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Asunto: Fw: Arbitraje: gni.cl

De: "Jacqueline Abarza T" <jacquelinea@abarzaycialtda.c

Fecha:Wed, 16 Nov 2005 16:16:43 -0300

A: <aceptacion@legal.nic.cl>, <fallos@legal.nic.claceptaciones@legal.nic.cl>
CC: "Luis Arancibia" <lam@nic.cl>

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro
gni.cl
Rol N° 116-2005
OF NIC :0F04750

En Santiago a 26 de octubre de 2005

Que la sefiora Carmen del Pilar Arancibia Pérez idibmda en Eduardo Castillo Velasco 2436B, Depadato 25,
Nufioa, Santiago, siendo solicitante y contacto adnativo, pidid con fecha 19 de Enero de 2005arhbre del
dominio gni.cl., y a su vez, la sociedad Generdfiblon Investment Company, cuyos contactos adrtriziisos son
don Flavio Belair, y don Christopher Doxrud, amismsniciliados en San Pio X 2460 — Of. 1101, Provaign
Santiago, pidid, con fecha 28 de Enero de 200%j®ho nombre de dominio gni.cl.

Que mediante Oficio OF04750 de Nic Chile se desmfedsuscrita como arbitro para la resoluciéncdeflicto sobre
el referido nombre del dominio gni.cl.

Que habiéndose aceptado el cargo de arbitro yquiladempefiarlo fielmente, se citdé a las partesinsegsolucion,
de fecha 9 de Mayo de 2005, que rola en autos,amedicarta certificada, a una audiencia de coniiliao de
fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia@dndiyo de 2005.

Que con fecha 20 de Mayo de 2005, a la hora figaddevd a efecto la audiencia con la asistencidate Flavio
Belair, en representacion de General Nutrition $timent Company y en rebeldia de dofia Carmen dal Rilincibia
Pérez;

Que conforme a lo dispuesto en el articulo 8, md®% anexo 1, del Procedimiento de Mediacion yitfaje, el
Arbitro fij6 el procedimiento arbitral a seguir y monto de los honorarios involucrados, de todoual se levant6
acta, dandose por notificado personalmente la paittente y notificAndose via e-mail a la parésistente, todo lo
cual consta en estos autos.

Que con fecha 3 de Junio de 2005, en tiempo y fatomaFlavio Belair Santi, en la representacion comparece,
comparece solicitando, en lo principal, la asighacilel nombre de dominio, a su representada, basad
siguiente: Manifiesta que el nombre de dominio &@puwta, corresponde a las iniciales de la razémakode su
representada, que es una empresa de gran pregt@impera en el mercado, publicitando sus produgtesisamente
con dichas iniciales. Agrega que General Nutrittomestment Company, es una empresa relacionadalacon
compafia estadounidense General Nutrition CenteioliGNC”. Dice que su representada se ha edjzada desde
sus comienzos en la elaboracion y comercializag@productos relativos a suplementos nutricional@sentos para
la salud, alimentos dietéticos con altos contenglogitaminas y minerales, y, en general, todokaogi productos
relativos a la clase 5, del Clasificador Internaealgara el registro de marcas. Asi, en la adtadlresulta innegable
el conocimiento que tienen los consumidores dearsf@esa de sus prestigiosos y afamados suplenamenticios
y vitaminas, la que opera con diversas marcas aoabes, entre ellas “GNC” y “GNI". Asi, su represada es titular
de la marca “GNI”, con el registro No. 673.590feeha 16 de Septiembre de 2003, en clase 5, quenesgacion del
registro No. 410.282 y es titular del registro 683, de la misma fecha anterior, para distingutallecimiento
Comercial para venta de alimentos, en especialealios para la salud, renovacion del registro N@.2B3.
Manifiesta que su representada posee respecto mhariza “GNI”, un derecho de propiedad, el cual seuentra
debidamente amparado por lo establecido en eb#rticde la Ley 19.039, sobre Propiedad Industeialielacion con
el articulo 19, No. 25, de la Constitucién Politimala Republica. De esta forma, al tener su reptada la propiedad
sobre su marca “GNI”, los consumidores al verseemmfdos a cualquier signo conformado con la meacia
palabra, lo relacionaran automaticamente con &ntelj lo cual no escapa a un espacio virtual, tameeiente y
sostenido uso de Internet. Agrega que, la propieigasi mandante se encuentra amparada tambiéih grticelo 6
bis. del Convenio de Paris, para la proteccion alé’ropiedad Industrial que protege las marcas iaatente
conocidas; por el articulo 8 del mismo Convenio pratege el nombre comercial y por el articulo ) e la norma
citada, que regula la competencia desleal y t@ifics actos que constituyen dicha competencia alesl&sta
protegido también y amparado su nombre por elweotit6 de los ADPIC, y el articulo 41 de la misnoama. Hace
mencién también a lo establecido en el articuloy20s articulos siguientes del Reglamento, al Gitthe las
Revocaciones de Dominio”, puesto que si bien nefere este caso a una revocacion, en estas neemastablecen
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los principios a que deben atenerse en relacidniengde mala fe ha obtenido la inscripcién de umbre de
dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguia materia. Asi, el nimero 22 del Reglameafak como
causal de revocacién de un nombre de dominio, ettas, “que el nombre de dominio sea idénticogansamente
similar a una marca de producto o de servicio stzbrpie tiene derechos el reclamante, o a un nopdrel cual el
reclamante es conocido”. Sin duda alguna que llaitsd del nombre de dominio “gni.cl”, por parte da primer
solicitante, vulnera abiertamente los interesesrgchos de sus mandantes, como es el derechopledad. Cita lo
sefalado por la Comisién Preventiva Central al cenana denuncia en contra de una empresa en gjnerubres de
dominio “....dado que son faciles de recordar e ifieat, muchas veces cumplen también funciones atécter
distintivo en el trafico virtual, pasando asi aw@dguna existencia complementaria como identdimas comerciales
0 personales, por lo cual a menudo se les relaconael nombre o la marca de la empresa titulamdeibre de
dominio o con sus productos o servicios”. De estaera, sefiala que cualquier consumidor que ingrésdireccion
www.gni.cl y observe que se estan promocionando productasioahdos con aquellos que comercializa su cliente,
creerd que dicha direccion corresponde precisanaestierepresentada, evidenciando el aprovechanaeqte se ha
aludido en esta demanda. Manifiesta que sin dlgdma la primer solicitante, al momento de pregelataolicitud
del nombre de dominio, estaba en pleno conocimigéata existencia de su representado. Concluyda®ip que de
asignarse el nombre de dominio a la primer sotititaconstituiria un agravio hacia los derechougitips de su
representada, como titular legitimo de la marcaegoial, y en segundo lugar, inductiva a error yfgsidn entre los
consumidores respecto a la procedencia, cualidghgro de los productos y establecimientos, agrdeéeventual
sitio web www.gni.cl Mas aun, se podrian enfrentar a un solicitaveedrupuloso que pudiera eventualmente distraer
la atencidn de los consumidores ofreciendo produicténticos a los de su mandante, o simplementeprptenda
perjudicarlos. En consecuencia, al usar la priemicitante, el sitio web gni.cl, los consumidomsnsaran que
corresponde a su representada, lo que no es efeetndenciando claramente el mecanismo caprichdssto,
aprovechandose en forma gratuita del prestigioabgrpor su representada, quien ha invertido tiepngoandes
sumas de dinero en posicionar su marca en el m&raad el Primer Otrosi, asume el patrocinio y ppdg Segundo
Otrosi, solicita se tengan por acompafiados losiesitps documentos: 1.-Copia del registro No. 67B.59
correspondiente a la marca “GNI” de propiedad deg@a Nutrition Investment Company, para distinquinductos
de la clase 5; 2.- Copia del registro No. 673.5@Taspondiente a la marca “GNI” de propiedad ded&arNutrition
Investment Company, para distinguir EstablecimigDtonercial para la venta de alimentos, en espatiimentos
para la salud;3.- Impreso obtenido del sitio webCbpia del comprobante de depdsito que da cuitpago de los
honorarios determinados por la Sefiora Juez Arbitreu resolucion de fecha 20 de Mayo de 2005; @ltodual se
resolvid: A lo principal: por presentadas las argataciones, traslado por el término de cinco dibByrimer Otrosi,
téngase presente; al Segundo Otrosi, por acompsfiaaocitacion.

Que con fecha 16 de Junio de 2005, se abri6 unrnérde prueba de 5 dias y se fijé como punto del@apacreditese
la existencia y hechos que constituyen el mejoeater alegado.

Que con fecha 23 de Junio de 2005, don Flavio B&anti, en representacién de General Nutritiore$tment
Company, solicita se tengan por acompafiados, ¢acid@, los documentos ya acompafiados como prueleates
autos, A lo cual este Tribunal proveyo, por aconaga8, con citacion.

Que con fecha 6 de Julio de 2005 y atendiendo Btardel proceso, se cito a las partes a oir sergen

Que con fecha 25 de Julio de 2005 se dict6 unadaeguira mejor resolver en la cual se solicité dusegundo
solicitante acredite fama y notoriedad de la m&bi, dentro del plazo de 20 dias.

Que con fecha 16 de septiembre de 2005, compacec€ldvio Belair Santi, en representacion de Geridugition
Investment Company, solicitando, en lo principelraitere la medida para mejor resolver, y en sygdtse considere
la prueba acompafiada y la rebeldia del primeritsoite para demostrar el mejor derecho de su reptada, a lo
cual este Tribunal resolvié, no ha lugar, sin pgeigude lo que se resuelve mas adelante; al otsesiesolverd en su
oportunidad;

Que con fecha 3 de octubre de 2005, este Tribesalvwid, vistos y teniendo presente lo dispuesttadetra e) de la
clausula 6° del Acta de Fijacién de Procedimiefifase un plazo de 10 dias a fin que el segundoitsoite acredite
fama y notoriedad de su marca GNI.

Que existe constancia en autos que el segunddataolecha pagado los honorarios arbitrales.

TENIENDO PRESENTE

1.- Consta de los antecedentes que rolan en asios gue el conflicto de autos se refiere a laasipn GNI, la que
corresponde a una expresion de fantasia, estoesogtiene significado en ningun idioma conocido;

2.- Que consta igualmente en este proceso, quéaniaipsolicitante, habiendo sido notificada portaaertificada, a la
direccién indicada en su solicitud, y, via e-mailla direccion electrénica, indicada en la mism@a,comparecio
durante el proceso, en consecuencia no realizgeditia alguna en el mismo;

3.- Que el segundo solicitante ha comparecido &njaxio y ha alegado mejor derecho sobre la eipreGNI,
basado en que: a) la expresién GNI correspondeaasigia formada por las iniciales de la razén dodé su
representada General Nutrition Investment Compéanytla expresion GNI corresponde a una marca coalerci
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registrada por su mandante en Chile, con los n(B7&#8.590 y 673.591, ambos registros de fecha k&pigembre
de 2003, y, renovacion de los registros nimeros2820y 410.283, respectivamente; ¢) la marca GNdudmandante
goza de fama y notoriedad;

4.- Que respecto de las normas aplicables paestducion de conflictos de nombres del dominioedgedconsiderar,
en opinién de este sentenciador, que el conflitjeto de resolucion de este arbitraje es la prasgnt de dos
solicitudes respecto de un mismo dominio, en vidado establecido en el articulo 10 de la Regldavédn para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Domirdl,"y, no es un conflicto de revocacion;

5.-Que en esta materia se ha desarrollado un piinespecial resumido en la expresion inglesa tFd@me, First
Served”, que significa que a falta de mala fe deher solicitante o un mejor derecho del segunditante, el
derecho del dominio por parte del primer solicikati¢be prevalecer;

6.- Que, igualmente, el Anexol de la Reglamentaaidftes mencionada, que fija el Procedimiento dei&téth y
Arbitraje, en su articulo 7, establece el carad&ef'Arbitrador”, de los arbitros competentes paradsolucion de
conflictos de esta naturaleza, lo que significac@msecuencia, de acuerdo a nuestra legislaci@egabcivil, que el
arbitro debera resolver de acuerdo a lo que suepiaid y equidad le dictare;

7.- Que al aplicar el principio especial, resumio la expresién “First Come, First Served”, y lagnmas de
prudencia y equidad, este sentenciador le correigpdeterminar si existe mala fe del primer solit#ao mejor
derecho al segundo solicitante;

8.- Que respecto de la mala fe, en el caso subétpresume la buena fe del primer solicitantease la los principios
generales de nuestro Ordenamiento Juridico, y @@xistir constancia en autos de un hecho maiguialconfigure
la mala fe;

9.- Que no obstante lo anterior, la no compareeerdgl primer solicitante, previa notificacién & ldirecciones
indicadas en la solicitud, denota en mérito dealttecedentes de estos autos, una falta de intavés sl dominio en
cuestion en estos autos;

10.- Que en consecuencia, cabe a continuaciondamasisi los derechos de General Nutrition Investn@mmpany,
por el signo “gni.cl”, constituyen un mejor dere@la@ominio en cuestidn, en relacion al primerdgtante;

11.- Que con los antecedentes que rolan en estesw@n opinidon de este Tribunal, no se ha acdediafama y
notoriedad alegada por el segundo solicitante otspke la expresién GNI, y, tampoco se ha acredlitace tenga
algun derecho derivado de los derechos relacionamosu razén social;

12.- Que, no obstante lo anterior, el segundo itatite, ha acreditado fehacientemente, tener regisharcarios
sobre la expresion GNI, desde el afio 1993, apralamante, 0 que constituye un derecho de propiedead
conformidad a la Ley 19.039, que establece nomapdisables a los Privilegios Industriales y Proiécecde los
Derechos de Propiedad Industrial, y ademas, tamtiéére consagracidn constitucional a través ddtwa 19,
namero 25, inciso tercero, de la Constitucion la garantiza la Propiedad Industrial sobre las nsaccanerciales,
entre otros privilegios;

13.- Que, en consecuencia, le parece a este Batibgue los derechos marcarios del segundo saiteitaobre la
expresion GNI, desde el afio 1993, aproximadameste, es, con mucha anterioridad a que el primecitsoite
presentara su solicitud de nombre del dominio, arsidla identidad existente entre estas marcasnombre de
dominio en cuestion, la circunstancia que el priedicitante habiendo sido notificado validameereel proceso no
comparecié en oportunidad alguna, lo que denoteeuitente falta de interés, considerando quegistro de marca
es un derecho de propiedad a nombre de su tiegs,Arbitro estima que de asignar el nombre derdorfgni.cl”,
al primer solicitante, atendido el mérito del pmmee estarian afectando derechos de propiedagprelegitimos
del segundo solicitante, lo que atendido las nordeprudencia y equidad de este sentenciador damaae un
mejor derecho, que habilitan para dejar sin efettprincipio resumido en la expresion inglesa “Fitome, First
Served”;

14.- Que por lo expuesto y visto lo dispuesto eRdglamentacién para el Funcionamiento del Regddrdlombres
de Dominio .CL, anexo 1, Procedimiento de Mediagidrbitraje del articulo 8, inciso cuarto, se relse: asignase
el dominiogni.cl, al segundo solicitant&eneral Nutrition Investment Company.

Notifiquese por carta certificada la presente tgs6h a las partes y a la secretaria de NIC-Cfiflmese la presente
resolucion por el Arbitro y por dofia Joyce Sliglss@ndon y dofia Gabriela Segovia Venegas, ambasgplimiento
de lo dispuesto por el articulo 640 del Caodigo d&dimiento Civil y remitase el expediente a [idle.

Gabriela Segovia Venegas Jacqueline Abarza T
Testigo Jugbitro

Joyce Slight Ossandén
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