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Sentencia definitiva

I’l

Juicio por nombre de dominio “gpringenieria.c
Santiago, 7 de noviembre de 2011.
VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio N2 13940 de fecha 18 de marzo de 2011 del Departamento de
Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de
autos, el suscrito fue notificado de su designacion como Arbitro en el conflicto trabado por
oposicion al nombre de dominio “gpringenieria.cl”.

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes
en dicho conflicto: En representacion de GPR Ingenieria (Rodolfo Estanislao Castro Cortés),
representada por Rodolfo Estanislao Castro Cortés, con domicilio en Collico 961, Antofagasta,
quien inscribié el nombre de dominio gpringenieria.cl con fecha 18 de noviembre de 2010, a
las 23:53:36 GMT, y Constructora GPR S.A., representada por Cristidn Mir, con domicilio en
Huérfanos 1189, piso 6, Santiago, Chile, que inscribié el nombre de dominio gpringenieria.cl
con fecha 3 de diciembre de 2010 a las 15:15:09 GMT.

TERCERO: Que por resolucion de fecha 18 de marzo de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el
suscrito acepté el cargo de arbitro para el conflicto por el nombre de dominio
“gpringenieria.cl”, fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de
procedimiento para el dia 25 de marzo de 2011, a las 9:45 horas.

CUARTO: Que la resolucion y la citacion referidas precedentemente fueron notificadas a NIC
Chile por correo electrdnico con firma digital con fecha 18 de marzo de 2011 y a las partes por
correo electrénico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 19 de marzo de 2011,
segln consta en comprobantes que rolan a fojas 5 y 6 de autos.

QUINTO: Que el dia 25 de marzo de 2011 tuvo lugar el comparendo decretado, con la
asistencia de don Hans Weber, por la segunda solicitante, y en rebeldia de la primera
solicitante, levantandose el acta que rola a fojas 14 de autos.

SEXTO: Que con fecha 28 de marzo de 2011 se notificd a las partes lo obrado y resoluciones
dictadas en la audiencia de fojas 12, segin consta del estampado que rola a fojas 15 de autos.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 5 de abril de 2011, rolante a fojas 15 de autos, la
parte de En representacion de GPR Ingenieria (Rodolfo Estanislao Castro Cortés) expuso sus
argumentos de mejor derecho al nombre de dominio “gpringenieria.cl” en los términos
siguientes: Que GPR Ingenieria nace de la sociedad de tres ingenieros en ejecucién en
computacidn e informatica que desean lanzar al mercado los conocimientos obtenidos durante
sus anos de estudio. Que el nombre “GPR Ingenieria Ltda.” es el nombre de fantasia dado a la
empresa ante el Sll y se descompone en dos palabras: la sigla GPR que se debe a sus socios
(“G” por Gloria Péez, “P” por Pablo Laglies y “R” por Rodolfo Castro), e “Ingenieria” ya que los
tres son ingenieros. Que el rubro de la empresa es la creacidon de sistemas y paginas web, en
general todo tipo de programas computacionales, prestaciéon de servicios de asesoria y
capacitacién, distribucidn, reparacion y mejoramiento de software, hardware y redes, y su
posterior comercializacién”. Que el cddigo de sus actividades en el Sll es: 724000, 726000,
741400 y 321080. Que dichas actividades no infringen el derecho marcario de la contraparte.
Que, ademas, la marca GPR Ingenieria no existe, con lo cual debe descartarse la relaciéon del
término “GPR Ingenieria” con el ambito del derecho marcario, puesto que no se esta
afectando marca registrada alguna. Que el RUT de la empresa data de 9 de diciembre de 2010.
Que la escritura de constitucién de la sociedad se firmé el 15 de septiembre de 2010 y fue
publicada en extracto en el Diario Oficial el 22 de septiembre de 2010. Que la contraparte ha
actuado de mala fe al solicitar un dominio ya pagado, habiendo tenido todas las posibilidades
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de haberlo solicitado con anterioridad, ya que el dominio GPR Ingenieria se solicitd
primeramente por Pablo Lagiies el 25 de septiembre de 2010, quedé liberado y luego se volvio
a solicitar con fecha 18 de noviembre de 2010 y a pagar el 3 de diciembre de 2010, esta vez a
solicitud de Rodolfo Castro, socio y representante legal de la empresa. Que lo anterior se llevd
a efecto verificando previamente en el Registro de Propiedad Industrial si existia o no algun
derecho marcario respecto a “GPR Ingenieria”, comprobandose que tal marca no existia.
Luego se verificd en Nic Chile por los dominios.cl, comprobandose la existencia de 6 nombres
de dominio que incluyen la expresidén GPR, los que menciona. Que la intencidn inicial fue llegar
a un acuerdo con la contraparte durante el proceso que Nic Chile contempla, en la audiencia
de conciliacién, pero la contraparte no asistid. Que ha incurrido en gastos, por concepto de
disenador grafico, impresidn de tarjetas de presentacidn para cada uno de los socios y hosting.
OCTAVO: Que mediante escrito de fecha 11 de abril de 2011, rolante a fojas 25 de autos, la
parte de Constructora GPR S.A. presenté demanda arbitral por el nombre de dominio
“gpringenieria.cl” en los términos siguientes: Primeramente, controvierte el caracter absoluto
del principio “First come, first served”, al que opone el mejor derecho derivado de los
antecedentes de hecho y de derecho que presenta. Que don Guillermo Pérez Rivera, ingeniero
civil de la Universidad Catdlica de Chile, fundd la empresa en el afio 1960, la cual se dedicé en
un inicio principalmente a contratos con el Servicio de Obras Sanitarias, ejecutando multiples
trabajos desde la Serena hasta Puerto Montt. Que en el afio 1980, al comenzar el programa de
mejoramiento de barrios, la empresa se incorpord a él hasta la fecha. Que en 1982 GPR se
amplié a la construccion de viviendas sociales para el SERVIU en la octava region y
paralelamente aumentd los contratos para el programa de mejoramiento de barrios. Que en
1993 se constituye la sociedad “Constructora Guillermo Pérez Rivera Ltda.”, la que se plantea
los siguientes objetivos, que ha mantenido hasta la fecha: Aumento de participacién en
proyectos habitacionales en distintas regiones, con la construccién, hasta la fecha, de mas de
10.000 viviendas sociales, y la inversion en la compra de terrenos para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios propios. Que a partir del afio 2000 se abren oficinas inmobiliarias en la
IV Regidn y luego en Puerto Varas, a través de las cuales se han desarrollado varios proyectos,
gue menciona. Que en el afio 2005 se incorporan los socios Lucas Silva Johnson, abogado, y
José Miguel Barros, ingeniero civil, cuya integracidn ha sumado experiencia y calidad para
alcanzar liderazgo en el mercado inmobiliario chileno, en términos tales que hoy dia goza de
fama y notoriedad. Que en el aifo 2006 la sociedad Constructora e Inmobiliaria GPR Limitada
se transformd en Constructora GPR S.A. Que cuenta con numerosos registros marcarios para la
expresion “GPR”, que menciona, para servicios de ingenieria, asi como del dominio “gpr.cl”.
Que lo anterior entraia un riesgo evidente de dilucién de sus marcas y de confusion de los
usuarios de Internet. Invoca los articulos 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, con base en la
similitud apuntada, el criterio de la buena fe, el mejor derecho, que se antepone al principio
“first come, first served”, el articulo 14 del Reglamento de Nic Chile, el articulo 19 N2 25 de la
Constituciéon Politica del Estado, las leyes 17.336 y 19.039, para, en mérito de su buena fe,
interés legitimo, marcas comerciales y nombre de dominio, solicitar sea acogida su demanda y
le sea asignado el dominio en controversia, con costas.

NOVENO: que por resolucion de fecha 11 de abril de 2011, rolante a fojas 73 de autos, se
confirid traslado de las demandas de ambas partes, siendo evacuado por la oponente a fojas
76, quien insistid en la titularidad de sus registros marcarios para la clase 42, la cual incluye
elaboracion de planos para loteos y para la construccidn, servicios de arquitectura e ingenieria.
Insistid en su buena fe y manifiesté encuadrarse la litis en la hipdtesis del articulo 22 del
Reglamento de Nic Chile, en cuanto dispone como causal de revocacion el que el nombre de
dominio sea idéntico o engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la
gue tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Que
en la especie, Constructora GPR S.A. es indudablemente reconocida en el rubro de la
construccion e ingenieria.
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DECIMO: Que por resolucién de fecha 29 de abril de 2011, rolante a fojas 82, se recibié la
causa a prueba, fijdndose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.-
Derechos e intereses de las partes en la expresidn "gpringenieria". 2.- Utilizacion efectiva que
las partes han realizado, realizan actualmente o realizaran en el futuro, de la expresion
"gpringenieria".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de En representacion de GPR Ingenieria (Rodolfo Estanislao Castro Cortés), la
documental conformada por: 1) Copia de la publicacién en el Diario Oficial del extracto de
constituciéon de sociedad “GPR Soluciones Informaticas Ltda.”, nombre de fantasia “GPR
Ingenieria Ltda.” (fs. 17); 2) Correo electrénico en respuesta a solicitud de inscripcién por parte
de Nic Chile (fs. 18 a 20); 3) factura electronica N2 695257 de Nic Chile (fs. 21); 4)
Comprobante de compra Hosting (fs. 22); 5) Fotocopias de tarjetas de visita (fs. 23).

La parte de Constructora GPR S.A,, la documental conformada por: 1) reporte de marcas
comerciales (fs. 37); 2) Impreso de pagina web www.gprinmobiliaria.cl (fs. 38); 3) Copia de
escritura de modificacién y transformacidon de sociedad “Constructora e Inmobiliaria GPR
Limitada a Constructora GPR S.A.”, extracto inscrito y publicado en el Diario Oficial y
certificado de vigencia (fs. 39 a 63); 4) Folleteria, Reglamento Interno, calendarios, Manual de
Uso y Mantencién de Vivienda, e informativo de GPR (fs. 64 a 72).

DUODECIMO: Que por resolucién de fecha 30 de junio de 2011, rolante a fojas 86, se citd a las
partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo
no fue objeto de impugnaciones, razéon por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye
valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un
mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posicion
de los litigantes de este juicio, en relacidon con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de En representacidon de GPR Ingenieria (Rodolfo
Estanislao Castro Cortés) justificd tal calidad, lo cual lo ampara con la presuncién de mejor
derecho y buena fe en su inscripcién que se expresa en el principio "First come, first served”,
presuncién que no es, sin embargo, una presuncion de derecho y puede ceder ante prueba en
contrario. Que, adicionalmente, argumentd y probd con la documental acompafiada haber
sido constituida por escritura publica de fecha 13 de septiembre de 2010 y ser su nombre de
fantasia el de “GPR Ingenieria Limitada” (fs. 17), sigla que coincide con el nombre de los socios
constituyentes. Demostré que el giro corresponde en forma amplia al dmbito informatico (fs.
17). Con la documental de fojas 23, consistente en tarjetas de visita de los socios, demostro la
utilizacion efectiva de la expresién “GPR Ingenieria”.

CUARTO: Que la parte de Constructora GPR S.A. demostrd con su documental la titularidad de
numerosos registros marcarios para la expresion “GPR” para la clase 42, desde el afio 2006 (fs.
37); asi como del dominio “GPR.CL” (por aseveracién de su contraparte a fojas 16 de su libelo,
y a fojas 65 a 72, documentos estos ultimos que acreditan la existencia del sitio web
www.gpr.cl) y del dominio “gprinmobiliaria.cl”, con el que tiene activo un sitio web (fs. 38).
Demostré también ser su nombre o razén social el de “Constructora GPR S.A.” (fs. 39) el que
coincide con las iniciales del nombre y apellidos de su socio fundador don Guillermo Pérez
Rivera, siendo la fecha de la constitucién de la sociedad el 21 de septiembre de 1992. Con la
documental acompafiada de fojas 65 a 72, demostré las actividades en el rubro de la
construccion e inmobiliario, siempre bajo la sigla “GPR”, que gozan de fama y notoriedad en el
mercado nacional, dada su difusidn en obras y caminos del pais.

QUINTO: Que, puesto el arbitro en la labor de dirimir esta controversia, estimara que ambas
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partes han demostrado tener derechos y utilizar efectivamente la expresion “GPR Ingenieria”.
Sin embargo, y a pesar de asistir al primer solicitante la presuncién de mejor derecho que le
favorece en calidad de tal, estimard que falta a éste la vinculacion estrecha con la expresién
“Ingenieria”, en circunstancias de que sus actividades, tales como las describié en su demanda,
y constan en su propio nombre o razdn social, son las de soluciones informaticas en general.
Entre la prueba acompafiada por esta parte estan las tarjetas de visita rolantes a fojas 23, en
las cuales se advierte que inscribié también el dominio “gprsi.cl” que alude claramente a esas
actividades que son su objeto. La oponente, por el contrario, se encuentra ampliamente
posicionada en el mercado inmobiliario y de la construccién a actividades relacionadas con la
ingenieria, y su nombre de GPR Constructora goza de fama y notoriedad, dada su difusién,
como se dijo, en obras y caminos del pais. Esa expresidon, GPR, asociada mayormente a la
oponente, y justificada por coincidir con las iniciales del nombre y apellidos de su fundador,
constituye la parte determinante del dominio en disputa. Adicionalmente, se atenderd a la
mayor antigliedad en el mercado de la oponente, y a la imposibilidad de que coexista
pacificamente la expresion “GPR Ingenieria” para ambas partes en el mercado, para que se
estime que la oponente tiene un mejor derecho a la expresién en controversia y se acoja su
demanda, en los términos que se referiran en la parte dispositiva de la sentencia.

Y vistos, ademas, lo dispuesto en los articulos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento
de Mediacién y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Constructora GPR S.A. en contra de En
representacion de GPR Ingenieria (Rodolfo Estanislao Castro Cortés), y se asigna el nombre de
dominio gpringenieria.cl a favor de Constructora GPR S.A., sin costas.

Notifiquese por carta certificada a las partes y por correo electronico a la Secretaria de NIC
Chile; firmese la presente resolucién por el Arbitro y por un Notario Publico, en su calidad de
Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuacion; comuniquese a
las partes y a Nic Chile por correo electrdnico para fines informativos y remitase el expediente
a NIC Chile.

Juan Agustin Castellén Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manriquez, C.I. 13.234.961-4 y dofia Lidia
Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.
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