GONZALO SANCHEZ SERRANO
TRIBUNAL ARBITRAL
Fax: 334 7338
E-mail:
gonzalosanchezarbitrajes@gmail.com

RESOLUCION

ARBITRAJE: GRANFAMILIA.CL

En Santiago a 5 de Enero del afio 2010, Gonzalo Sanchez Serrano, juez arbitro
arbitrador, designado para resolver la disputa respecto del dominio granfamilia.cl, vengo en
dictar la presente resolucion con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carécter
de arbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentacién de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Leonardo Maldonado Maldonado., primer solicitante, con
domicilio en Dr. Alfredo Yazigi 1752, comuna de Conchali, Santiago; y por la otra
Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A, segundo solicitante, representada por
Clarke Modet, para estos efectos ambos domiciliados en Huérfanos 835, piso 19, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 04 de marzo del 2009, se recibio en mi casilla de correo Oficio N° 10423
materia solicita Arbitraje dominio granfamilia.cl en el cual se me propuso como
juez arbitro arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentacion de
NIC Chile que incluye la designacion arbitro y la renuncia de recursos procesales,
entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Con fecha 06 de marzo del 2009, mediante carta certificada de acuerdo a la
Reglamentacion de NIC Chile y correo electronico, este arbitro arbitrador declard
aceptar el cargo y notificd a las partes en conflicto por medio de carta certificada y
las citd para una audiencia de conciliacion consignacién de fondos y/o fijacion de
normas de procedimiento para el dia 18 de marzo del 2009 a las 19:15 horas, lo cual
consta en autos.

3. Que con fecha 18 de marzo del 2009, se llevo a efecto comparendo decretado en
autos, con la asistencia de ambas partes. En el mismo acto del comparendo se fijan
las normas del procedimiento otorgando un plazo de 15 dias habiles para que las dos
partes presenten sus argumentos y pruebas sobre su mejor derecho respecto del
dominio en disputa, plazo del cual toman conocimiento en el momento de la
audiencia, quedando notificadas personalmente.
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Que con fecha 08 de abril del 2009, Leonardo Maldonado Maldonado, primer
solicitante, representado por José Bustos Coli, abogado, presenta escrito ““Expone
su mejor derecho al dominio del nombre granfamilia.cl™.

Que con fecha 08 de abril del 2009, Cecilia Belmar Palavecino, en representacion
de Administradora de Fondo de Pensiones Provida S. A, segundo solicitante,
presenta escrito “Demanda de asignacion de nombre de dominio™.

Que con fecha 20 de abril del 2009 se resuelve: Al escrito: “Expone su mejor
derecho al dominio del nombre granfamilia.cl”’, de fojas 21 se resuelve, Previo a
proveer, hagase coincidir la suma con el cuerpo del escrito y acompafiese los
documentos en forma, dentro del plazo de 3 dias habiles, bajo apercibimiento de
tenerse por no presentado. Que dentro del mismo plazo el Sr. José Bustos Coli,
acredite su calidad de Abogado. Al escrito: “Demanda de Asignacion de nombre de
dominio”, de fojas 38, se tiene por presentado se Proveera.

Que con fecha 27 de abril del 2009, José Bustos Coli, abogado por el primer
solicitante, presenta escrito “Cumple o ordenado” y escrito “Téngase Presente”.

Que con fecha 18 de mayo del 2009, se resuelve: Al escrito: “Se tenga presente”,
que rola a fojas 45, se resuelve, téngase presente. Al escrito: “Cumple lo
ordenado”, que rola a fojas 43, se resuelve: A lo principal y otrosi, Se tiene por
cumplido lo ordenado, resolviendo derechamente, Al escrito: ““Expone su mejor
derecho al dominio del nombre granfamilia.cl””, se resuelve, A lo principal,
Téngase por presentado los argumentos de mejor derecho por el nombre de dominio
granfamilia.cl; Al primer otrosi; Por acompafiados bajo apercibimiento del 346 N° 3
del C. P. C. si no fueren objetados dentro del término legal. Al segundo Otrosi: No
ha lugar, oclrrase ante quien correspondiere y al momento en que correspondiere.
Al tercer otrosi: Téngase presente. Al escrito: “Demanda de Asignacion de nombre
de dominio”, que rola a fojas 38, se resuelve, A lo principal, Téngase por presentada
demanda de asignacién de nombre de dominio y por presentados los argumentos de
mejor derecho. Al primer otrosi, téngase por acompafiados, bajo apercibimiento del
346 N° 3 del C. P. C., si no fueren objetados dentro del término legal. Al segundo
otrosi, No ha lugar a lo solicitado ya que el arbitro puede apreciar el material
acompariado personalmente. Al tercer otrosi, téngase presente patrocinio y poder.
Se tienen por pagados los honorarios arbitrales definitivos. Segin N° 3 de las
normas del procedimiento, se da inicio al plazo de 10 dias habiles para observacion
y comentarios a los escritos y pruebas presentados, contados desde la notificacion
de esta resolucion.

Que en resumen, los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante, son los
siguientes: Don Leonardo Maldonado Maldonado, domiciliado en Dr. Alfredo
Yazigi N° 1752, comuna de Conchali, declara que en su empresa familiar laboran
sus hijas, sus conyuges, sus cufiados, sus sobrinos y su esposa, sumando en total
quince los parientes que integran esta empresa familiar. En razon de lo anterior,
sefiala, que le parece obvio que su clientela los comenzaran a nominar e



10.

individualizar como “la gran familia”. Asimismo, sefiala que dicha expresion la ha
usado como medio de publicidad, atendida la naturaleza esencialmente familiar de
la empresa. Al efecto acompafia los siguientes documentos: Tarjeta de visita con el
nombre de granfamilia.cl Factura girada a Laboratorios “Volta S A.”.Sefiala
también que su empresa no requirié constituirse en una sociedad de personas o de
acciones, dado el carécter estrictamente familiar que posee y que para efectos
tributarios opera bajo su iniciacion de actividades.

Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante, son
los siguientes:

Vi.

Vii.

viii.

Administradora de fondos de Pensiones Provida S. A., fue fundada en 1981
cuando Chile cambié de un sistema de pension estatal a uno de
administracion privada. Agrega la segunda solicitante que ha protegido
adecuadamente y conforme a derecho, el signo La Gran Familia,
desplegando una politica de proteccion de su marca precisamente con el
objeto de velar por sus legitimos derechos sobre ella. politica de proteccion
marcaria especialmente, con el signo “la gran familia” registro N° 645.840
que data de julio de 1982, y que ha sido renovado constantemente para
mantener su vigencia. EI primer registro N° 265.032 se remonta al de 28 de
julio de 1982; el que fue renovado por el registro N° 394.854 de 20 de
octubre de 1992, y este ultimo renovado por el Registro N° 645.840
actualmente vigente. Los servicios amparados por el registro recién citado
son los siguientes:

Clase 36: Servicios Bancarios, de instituciones de ahorro y compafias de
seguros.

Ademas mi mandante es duefia de las siguientes frases propaganda.
Provida, La Gran Familia Registro N° 698.088

Clase 16: Frase propaganda para ser usada en impresos en general,
también para la publicidad y los anuncios.

Clase 35: Frase propaganda para ser usada en servicios de publicidad
radiofénica y televisada.

Clase 36: Frase propaganda para ser usada en servicios de instituciones
bancarias de ahorro y compafias de seguros, servicios financieros de
cooperativas de crédito, de inversiones de corredores de valores y de
bienes, administracion y de alquileres de todo tipo.

Clase 38: Frase de propaganda para ser usada en servicios de
comunicaciones postales, telegréaficos, radiofonicos, telex, radioemisoras
y television, difusion de programas hablados, radiales y televisados.
Provida, Una Gran Familia a su servicio Registro N° 844.774

Clase 35: queda de manifiesto, el interés que mi representada tiene en el
nombre de dominio “granfamilia.cl”. Sefiala la segunda solicitante que la
razén de la solicitud de nombre de dominio, se vincula con la politica de
proteccion desplegada sobre su marca, con miras a identificar su marca
comercial, como asimismo, el concepto que ha creado y que identifica bajo
la misma. Cita ademas los principios de la competencia leal y ética mercantil
y la necesidad de orientar a los actores del comercio para mantener la



estabilidad del orden juridico y los derechos de las partes involucradas. En
razén de los argumentos anteriores afirma que Administradora de fondo de
pensiones provida S.A. es la legitima titular de la marca “la gran familia”,
que constituye en un importante activo de la misma. Agrega la segunda
solicitante que constituye un hecho publico la circunstancia que durante afios
su empresa ha publicitado en el mercado el concepto de la gran familia, para
distinguir no sélo el grupo de productos que ofrece en €l, si no que también a
sus clientes, asi los ha dado en Ilamar la gran familia provida. En tal sentido,
sefala, dicha expresion identificaria los servicios que la marca ampara y no
cabe duda alguna que su utilizacién por parte de terceros tanto en el mundo
real o virtual de Internet induciria a un error o confusién respecto del origen
de sus servicios. Agrega que si el dominio granfamilia.cl fuera asignado al
primer solicitante se inducira a los consumidores y usuarios de Internet a
error y confusion, lo cual causard un real perjuicio a mi mandante y sus
legitimos intereses y un desmedro a la fama obtenida después de tantos afios
de trabajo en desarrollar un concepto original y novedoso, tras dicha marca.

11. Que con fecha 30 de junio del 2009, se resuelve; Citese a las partes a Oir sentencia.

CONCIDERANDO:

Vi.

Vii.

viii.

Que los nombres de dominios en conflicto se asignan a quien pruebe un
mejor derecho y que solo cuando los derechos de ambas partes sean
equivalentes se aplica una consideracion cronoldgica que consiste en la
asignacion al primer solicitante.

Que la segunda solicitante logré situar histéricamente su interés en el
nombre de dominio en el afio 1982, es decir 28 afios atras.

Que la segunda solicitante exhibié una accion positiva de proteccion legal
sobre dicha expresion a través de variados registros marcarlos que constan
en autos.

Que la segunda solicitante prob6 el uso en el mercado de dicha expresion en
forma sélida.

Que el primer solicitante, no solo no solicitd proteccion legal sobre su activo
de identificacion sino que ni siquiera posee razon social.

Que los elementos probatorios aportados por la primera solicitantes, son
escasos Yy febles tanto cuantitativamente como cualitativamente, en grado tal
que no logran perfilar un mejor derecho.

Que existe una contradiccion entre la declaracion del primer solicitante en el
sentido de que la expresion en conflicto resulta fundamental para
individualizar su empresa y el hecho de que haya ofrecido espontdneamente
dicho activo a la contraparte por la suma de 1.500.000 de pesos lo cual hace
pensar que dicha expresion no juega un rol tan determinante en la operacion
de su negocio.

Que el andlisis acumulado del historial comercial y pruebas del segundo
solicitante, logra determinar un derecho claramente méas sélido que el de su
contendor.



iX.  Que a la luz de los antecedentes acompafiados por ambas parte se evidencia
gue ha habido buena fe de ambas partes y que bajo ninguna consideracion se
puede afirmar que ha existido algun intento de usurpacion.

X.  Que el sistema de nombres de domino, al no admitir un sistema de
clasificacion de rubros, obliga al sentenciador a pronunciarse por aquella de
las partes que logre acreditar un mejor derecho.

SE RESUELVE:

Se asigna el nombre de dominio GRANFAMILIA.CL al segundo solicitante Sres.:
Administradora de Fondo de Pensiones Provida S. A.

Notifiquese por carta certificada a las partes v por e-mail bajo firma electronica a NIC
Chile.

Como testigos de haberse dictado la presente resolucion firman dofia Carolina Jara RUT:
13.715.557-5 y dofia Rosa Gemita Tramol Vasquez, RUT: 14.180.375- 1, ambas de mi
mismo domicilio.

Gonza]o Sanchez Serrano
Juez Arbitro Arbitrador

Carolina Jara Castro Rosa Gemita Tramol VVasquez
13.715.557-5 14.180.375-1



