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Asunto: Fw: Arbitraje: gni.cl
De: "Jacqueline Abarza T" <jacquelinea@abarzaycialtda.cl>
Fecha: Wed, 16 Nov 2005 16:16:43 -0300
A: <aceptacion@legal.nic.cl>, <fallos@legal.nic.cl>, <aceptaciones@legal.nic.cl>
CC: "Luis Arancibia" <lam@nic.cl>

TRIBUNAL ARBITRAL
    Jacqueline Abarza T.
          Juez Arbitro
gni.cl
Rol Nº 116-2005
OF NIC :OF04750
 
 
En Santiago a  26 de octubre de 2005
 
Que la señora Carmen del Pilar Arancibia Pérez, domiciliada en Eduardo Castillo Velasco 2436B, Departamento 25,
Ñuñoa, Santiago, siendo solicitante y contacto administrativo, pidió con fecha 19 de Enero de 2005, el nombre del
dominio gni.cl., y a su vez, la sociedad General Nutrition Investment Company, cuyos contactos administrativos son
don Flavio Belair, y don Christopher Doxrud, ambos domiciliados en San Pio X 2460 – Of. 1101, Providencia,
Santiago, pidió, con fecha 28 de Enero de 2005, el mismo nombre de dominio gni.cl.
Que mediante Oficio OF04750 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre
el referido nombre del dominio gni.cl.
Que habiéndose aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución,
de fecha 9 de Mayo de 2005, que rola en autos, mediante carta certificada, a una audiencia de conciliación o de
fijación de procedimiento, a celebrarse el día 20 de mayo de 2005.
Que con fecha 20 de Mayo de 2005, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Flavio
Belair, en representación de General Nutrition Investment Company y en rebeldía de doña Carmen del Pilar Arancibia
Pérez;
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 8, inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, el
Arbitro fijó el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó
acta, dándose por notificado personalmente la parte asistente y notificándose vía e-mail a la parte inasistente, todo lo
cual consta en estos autos.
Que con fecha 3 de Junio de 2005, en tiempo y forma don Flavio Belair Santi, en la representación que comparece,
comparece solicitando, en lo principal, la asignación del nombre de dominio, a su representada, basado en lo
siguiente: Manifiesta que el nombre de dominio en disputa, corresponde a las iniciales de la razón social de su
representada, que es una empresa de gran prestigio que opera en el mercado, publicitando sus productos, precisamente
con dichas iniciales.  Agrega que General Nutrition Investment Company, es una empresa relacionada con la
compañía estadounidense General Nutrition Center Inc. o “GNC”.  Dice que su representada se ha especializado desde
sus comienzos en la elaboración y comercialización de productos relativos a suplementos nutricionales, alimentos para
la salud, alimentos dietéticos con altos contenidos en vitaminas y minerales, y, en general, todos aquellos productos
relativos a la clase 5, del Clasificador Internacional para el registro de marcas.  Así, en la actualidad resulta innegable
el conocimiento que tienen los consumidores de esta empresa de sus prestigiosos y afamados suplementos alimenticios
y vitaminas, la que opera con diversas marcas comerciales, entre ellas “GNC” y “GNI”. Así, su representada es titular
de la marca “GNI”, con el registro No. 673.590, de fecha 16 de Septiembre de 2003, en clase 5, que es renovación del
registro No. 410.282 y es titular del registro 673.591, de la misma fecha anterior, para distinguir Establecimiento
Comercial para venta de alimentos, en especial alimentos para la salud, renovación del registro No. 410.283. 
Manifiesta que su representada posee respecto de la marca “GNI”, un derecho de propiedad, el cual se encuentra
debidamente amparado por lo establecido en el artículo 2 de la Ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, en relación con
el artículo 19, No. 25, de la Constitución Política de la República. De esta forma, al tener su representada la propiedad
sobre su marca “GNI”, los consumidores al verse enfrentados a cualquier signo conformado con la mencionada
palabra, lo relacionarán automáticamente con su cliente, lo cual no escapa a un espacio virtual, con el creciente y
sostenido uso de Internet. Agrega que, la propiedad de su mandante se encuentra amparada también por el artículo 6
bis. del Convenio de París, para la protección de la Propiedad Industrial que protege las marcas notoriamente
conocidas; por el artículo 8 del mismo Convenio que protege el nombre comercial y por el artículo 10 bis, de la norma
citada, que regula la competencia desleal y tipifica los actos que constituyen dicha competencia desleal.  Está
protegido también y amparado su nombre por el artículo 16 de los ADPIC, y el artículo 41 de la misma norma.  Hace
mención también a lo establecido en el artículo 20 y los artículos siguientes del Reglamento, al Título “De las
Revocaciones de Dominio”, puesto que si bien no se refiere este caso a una revocación, en estas normas se establecen
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los principios a que deben atenerse en relación a quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de
dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.  Así, el número 22 del Reglamento señala como
causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, “que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente
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 conocido”.  Sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio “gni.cl”, por parte de la primer
solicitante, vulnera abiertamente los intereses y derechos de sus mandantes, como es el derecho de propiedad.  Cita lo
señalado por la Comisión Preventiva Central al conocer una denuncia en contra de una empresa en que los nombres de
dominio “….dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter
distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales
o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de
dominio o con sus productos o servicios”.  De esta manera, señala que cualquier consumidor que ingrese a la dirección
www.gni.cl y observe que se están promocionando productos relacionados con aquellos que comercializa su cliente,
creerá que dicha dirección corresponde precisamente a su representada, evidenciando el aprovechamiento al que se ha
aludido en esta demanda.  Manifiesta que sin duda alguna la primer solicitante, al momento de presentar la solicitud
del nombre de dominio, estaba en pleno conocimiento de la existencia de su representado.  Concluye señalando que de
asignarse el nombre de dominio a la primer solicitante, constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos de su
representada, como titular legítimo de la marca comercial, y en segundo lugar, inductiva a error y confusión entre los
consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y establecimientos, a través del eventual
sitio web www.gni.cl.  Mas aún, se podrían enfrentar a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer
la atención de los consumidores ofreciendo productos idénticos a los de su mandante, o simplemente que pretenda
perjudicarlos.  En consecuencia, al usar la primer solicitante, el sitio web gni.cl, los consumidores pensarán que
corresponde a su representada, lo que no es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso.  Esto,
aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado por su representada, quien ha invertido tiempo y grandes
sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado;  en el Primer Otrosí, asume el patrocinio y poder;  al Segundo
Otrosí, solicita se tengan por acompañados los siguientes documentos: 1.-Copia del registro No. 673.590
correspondiente a la marca “GNI” de propiedad de General Nutrition Investment Company, para distinguir productos
de la clase 5; 2.- Copia del registro No. 673.591 correspondiente a la marca “GNI” de propiedad de General Nutrition
Investment Company, para distinguir Establecimiento Comercial para la venta de alimentos, en especial alimentos
para la salud;3.- Impreso obtenido del sitio web; 4.- Copia del comprobante de depósito que da cuenta del pago de los
honorarios determinados por la Señora Juez Arbitro en su resolución de fecha 20 de Mayo de 2005; a todo lo cual se
resolvió: A lo principal: por presentadas las argumentaciones, traslado por el término de cinco días; al Primer Otrosí,
téngase presente; al Segundo Otrosí, por acompañados, con citación.
Que con fecha 16 de Junio de 2005, se abrió un término de prueba de 5 días y se fijó como punto de prueba, acredítese
la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado.
Que con fecha 23 de Junio de 2005, don Flavio Belait Santi, en representación de General Nutrition Investment
Company, solicita se tengan por acompañados, con citación, los documentos ya acompañados como prueba en estos
autos, A lo cual este Tribunal proveyó, por acompañados, con citación.
Que con fecha 6 de Julio de 2005 y atendiendo el mérito del proceso, se citó a las partes a oír sentencia.
Que con fecha 25 de Julio de 2005 se dictó una medida para mejor resolver en la cual se solicitó que el segundo
solicitante acredite fama y notoriedad de la marca GNI, dentro del plazo de 20 días.
Que con fecha 16 de septiembre de 2005, comparece don Flavio Belair Santi, en representación de General Nutrition
Investment Company, solicitando, en lo principal, se reitere la medida para mejor resolver, y en el Otrosi: se considere
la prueba acompañada y la rebeldía del primer solicitante para demostrar el mejor derecho de su representada, a lo
cual este Tribunal resolvió, no ha lugar, sin perjuicio de lo que se resuelve más adelante; al otrosí: se resolverá en su
oportunidad;
Que con fecha 3 de octubre de 2005, este Tribunal resolvió, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la letra e) de la
cláusula 6º del Acta de Fijación de Procedimiento, fíjase un plazo de 10 días a fin que el segundo solicitante acredite
fama y notoriedad de su marca GNI.  
Que existe constancia en autos que el segundo solicitante ha pagado los honorarios arbitrales.
 
TENIENDO PRESENTE
 
1.- Consta de los antecedentes que rolan en estos autos que el conflicto de autos se refiere a la expresión GNI, la que
corresponde a una expresión de fantasía, esto es, que no tiene significado en ningún idioma conocido;
2.- Que consta igualmente en este proceso, que la primer solicitante, habiendo sido notificada por carta certificada, a la
dirección indicada en su solicitud, y, vía e-mail, a la dirección electrónica,  indicada en la misma, no compareció
durante el proceso, en consecuencia no realizó diligencia alguna en el mismo;
3.- Que el segundo solicitante ha comparecido en este juicio y ha alegado mejor derecho sobre la expresión GNI,
basado en que: a) la expresión GNI corresponde a una sigla formada por las iniciales de la razón social de su
representada General Nutrition Investment Company; b) la expresión GNI corresponde a una marca comercial
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registrada por su mandante en Chile, con los números 673.590 y 673.591, ambos registros de fecha 16 de septiembre
de 2003, y, renovación de los registros números 410.282 y 410.283, respectivamente; c) la marca GNI de su mandante
goza de fama  y notoriedad;
4.- Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos de nombres del dominio se debe considerar,
en opinión de este sentenciador, que el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos
solicitudes respecto de un mismo dominio, en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Reglamentación para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio “.cl”, y, no es un conflicto de revocación;
5.-Que en esta materia se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa “First Come, First
Served”, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante, el
derecho del dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
6.- Que, igualmente, el Anexo1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y
Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de “Arbitrador”, de los árbitros competentes para la resolución de
conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el
árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictare;
7.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión “First Come, First Served”, y las normas de
prudencia y equidad, este sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o mejor
derecho al segundo solicitante;
8.- Que respecto de la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del primer solicitante en base a los principios
generales de nuestro Ordenamiento Jurídico, y por no existir constancia en autos  de un hecho material que configure
la mala fe;
9.- Que no obstante lo anterior, la no comparecencia, del primer solicitante, previa notificación a las direcciones
indicadas en la solicitud, denota en mérito de los antecedentes de estos autos, una falta de interés sobre el dominio en
cuestión en estos autos;
10.- Que en consecuencia, cabe a continuación considerar si los derechos de General Nutrition Investment Company,
por el signo “gni.cl”, constituyen un mejor derecho al dominio en cuestión, en relación al primer solicitante;
11.- Que con los antecedentes que rolan en este proceso en opinión de este Tribunal, no se ha acreditado la fama y
notoriedad alegada por el segundo solicitante respecto de la expresión GNI, y, tampoco se ha acreditado que tenga 
algún derecho derivado de los derechos relacionados con su razón social;
12.- Que, no obstante lo anterior, el segundo solicitante, ha acreditado fehacientemente, tener registros marcarios
sobre la expresión GNI, desde el año 1993, aproximadamente, lo que constituye un derecho de propiedad en
conformidad a la Ley 19.039, que establece nombras aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los
Derechos de Propiedad Industrial, y además, también tiene consagración constitucional a través del artículo 19,
número 25, inciso tercero, de la Constitución la que garantiza la Propiedad Industrial sobre las marcas comerciales,
entre otros privilegios;
13.- Que, en consecuencia,  le parece a este Tribunal, que los derechos marcarios del segundo solicitante sobre la
expresión GNI, desde el año 1993, aproximadamente, esto es, con mucha anterioridad a que el primer solicitante
presentara su solicitud de nombre del dominio, unido a la identidad existente entre estas marcas y el nombre de
dominio en cuestión,  la circunstancia que el primer solicitante habiendo sido notificado válidamente en el proceso no 
compareció en oportunidad alguna, lo que denota una evidente  falta de interés,  considerando que el registro de marca
es un derecho de propiedad a nombre de su titular, este Árbitro estima que de asignar el nombre de dominio “gni.cl”,
al primer solicitante, atendido el mérito del proceso se estarían afectando derechos de propiedad previos y legítimos
del segundo solicitante, lo que atendido las normas de prudencia y equidad de este sentenciador dan cuenta de un
mejor derecho, que habilitan para dejar sin efecto el principio resumido en la expresión inglesa “First Come, First
Served”;
14.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio .CL, anexo 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje del artículo 8, inciso cuarto, se resuelve: asígnase
el dominio gni.cl, al segundo solicitante, General Nutrition Investment Company.
 
 Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la secretaria de NIC-Chile, fírmese la presente
resolución por el Arbitro y por doña Joyce Slight Ossandón y doña Gabriela Segovia Venegas, ambos en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil  y remítase el expediente a NIC Chile. 
                       
  
       Gabriela Segovia Venegas                                                    Jacqueline Abarza T.
                  Testigo                                                                         Juez Árbitro
 
 
 
 

Joyce Slight Ossandón
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                        Testigo
 
 


