “direccion electrénica” o bien una “denominacion” por medio de la
cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de
dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos
servicios que dicho medio de comunicacion ofrece, tales como: paginas Web, correo
electrénico (E-Mail), conversaciones instantaneas, etc.

El Segundo Solicitante indica que, como una forma de poder solucionar conflictos
relativos a la asignacion de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de
NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Arbitros, diversos criterios, los cuales
se deben conjugar y analizar de manera de dar solucién a dichos conflictos. Entre
los criterios mencionados esta el principio del “First Come, First Served’, la Teoria
del Mejor Derecho, el Legitimo Interés y la Buena Fe, los cuales se deben conjugar
entre si al momento de resolver.

El Segundo Solicitante agrega que en conformidad con el principio "First Come, First
Served’, en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento
de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el Primer Solicitante
tendria un derecho preferente para la asignacién definitiva de ese dominio. Sin
embargo, este principio no es absoluto, ya que deben tenerse en cuenta los otros
criterios mencionados para la asignacion de un dominio en disputa. Es asi como
tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan esta tesis planteada.
Ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por el autor don Rodrigo Moretti Oyarzun al
sefalar que “En sintesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo,
salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aun;



mejor derecho que en nuestro analisis esta determinado por el respaldo en marcas
comerciales”. También se recoge el mismo principio en el fallo emitido por el sefior
arbitro, don Ruperto Pinochet Olave, al senalar: “Que efectivamente el segundo
solicitante acredité ser titular de numerosas marcas y dominios bajo la
denominacion FASA o similares, la que guarda gran similitud con el nombre de
dominio en disputa asa-chile.cl, y especialmente, con el dominio de la cual es titular
fasachile.cl, situacion que podria llevar a confusion a los usuarios de Internet.”. En
armonia con lo anterior, citamos al sefor arbitro don Cristian Saieh Mena, que
sefala: “a juicio de este sentenciador, frente a marcas y/o signos notorios y
profusamente difundidos, el principio "First come, First Served" debe ceder
necesariamente frente a otros de mayor envergadura, como los que se han venido
comentando anteriormente, referidos en general al desarrollo libre y sin limitaciones
de actividades econdmicas, en la medida de que quién no detenta los derechos
marcarios o de propiedad pertinentes no pueda esgrimir y probar otros de idéntica o
mayor envergadura, dignos de ser reconocidos y protegidos.”

El Segundo Solicitante hace mencion al parrafo 14 de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL que dispone: “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’.
Dentro de estos derechos véalidamente adquiridos, el Segundo Solicitante sefala
que deben considerarse los derechos adquiridos por GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A. en virtud de las solicitudes marcarias pedidas con
anterioridad a la fecha de solicitud del dominio en disputa y diferentes nombres de
dominio mencionados en los hechos de esta demanda, cuya cuasi-identidad es
incuestionable.

El Segundo Solicitante considera que la Teoria del Mejor Derecho queda en
evidencia en el caso de autos, debido a que el Primer Solicitante ha solicitado un
nombre de dominio sobre el cual GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A.
tiene derechos preferentes y validamente adquiridos, ya que cuenta con solicitudes
marcarias y nombres de dominio que incluyen las expresiones “GLOBAL” vy
“GESTION". En efecto, el nombre de dominio global-gestion. cl en disputa, incluye
en su totalidad una expresion vinculada a GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A., a saber, “GESTION GLOBAL”, la que se encuentra inscrita a
nombre del Segundo Solicitante tanto en sus nombres de dominio, como en las
solicitudes marcarias, y es parte principal de su razén social. GESTION GLOBAL
C&C CONSULTORES S.A. indica que don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN
ARANEDA se ha limitado a invertir el orden de las palabras de un dominio ya
inscrito por él, a saber, gestion-global.cl.

GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. sefala que don NICOLAS
ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA busca registrar un dominio cuasi- -idéntico al
suyo, siendo la Unica diferencia el orden invertido de las palabras GESTION y
GLOBAL.



El Segundo Solicitante considera que la solicitud del nombre de dominio disputado
en estos autos es una situacion analoga y comparable al hecho de que un tercero
diferente a los titulares de los dominios www.pepsi-cola.com, www.pullman-
bus.cl, o www.calvin-klein.com, pidiera a su nombre los dominios www.cola-
pepsi.cl, www.bus-pullman.cl, o www.klein-calvin.cl y éstos le fueran
concedidos. A juicio del Segundo Solicitante, los ejemplos anteriores permiten
ejemplificar claramente el mejor derecho que GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A. posee por el dominio en disputa, y las consecuencias que el
registro del dominio global-gestion.cl a nombre de don NICOLAS ALBERTO
VILLAGRAN ARANEDA podria causarle.

El Segundo Solicitante agrega que siendo “GLOBAL” y “GESTION” las Unicas
palabras del dominio solicitado, estando integramente contenidas en el dominio ya
registrado por GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A., con la Unica
diferencia de invertir el orden de las palabras, queda de manlflesto que la solicitud
de autos no es mas que un intento del peticionario de ser reconocido como global-
gestion.cl, atendido que GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. ya es
duena de gestion-global.cl.

El Segundo Solicitante reitera que su razén social es precisamente GESTION
GLOBAL C&C CONSULTORES S.A., la cual se compone principalmente por las
expresiones “GESTION” y “GLOBAL, resultando claro para él que ostenta un mejor
derecho sobre el dominio en disputa.

El Segundo Solicitante indica que la finalidad del registro de una marca comercial es
otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o
juridica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca
registrada por medio de la cual publicitard o distinguira sus productos o servicios.
Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial
forman parte del patrimonio de la persona natural o juridica que lo detenta. Por lo
mismo, en el caso de autos, es plenamente ajustado a derecho el sostener que
GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. ostentara el derecho exclusivo y
excluyente de publicitar y promocionar sus productos y servicios bajo la expresion
“GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”, sea que lo haga en el mercado real o
en el virtual, y cualquiera que utilizara una denominacién idéntica o cuasi-idéntica
estaria atentando a ese derecho.

El Segundo Solicitante sefiala que tanto la doctrina extranjera como la nacional, han
considerado que la relacion entre las marcas comerciales y los nombres de dominio
es estrecha y, por ende, los conflictos por asignacion de nombres de dominio deben
ser resueltos, entre otros criterios, en estrecha atenciéon a la titularidad de los
registros marcarios y de dominios para el signo pedido como dominio. Este
fundamento se ve confirmado segun lo resuelto por el juez arbitro don Felipe Claro
Swinburn, quien sefnala: “En el presente caso, sdlo una parte exhibe marcas
comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho
de uso exclusivo reconocido por la legislacion marcaria debe primar por sobre una
solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para



el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, segun consta en la solicitud
respectiva.” En esta misma linea argumental, otro fallo jurisprudencial sefala:
“Confirma lo expuesto, la propia jurisprudencia nacional al sefialar que “Con esto
queremos evidenciar que, sin reconocerles caracter de signos distintivos a los
nombres de dominio, la eventual funcion de distintividad de los mismos ha alertado
a la doctrina nacional e internacional en cuanto a la potencial lesion que en su
registro puede producirse a algun derecho exclusivo, como son los derechos
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marcarios’™.

El Segundo Solicitante afade que la denominada Politica Uniforme de Resolucion
de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (/nternet Corporation
for Assigned Names and Numbers), reconoce como un aspecto fundamental para la
resolucién de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros
marcarios para el signo en cuestion, indicando: “se consideraran como fundamentos
para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio
otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios
respecto de la cual la parte demandante tiene derechos’.

El Segundo Solicitante agrega que dichos criterios han sido recogidos por diversos
articulos de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL. En efecto, el articulo 22 de dicho reglamento sefiala como causal de
revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcion sea abusiva o que haya
sido realizada de mala fe. Sefala ademas que se entendera por abusiva si se
cumplen ciertas condiciones, tales como: “a) Que el nombre de dominio sea idéntico
0 enganosamente 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.” El
Segundo Solicitante sefiala que en el caso de autos, GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A. cuenta con varias solicitudes marcarias y nombres de
dominio practicamente idénticos y confusamente similares al dominio solicitado.

El Segundo Solicitante esgrime que los Jueces Arbitros en fallos dictados para la
solucién de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como
argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir
previamente marcas comerciales y dominios ya registrados, lo cual permite a los
usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca o dominio.

El Segundo Solicitante argumenta que la eventual concesion del nombre de dominio
global-gestion.cl a don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, infringiria de
manera inevitable los derechos adquiridos por GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A., induciendo, en definitiva, al publico a un engafo y error en
cuanto al verdadero oferente de los servicios.

GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. cuenta con un legitimo interés en el
nombre de dominio de autos, lo que se puede advertir del hecho de haber solicitado
los registros de marcas que incluyen las expresiones “GLOBAL” y “GESTION”,
ademas de ser titulares de una serie de dominios de Internet individualizados en
esta presentacién, los que son cuasi-idénticos al dominio solicitado en autos. El



Segundo Solicitante, ademas de ser duefia del dominio gglobal.cl, actualmente
ofrece sus servicios a través de dicha pagina, la que se encuentra totalmente
operativa y en que consta su seriedad y profesionalismo.

El Segundo Solicitante hace presente que, ademas de las solicitudes marcarias
actualmente en tramite ya citadas en este escrito, en el pasado solicit6 el registro
de las siguientes marcas:

J “GESTION GLOBAL CONSULTORES”, Solicitud N¢ 753.962, para
distinguir servicios de la clase 41;

J “GESTION GLOBAL CONSULTORES”, Solicitud N 753.961, para
distinguir servicios de la clase 36;

. “GESTION GLOBAL CONSULTORES”, Solicitud N2 753.960, para
distinguir servicios de la clase 35.

Si bien todas estas solicitudes fueron denegadas a registro en su oportunidad,
GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. considera que ellas acreditan el
legitimo interés y prioridad de la que goza, toda vez que estas solicitudes fueron
pedidas dos afos antes de la presente disputa de dominio, y fueron rechazadas en
base al articulo 20 letra e) de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, es decir por
ser considerada genéricas, limitacion inexistente del sistema atributivo de los
nombres de dominio.

En referencia al principio de la buena fe, en el caso de GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A. éste se puede advertir e inferir de todo lo sefalado y, en
especial, tanto por las solicitudes de marcas actualmente en tramite, como por los
dominios cuasi-idénticos ya inscritos a su nombre. Por el contrario, en el caso de
don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, este principio se ve infringido al
solicitar un nombre de dominio confusamente similar a otros previamente
registrados por GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. y solicitudes de
marcas que tienen igual condicion.

Sin perjuicio de lo sefialado anteriormente, el Segundo Solicitante estima necesario
hacer patente que con fecha 16 de marzo de 2009, se llevo a cabo la audiencia de
conciliacion en NIC Chile, a la cual don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN
ARANEDA no asistié, situacién que se repitié6 con fecha 17 de abril de 2009 a las
10:00 horas, al no asistir el Primer Solicitante a la audiencia para fijar las normas de
procedimiento e intentar resolver el conflicto sobre el dominio global-gestion.cl. A
juicio del Segundo Solicitante, este proceder sélo confirma la falta de interés de don
NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA en relacion al dominio global-
gestion.cl, en contraposicién a la suya, que ha acudido a todas las instancias
procesales anteriores con la finalidad de buscar una solucién al conflicto de autos,
ya sea acudiendo a la audiencia ante NIC Chile y al comparendo de arbitraje citado,
presentando en tiempo y forma los escritos correspondientes y haciéndose parte en
la audiencia de conciliacién, a la que el Primer Solicitante no asistié. Es asi como la



10.

inasistencia de don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA podria entenderse
como un desinterés de su parte, en conformidad con el articulo N° 10 del
Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004, el cual
sefiala que “La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un
procedimiento alternativo de solucion de controversias dentro de los plazos
establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podran
considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte
contraria”. Del precepto citado, se puede concluir que el hecho de que el Primer
Solicitante no haya asistido a la audiencia referida, es motivo suficiente para aceptar
lo solicitado por GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A., es decir,
asignarsele el dominio global-gestion.cl.

Por ultimo, el Segundo Solicitante apoya su tesis en la jurisprudencia nacional y, a
modo de ejemplo, cita algunos fallos que respaldan su posicidn, entre otros: “Que atn
siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta
por interpretacion analoga, lo dispuesto por el recientemente aprobado Reglamento de
la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen
normas de politica de interés general relativas a la aplicacion y a las funciones del
dominio de primer nivel “eu’”, asi como los principios en materia de registro.
Reglamento que en su articulo 22 N ° 10, prescribe que: “La ausencia de respuesta de
cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucion de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las
audiencias del grupo de expertos podran considerarse motivos suficientes para
aceptar las reclamaciones de la parte contraria.”

El Segundo Solicitante concluye que en razén de todas las consideraciones
mencionadas, en especial: la buena fe; el interés legitimo; las marcas previamente
solicitadas, los dominios registrados; la razén social del Segundo Solicitante; la
presencia comercial; la trayectoria; y el posicionamiento comercial consolidado,
como elementos que perfilan a GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A.
como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestion; y de las
facultades que la Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio CL ha otorgado a los arbitros designados para solucionar conflictos de
asignacion de nombres de dominio, en especial lo contenido en el articulo 1 de
dicho Reglamento;

Que con fecha 8 de mayo de 2009, y previo a proveer las presentaciones de las
partes, se le solicita a don JOSE OMAR VILLAGRAN QUILODRAN acreditar su
personeria para representar a don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA,
bajo apercibimiento de tenerse por no hecha su presentacion de fecha 24 de abril de
2009;

Que con fecha 8 de mayo de 2009, el Primer Solicitante cumple lo ordenado,
acompanando poder don JOSE OMAR VILLAGRAN QUILODRAN para representar
a don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA;

Que con fecha 3 de julio de 2009 se provee la presentacion de fecha 8 de mayo de



11.

12.

13.

2009 de don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, teniéndose por
acreditada la personeria de don JOSE OMAR VILLAGRAN QUILODRAN para
representar al Primer Solicitante. A su vez, se provee el escrito presentado con
fecha 24 de abril de 2009 por don JOSE OMAR VILLAGRAN QUILODRAN, en
representacion del Primer Solicitante, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN
ARANEDA. Asi mismo, se provee escrito presentado con fecha 29 de abril de 2009
por don SEBASTIAN PALACIOS COBO, en representacion del Segundo
Solicitante, GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. teniéndose por
evacuado el traslado, resolucion que se notifica a las partes por correo electrénico;

Que con fecha 8 de julio de 2009, don SEBASTIAN PALACIOS COBO, en
representacion del Segundo Solicitante, GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES
S.A., hace observaciones a la prueba rendida por el Primer Solicitante, indicando
que ellas no acreditan un mejor derecho del Primer Solicitante, ni un derecho
legitimamente adquirido, toda vez que en éste se describen hechos personales del
sefnor Villagran, que aun cuando sean lamentables, nada tienen que ver con el
presente juicio arbitral.

El Segundo Solicitante afade que en cuanto a los documentos tendientes a
acreditar la existencia y uso de la empresa GLOBAL GESTION LTDA., éstos no
pueden ser tomados en cuenta para la resolucion del presente confllcto ya que
como consta del documento acompafnado de “inicio de actividades”, ésta tiene fecha
posterior al 18 de diciembre de 2008, fecha en que el Primer Solicitante solicit6 la
inscripcion del dominio global-gestion.cl. en disputa.

Dado todo lo anterior, concluye el Segundo Solicitante, los documentos vy
antecedentes presentados por el Primer Solicitante no acreditan un mejor derecho ni
un derecho legitimamente adquirido y, por lo tanto, no aportan a la discusion del
juicio de autos;

Que con fecha 14 de agosto de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 8
de julio de 2009 por don SEBASTIAN PALACIOS COBO, en representacién del
Segundo Solicitante, resolucién que se notifica a las partes por correo electronico;

Que con fecha 27 de agosto de 2009, se cita a las partes a oir sentencia, resolucion
que es notificada a las partes por correo electrénico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido
en la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacion de NIC Chile sefnala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcion no contrarie las
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normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y
de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicaciéon de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que el Primer Solicitante, don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA,
indudablemente estd actuando a nombre de GLOBAL GESTION LIMITADA,
mediante un mandato con representacién, desde el momento en que él comparece
a nombre propio, pero sefialando al pedir el dominio que actua representando a la
empresa GLOBAL GESTION LIMITADA;

Que de la documentacion acompafada en estos autos por el Primer Solicitante, se
puede apreciar que la sociedad GLOBAL GESTION LIMITADA o GLOBAL
GESTION LTDA., se constituy6 con fecha 25 de noviembre de 2009, esto es, con
anterioridad a haberse solicitado por el Primer Solicitante el nombre de dominio
global-gestion.cl de autos;

Que el objeto social de la empresa GLOBAL GESTION LIMITADA, segtn consta de
su escritura social, es la “explotacion de la actividad de corretaje de bienes muebles
e inmuebles por cuenta propia o de terceros, incluyendo en ello toda clase de
convenciones sobre los mismos bienes, arrendamientos, comisiones,
administraciones, confeccion de mejoras, instalaciones y desarrollo de proyectos
inmobiliarios, transporte en cualquier a de sus formas y, en general, todo otro rubro
relacionado directa o indirectamente con anteriores”;

Que, por otro lado, de la pagina Web del Segundo Solicitante, ubicada en
gglobal.cl, puede apreciarse que el giro de GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A. se relaciona, como lo dice su nombre, con los servicios de
consultoria, en particular con los servicios contables, asesoria tributaria, entre otros,
gue no dicen relacién con los servicios amparados por la empresa GLOBAL GESTION
LIMITADA,;

Que si bien GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. es efectivamente titular
de los nombres de dominio gestion-global.cl y gestionglobal.cl, entre otros, éste
no los utiliza, puesto que el que efectivamente usa y tiene activado es gglobal.cl, de
tal forma que los usuarios de Internet y el publico en general no podrian
confundirlos;

Que, por otro lado, el nombre de dominio solicitado, si bien esté conformado por las
mismas palabras “global” y “gestién” que componen los dominios ya asignados al
Segundo Solicitante, igualmente se diferencia de ellos, puesto que las palabras
mencionadas se encuentran en orden inverso al de los dominios del Segundo
Solicitante;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Que, en todo caso, existen otros nombres de dominio que incluyen la expresion
“GESTION GLOBAL” inscritos a nombre de terceros distintos del Segundo
Solicitante, a saber, gestionglobalint.cl a nombre de FELIX ADOLFO ESCOBAR
CHACON y gestionglobalfinanciera.cl a nombre de MOISES RICARDO ARTURO
SILVA BAEZA. Al respecto, es légico concluir que si dichos nombres de dominio ya
coexisten con las marcas comerciales y nombres de dominio del Segundo
Solicitante, con igual o mayor razén podria coexistir con ellos el dominio global-
gestion.cl de autos;

Que tanto la palabra “global” como “gestiéon” son palabras de uso comun en el
lenguaje, que no tienen particular distintividad. Es asi como en su oportunidad, el
Segundo Solicitante traté de registrar la expresion “GESTION GLOBAL
CONSULTORES” como marca comercial, sin éxito, para servicios de las clases 35,
36 y 41, rechazandose cada una de estas solicitudes sobre la base de su
genericidad en relacion a los servicios respectivos;

Que, a su vez, la expresidon “gestion global” es comunmente usada para describir
una administracion tomada en conjunto o una gestion amplia. En cambio, la
expresion “global gestion”, si bien estd formada por las mismas palabras, tiene
mayor distintividad como tal, al no ser una expresién comunmente usada;

Que, de la documentacién acompafiada por GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A,, éste ha acreditado ser titular de las solicitudes de las marcas
comerciales “GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”, Solicitud N® 846.774,
para distinguir servicios de la clase 36, “GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES”, Solicitud N° 846.773, para distinguir servicios de la clase 35 y
“GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”, Solicitud N° 846.772, para distinguir
servicios de la clase 41, todas las cuales corresponden a marcas actualmente
pendientes ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial;

Que el Segundo Solicitante argumenta que la eventual concesion del nombre de
dominio global-gestion.cl a don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA,
infringiria de manera inevitable los derechos adquiridos por GESTION GLOBAL
C&C CONSULTORES S.A., induciendo, en definitiva, al publico a un engafo y error
en cuanto al verdadero oferente de los servicios. Sin embargo, cabe recordar que
desde el punto de vista marcario, el Segundo Solicitante no tiene derechos
adquiridos sobre la expresion “GLOBAL GESTION”, puesto que es titular
Unicamente de solicitudes de marcas comerciales pendientes, que aun no han sido
aceptadas a registro;

Que, por otro lado, si bien GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. utiliza la
expresion “GLOBAL GESTION” en su razén social, es necesario tener presente que
don NICOLAS ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA esta actuando a nombre de
GLOBAL GESTION LIMITADA, empresa que se esta limitando a proteger como
nombre de dominio su razén social y, por consiguiente, teniendo un legitimo interés
sobre la expresién “GLOBAL GESTION”;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Que de los documentos probatorios acomparnados por el Primer Solicitante en este
proceso, se acredita un uso real y efectivo de la razén social “GLOBAL GESTION
LIMITADA” en el mercado;

Que, a su vez, de los documentos probatorios acompanados por el Segundo
Solicitante, se acredita también un uso real y efectivo de la razén social GESTION
GLOBAL C&C CONSULTORES S.A;;

Que, sin embargo, el Segundo Solicitante no ha acreditado que la marca “GESTION
GLOBAL C&C CONSULTORES” goce de la notoriedad que indica tener;

Que, por lo anterior, y contrariamente a lo que sefala el Segundo Solicitante, la
presente no es una situacién analoga y comparable al hecho de que un tercero
diferente a los titulares de los dominios www.pepsi-cola.com, www.pullman-
bus.cl, o0 www.calvin-klein.com, pidiera a su nombre los dominios www.cola-
pepsi.cl, www.bus-pullman.cl, o www.klein-calvin.cl, toda vez que los dominios
utiizados como ejemplos en esta analogia, corresponden todos a marcas
comerciales reconocidamente famosas y notorias, lo que no ocurre en el caso de la
marca “GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”; la cual corresponde
Unicamente a una marca solicitada, sin gozar de alguna fama y notoriedad
acreditada;

Que GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES S.A. tampoco ha acreditado en
estos autos que los servicios que el Primer Solicitante pretende prestar a través del
nombre de dominio global-gestion.cl en conflicto, coincidan con los que el
Segundo Solicitante presta bajo sus marcas “GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES”;

Que, contrariamente a lo que sefala el Segundo Solicitante, este arbitro considera
que el publico consumidor y los usuarios de Internet podran distinguir
adecuadamente el nombre de dominio global-gestion.cl del Primer Solicitante, con
las solicitudes de marcas y los sitio Web de GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A., sin que vayan a confundirlos;

Que, por consiguiente, este arbitro ha llegado al convencimiento que el nombre de
dominio global-gestion.cl no se identifica con el Segundo Solicitante, ni con sus
marcas comerciales “GESTION GLOBAL C&C CONSULTORES”;

Que conforme a lo senalado con anterioridad, este sentenciador considera que de
estar el nombre de dominio global-gestion.cl asignado al Primer Solicitante, no se
diluirian las marcas comerciales solicitadas a nombre de GESTION GLOBAL C&C
CONSULTORES S.A. y, en este mismo sentido, tampoco se veria beneficiado el
Primer Solicitante de la imagen y reconocimiento de los servicios del Segundo
Solicitante, en especial considerando que los rubros de una y otra empresa son
distintos;
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24. Que, en consecuencia, sobre la base de los fundamentos y antecedentes hechos
valer por las partes y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad,
es que este arbitro ha llegado a la conviccion de que al Primer Solicitante le asiste
un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio global-gestion.cl al Primer Solicitante, don NICOLAS
ALBERTO VILLAGRAN ARANEDA, RUT N° 13.305.856-7.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electronico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suérez. Conforme a lo dispuesto
en el articulo 640 del Codigo de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como
testigos dofna Claudia Ruiz Jaramillo y a dofia Lorena Carvajal Valdés, quienes firman

conjuntamente con el arbitro.

Santiago, 29 de septiembre de 2009.-

(;hristian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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