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SENTENCIA
guiasenior.cl
Rol N°104-11

Santiago, diecinueve de enero de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, dos de julio de dos mil once, el sefior Andrés Budnik Michelson, a su vez
contacto administrativo, domiciliado en Los Alamos nimero ocho mil novecientos cuarenta y
dos, Vitacura, Santiago, solicité ante NIC Chile la inscripcion del nombre de dominio
“guiasenior.cl”’; que con fecha veintisiete de julio de dos mil once, los sefiores Inmobiliaria
Seniors S.A., domiciliados en Asturias niimero doscientos ochenta, quinto piso, Las Condes,
Santiago, siendo su contacto administrativo don Rodrigo Puchi Zurita, domiciliado en Europa
numero dos mil treinta y cinco, Providencia, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la
inscripcion del nombre de dominio “guiasenior.cl” , dando lugar a este proceso de acuerdo a
lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de la
“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero quince mil ciento cincuenta y seis, de fecha
diecinueve de octubre de dos mil once, se designo a la suscrita como arbitro para la resolucién
del conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
citd a las partes a una audiencia de conciliaciéon y/o de fijacion del procedimiento. Segiin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio seflalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segiin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacién pertinente.

Que a la audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, sin que se produjera conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones ambas
solicitantes hicieron uso de dicho plazo.

Que habiéndose conferido traslado a ambas solicitantes sélo los sefiores Inmobiliaria Seniors
S.A. hicieron uso de él.

Se recibié la causa a prueba y se fijo como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificé a las partes de la
resolucidn que recibi6 la causa a prueba, segin consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba solo los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A.
hicieron uso del plazo.

Se citd a las partes a oir sentencia, con fecha veintitrés de diciembre de dos mil once.

Que existe constancia en autos que los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A. pagaron la totalidad
de los honorarios arbitrales.
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Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, don Andrés Budnik
Michelson argumenta que compré el dominio, mediante NIC, Chile, el que estaba abierto a
comprarse por cualquier persona, nadie era duefio de éste, y la compra la realizé siguiendo
todos los pasos y reglamentaciones pertinentes. Sefiala que dicha compra fue para otorgar un
servicio hacia el publico que busca la expresion “Seniors” para mayores o adultos, mediante
Internet dentro de Chile, y asi facilitar y hacer més eficiente la tarea de bésqueda. Indica
que este sitio no se comprd para realizar ningtn negocio inmobiliario ni para iniciar la
comercializacion de formar un hogar senior, sino que, reitera, con el tinico fin de otorgar al
publico una guiasenior, dentro de Chile, que muestre las diversas posibilidades existentes en
el mercado. Cita diversas definiciones del diccionario en las cuales la expresion “Senior”
significa, entre otras cosas “mayores”. Considera que “Seniorsuite” corresponde a un término
utilizado en el mundo global, para referirse al area del adulto mayor, equivalente a decir joven,
nifio en inglés, o la palabra vida, etc... , y que es muy arrogante que una empresa se quiera
apropiar de todos y cada uno de los dominios que contenga el nombre “Senior”, o
“Seniorsuite”, que es un concepto tan importante en el mundo, sobre todo cuando el negocio
que se plantea no es competencia directa ni indirecta suya, todo lo contrario. Y que integrarse
los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A., a este portal puede ser un aporte para que mas gente
visite su hogar de mayores. Explica que llevan casi un afio trabajando en el proyecto,
invirtiendo recursos humanos y muchos econémicos, la pégina estd a poco tiempo de lanzarse
al mercado, y han evaluado cambiar el nombre, pero esto les haria incurrir en costos, con lo
cual no podrian ejecutar el negocio. Sefialan que investigaron y que no existe un nombre que
pueda reemplazar el nombre “GuiaSeniorsuite” www.guiaseniorsuite.cl, ya que el nombre
dice textualmente a que se dedica su servicio. Enfatiza que este negocio no tiene relacién con
el de los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A., sino que va orientado a una Guia Senior, y no a
formar un hogar de ancianos. Sefiala, ademas, que les plante6 a los sefiores Inmobiliaria
Seniors S.A. llegar a un acuerdo, sin existo ya su costo actual ha superado los quince millones
de pesos, por lo menos, sin contar la pérdida que seria la futura proyeccién del negocio, de no
ejecutarse. Solicita que se evallie y otorgue el nombre tomando en cuenta que de no hacerlo a
su persona, saldria muy perjudicado como gestor de negocios y econdmicamente.

Por su parte, los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A. argumentan que forman parte del grupo
Cimenta Administradora de Fondos de Inversion S.A., que es una reputada empresa nacional
dedicada al negocio inmobiliario, nacida en el afio mil novecientos noventa y uno como una
institucion creada para administrar el Fondo de inversién Inmobiliaria Cimenta Expansion,
centrando sus inversiones en la adquisiciéon de inmuebles con contrato de arrendamiento
vigente. Sefialan que dos afios mas tarde, gracias a una serie de modificaciones introducidas a
la ley, el Directorio de la Administradora decide diversificar sus activos, extendiendo sus
operaciones a la compraventa, renovacion, remodelacion, construccién y desarrollo de bienes
raices. Explican que todos estos afios de experiencia acumulada, sumada a la transparencia,
rectitud y rentabilidad lograda, le han proporcionado la posicién de liderazgo que ocupa
actualmente. Indican que actualmente el fondo estd presente en cuatro importantes sectores
inmobiliarios, a través de las seis unidades estratégicas de negocios en que se divide, que son:
Cimenta Bodegas, Cimenta Locales Comerciales, Cimenta Oficinas, Cimenta Strip Centers y
Senior Suites. Sefialan que esta ultima unidad estratégica de negocios, representa casi un diez
por ciento del total de los activos inmobiliarios que mantiene el Fondo, alcanzando a la fecha
una inversion de seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y ocho UF. Expresan
que el Fondo partié incursionando en este negocio -que antes era completamente desconocido
en Chile en el afio mil novecientos noventa y seis a través de las “expresiones Senior ® y
Senior Suites ®, las que a través de sus marcas registradas y nombres de dominio para tales
signos, utilizan para identificar en el mercado una serie de propiedades destinadas a
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residencias para el adulto mayor, que han sido disefiadas pensando en otorgarle un lugar donde
se les brinde un servicio integral que sea capaz de cubrir todas las necesidades del diario vivir,
a saber, alojamiento, alimentacion, servicios médicos, de entretencién, de aseo, entre muchos
otros. Explican que en la actualidad cuentan con tres residencias de este tipo, dos de ellas
ubicadas en la comuna de Las Condes y una en la comuna de Providencia, siendo los lideres
indiscutidos en este emergente mercado. Destacan que todas estas residencias prestan servicios
tanto a personas autovalentes en departamentos y habitaciones independientes, como también
a personas postradas que necesitan en forma permanente de cuidados y atencion de
enfermeria. Sefialan que el primer emprendimiento de este tipo, Senior Suites ® San Damian,
se encuentra emplazado en la comuna de Las Condes, y esta formado por dos unidades, Senior
Suites y Senior Enfermeria. Afiaden que la primera de ellas cuenta con ochenta y seis
departamentos y amplios espacios comunes, los cuales incluyen jardines, salas de juegos y
gimnasio, entre otros. Sefialan que Senior Enfermeria cuenta con sesenta y nueve habitaciones
y fue creado para cubrir las necesidades de los residentes que necesitan una mayor atencién y
cuidados especiales. Agregan que la segunda residencia, Senior Suites ® Providencia cuenta
con un edificio de ciento cincuenta y un departamentos y con los mismos servicios que ofrece
Senior Suites ® San Damian, manteniendo los altos estandares de atencion y servicio que
caracterizan a estas residencias. Hacen presente que a mediados del afio dos mil diez fue
inaugurado el tercer centro que completa esta unidad de negocios, Senior Suites ® Sebastian
Elcano, ubicado en la interseccion de la Avenida Bilbao con Sebastian Elcano, comuna de Las
Condes, y cuenta con una capacidad para atender a doscientos cincuenta y dos residentes.
Indican que pretenden demostrar es que son desde hace mas de una década un agente famoso
y notoriamente conocido en el mercado relevante a nivel nacional, siendo pioneros en la
incursién de este tipo de servicios. Reiteran que en el plano comercial y marcario, su signo
distintivo como marca registrada correspondinete a los signos Senior y Senior Suites, los
cuales se encuentran debidamente inscritos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial
(INAPI) para proteger diversos servicios, que forman parte de su patrimonio y en los que
invierte constantemente parte de su capital a fin de mantenerlos vigentes, sin contar la fuerte
inversion que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y posicionar
dichos signos. Sefialan que el cimulo de registros marcarios y nombres de dominio que
poseen corresponde a uno de los activos mas preciados de Inmobiliaria Seniors S.A., ya que a
través de ellos logra el reconocimiento por parte del publico consumidor en el competitivo y
emergente mercado relevante. Expresan que tienen una linea argumental que acredita su mejor
derecho, en virtud de los registros citados. Sefialan que el nombre de dominio “guiasenior.cl”
solicitado es peligrosamente similar tanto grafica como fonéticamente a las expresién Senior
® y Senior.cl registradas como marca comercial y como nombre de dominio respectivamente,
lo que presumiblemente serd motivo de errores o confusiones en el publico consumidor.
Aprecian que la expresion Senior ® es la verdaderamente distintiva del nombre de dominio
solicitado en autos, y corresponde a una palabra de origen latino que significa mayor,
aludiendo claramente a servicios enfocados al adulto mayor. Explican que a dicha expresion
s6lo se ha incorporado la expresion “guia”, que de conformidad con el uso que pretende darle
el sefior Andrés Budnik Michelson, se define por el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espafiola como una “lista de datos o noticias referentes a una determinada materia”,
que en este caso son precisamente residencias destinadas al adulto mayor, entre ellas la de los
sefiores Inmobiliaria Seniors S.A., por ello su nombre “guiasenior.cl”. Hacen presente que
dicho complemento resulta ser una alteracién minima e insignificante que impide otorgarle al
nombre de dominio solicitado una fisonomia e identidad propias que permitan diferenciarlo de
las marcas y nombres de dominio que previamente registraron. Reiteran que llama
poderosamente la atencion que un tercero pretenda inscribir un dominio web cuya expresion

/



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

es practicamente idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada en el mercado por
Inmobiliaria Seniors S.A. a nivel nacional, que ademas se identifica con su razén social y
constituye ademds una marca famosa y notoriamente conocida dentro del giro, circunstancias
que constituyen una evidente mala fe en su actuar al intentar aprovecharse de la reputacion
ajena ganada tras décadas de esfuerzo. Reiteran ademas, que la concesion del nombre de
dominio al sefior Budnik Michelson debe ser rechazada de plano, pues se produciran toda
clase de confusiones y errores respecto del origen empresarial de los servicios que pretenden
ser ofrecidos por esta via, respecto de aquellos ofrecidos por los sefiores Inmobiliaria Seniors
S.A. Reitera a su vez, que es un hecho evidente que son una reconocida y reputada empresa
nacional, que ha visto afectados sus derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en Chile
por la presente solicitud de registro de nombre de dominio, y que detenta derechos de indole
superior en torno a este nombre de dominio guiasenior.cl.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 644.017, “SENIOR”,
denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 683.207, “RESIDENCIAS SENIOR?”,
denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 683,206, “SENIOR SUITE”, denominativa,
servicios, clase 35; Registro N° 681.162, “SENIOR”, denominativa, servicios, clases 35, 36,
39, 40, 41, 43, 44 y 45; Registro N° 618.511, “SENIOR CLUB”, denominativa, servicios,
clase 42; Registro N° 931.014, “SENIOR CARE”, denominativa, servicios, clase 35; Registro
N° 619.134, “SENIOR CARE”, denominativa, servicios, clase 42; Registro N° 713.806,
“SENIOR SUITES”, denominativa, servicios, clases 35, 42, 43, 44 y 45, Registro N° 779.941,
“SENIOR CLUB”, denominativa, servicios, clase 36; Registro N° 779.940, “SENIOR
CLUB”, denominativa, servicios, clase 41 y Registro N° 852.506, “SENIOR VILLAGE”,
denominativa, servicios, clase 36. Y su titularidad respecto de los siguientes nombres de
dominio:  “seniorclass.cl”,  seniorsclub.cl”,  “seniorcare.cl”,  “residenciasseniors.cl”,
“seniors.cl”, “residenciasseniorsuites.cl”y “senior.cl”.

Sefialan que el principio “First Come, First Served” no es aplicable en autos, toda vez que los
sefiores Inmobiliaria Seniors S.A. han acreditado tener mejores derechos sobre el nombre de
dominio en disputa; mencionan el principio de competencia leal y de ética mercantil y los
derechos validamente adquiridos.

Concluyen que la asignacién del nombre de dominio debe ser realizada a los sefiores
Inmobiliaria Seniors S.A., como creadores intelectuales de las marcas Senior ® y Senior suites
®y titular de numerosos signos previamente registrados ante las Instituciones competentes en
nuestro pais.

En Derecho citan el articulo 14 del Reglamento de NIC Chile; Articulo 10 N° 2 y 3 de El
Convenio de Paris, promulgado mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos
noventa y uno; Articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica de la Republica; Dictamen N°
1127 (considerando 7.8) de la Comision Preventiva General, de fecha veintiocho de julio de
dos mil; Normas vigentes sobre abusos de publicidad del Cédigo Chileno de Etica Publicitaria,
en especial Articulo 4 letra F y Articulo 13; Articulos 1, 4 y Titulo III, en especial Articulos
28, 28"y siguientes de la Ley de Proteccién al Consumidor (Ley 19.4969); vy la jurisprudencia
nacional sobre la materia, en particular Fallo del Juez Arbitro Guillermo Carey, en conflicto
sobre nombre de dominio “TV3.CL”, de fecha dieciocho de marzo de dos mil once; Fallo del
Juez Arbitro Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio
“servimaster.cl”, de fecha primero de septiembre de dos mil cuatro; Fallo del Juez Arbitro
Ricardo Sandoval Loépez, en conflicto sobre nombre de dominio “DELTAT.CL”, de fecha
trece de abril de dos mil diez y el Fallo recaido en asignacién de nombre de dominio “family-
office.cl”, de fecha cinco de septiembre de dos mil once.
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Como fundamento de su argumentacion acompafian: Copia simple de dos paginas de
certificado de Registro N° 644.017, “SENIOR”, denominativa, servicios, clase 35, registrado
en INAPI con fecha tres de octubre de dos mil dos; Copia simple de dos paginas de certificado
de Registro N° 683.207, “RESIDENCIAS SENIOR”, denominativa, servicios, clase 35,
registrado en INAPI con fecha trece de enero de dos mil cuatro; Copia simple de dos paginas
de certificado de Registro N° 683,206, “SENIOR SUITES”, denominativa, servicios, clase 35,
registrado en INAPI con fecha trece de enero de dos mil cuatro; Copia simple de dos paginas
de certificado de Registro N° 681.162, “SENIOR”, denominativa, servicios, clases 35, 36, 39,
40, 41, 43, 44 y 45, registrado en INAPI con fecha diecisiete de diciembre de dos mil tres;
Copia simple de certificado de Registro N° 618.511, “SENIOR CLUB”, denominativa,
servicios, clase 42, registrado en INAPI con fecha veintiuno de enero de dos mil dos; Copia
simple de tres paginas de certificado de Registro N° 619.134, “SENIOR CARE”,
denominativa, servicios, clase 42, registrado en INAPI con fecha veintitrés de enero de dos
mil dos; Impresion de dos paginas obtenida de pagina Web www.web].inapi.cl consulta sobre
Registro N° 713.806, “SENIOR SUITES”, denominativa, servicios, clases 35, 42, 43, 44 y 45,
registrado con fecha tres de enero de dos mil cinco; Copia simple de certificado de Registro
N° 779.941, “SENIOR CLUB”, denominativa, servicios, clase 36, registrado en INAPI con
fecha treinta de octubre de dos mil seis; Copia simple de certificado de Registro N° 779.940,
“SENIOR CLUB”, denominativa, servicios, clase 41, registrado en INAPI con fecha treinta de
octubre de dos mil seis; Copia simple de certificado de Registro N° 852.506, “SENIOR
VILLAGE”, denominativa, servicios, clase 36, registrado en INAPI con fecha nueve de abril
de dos mil nueve; Impresion de siete paginas obtenidas de la pagina Web de NIC Chile
www.nic.cl consulta sobre los siguientes dominios: “seniorclass.cl”, “seniorclub.cl”,
“seniorcare.cl”, “residenciasseniors.cl”, “seniors.cl”, “residenciasseniorsuites.cl” y “senior.cl”;
¢ Impresion de documento de once paginas obtenido de la pagina Web www.seniorsuites.cl”
sin fecha; Inserto publicitario original de ocho paginas de Diario La Segunda titulado “Chile
Senior”, de fecha veintisiete de octubre de dos mil once; Impresion de documento de cuarenta
y un paginas titulado “Memoria y Balance del afio dos mil diez de Fondo de Inversion
Inmobiliaria Cimenta-Expansion.

Que evacuando el traslado conferido los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A., indican que de las
alegaciones del sefior Andrés Budnik Michelson se lee claramente que la idea es ofrecer
servicios "hacia el publico que busca Seniors" el cual mostrara "las diversas posibilidades
existentes en el mercado”, sin especificar cudles son esas posibilidades. Subrayan que el sefior
Budnik contintla argumentando que la expresion en conflicto seria a un término que " es
utilizado en el mundo global, para referirse al drea del adulto mayor", insistiendo en que "es
muy arrogante que una empresa se quiera apropiar de todos y cada uno de los dominios que
contenga el nombre “Senior” o “Seniorsuite". Establecen que se plante6 un acuerdo en donde
se seflala que su "costo al dia de hoy ha superado los quince millones de pesos por lo menos,
sin contar la perdida que seria la futura proyeccion del negocio de no ejecutarse”". Destacan
que han subrayado los pasajes que estiman mds relevantes, que les permite dilucidar que
quien detenta un mejor derecho sobre la expresion son los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A.
Sefialan que por los antecedentes acompafiados, se logré acreditar fehacientemente que los
sefiores Inmobiliaria Seniors S.A. ademds de registrar las expresiones “Senior”, “Seniorsuite”
y otras asociadas, han implementado diversos proyectos empresariales que se encuentran tras
dicha expresion. Hacen presente que se acreditd publicidad en dicho sentido, unido a diversos
estados financieros asociados a la expresion en conflicto. Expresan que en virtud de lo
anterior en caso alguno han actuado de manera arrogante, como se la califica, al intentar
demostrar su mejor derecho sobre la expresion en conflicto. Sefialan que por el contrario,
dentro de la esfera procesal, estan alegando un mejor derecho en torno a esta expresion, la cual
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se encuentra unida de manera fatal a dicha persona con lo cual las calificaciones del sefior
Budnik Michelson no se avienen con la realidad de los hechos. Reiteran que han creado
marcariamente una expresion, han obtenido sendos registros marcarlos y han montado un
proyecto empresarial altamente reconocido por el consumidor, por lo que es 16gico sostener
que detentan derechos de indole superior en torno al mismo.

Que en el periodo probatorio los sefiores Inmobiliaria Seniors S.A. reiteran, en parte de
prueba, todos u cada uno de los documentos acompafiados durante la sustanciacién del
proceso.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que don ANDRES BUDNIK MICHELSON tiene la calidad de
primer solicitante puesto que pidi6 el dominio en cuestién en estos autos, en forma previa a los
sefiores INMOBILIARIA SENIORS S.A;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1°, de la Reglamentacion para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucién de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacién procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que, ademds, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “First Come First Served”, en virtud del cual la solicitud
previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante
previo;

5.- Que este principio, en opinién de este Tribunal, estd consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucién que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, o que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinién de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o vélidamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo, en relacién con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estdn consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estdn
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria;

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algun derecho, interés, uso o relacién con el
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dominio en cuestién, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinién de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicacién de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;

10.-  Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacién y Ejercicio del Periodismo™-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccidn;

11.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, el interés de las partes
respecto del dominio en cuestion y la naturaleza de la expresion en conflicto;

12.- Que respecto del interés del primer solicitante, si bien comparecié durante el proceso
no acompafi¢ antecedente alguno que demostrara una relacién con la expresion que constituye
¢l dominio previo a su solicitud, por lo que su interés lo demuestra con la sola presentacion de
la solicitud en primer lugar;

13.-  Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes que rolan
en el proceso, no objetados, que es titular de en Chile de diversos registros de marcas que
incluyen la expresion “senior” y “seniors”, entre las que se encuentran las marcas “senior”;
“senior suite”; “seniorsuites”; “senior club”y “senior care”, entre otras, para distinguir
servicios de las clases 35, 36,39,40,41,42, 43, 44, del Clasificador Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro mas antiguo data del afio 2002; Que
tiene asignado diversos dominios que incluyen también las expresiones “senior” y seniors”,
cuya asignacién mds antigua es del afio 2006; Que asimismo realiza amplia publicidad a
través de Internet a un servicio de residencia, con atencion integral destinado a la atencién al
adulto mayor;

14.-  Que respecto de la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en disputa, es
un hecho cierto, que no necesita prueba que estd constituido por expresiones preexistentes
como son la expresion “guia” en lengua castellana y la expresion “senior” en lengua inglesa,
que traducido al castellano significa “mayor” y que en el comercio se usa habitualmente
también para designar al “adulto mayor” ;

15.-  Que lo antes expresado significa que estos vocablos no son creacién intelectual de
ninguna de las partes en conflicto en autos;
16.- Que en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y de las

expresiones que lo constituyen se concluye que no existe infraccion a derechos validamente
adquiridos;

17.-  Que no existiendo infraccién a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First Come First Served”, en base a los
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

18.-  Que respecto a la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
acreditado hecho material alguno que configure la mala fe;
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19.-  Que, en consecuencia, cabe a continuacién dilucidar si alguna de las partes en este
conflicto posee un interés, derecho o relacién con el nombre de dominio en cuestién que
prevalezca sobre el otro;

20.-  Que respecto de los derechos de las partes estdn expresados en los numerandos 12° y
13°, precedentes;
21.- Que, asimismo, es dable considerar que atendida la naturaleza y caracteristicas propias

del sistema de nombres de dominios, en este caso no son aplicables las normas sobre marcas
comerciales;

22.- Que la circunstancia antes expresada, es consecuencia de que el nombre del dominio,
como signo identificador, tiene una limitacion en el sentido que, un mismo nombre, sélo
puede ser asignado a un usuario;

23.-  Que la limitacion antes descrita ha llevado a los usuarios del sistema de nombres del
dominio, a optar por establecer diferencias, basados en la agregacién o sustitucién a una
expresion o vocablo, de una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos, como ocurre en la
especie;

24.- Que inspeccion personal realizada por este Arbitro al sitio Web de NIC Chile, ha
constatado que se encuentran asignados a nombre de personas diferentes de las partes de este
Juicio, diversos dominios que incluyen la expresiones “senior”, tales son a titulo de ejemplo,
los dominios “chilesenior.cl”, “chilesenior.cl”’y “circulosenior.cl”, entre otros;

25.-  Que atn mds, esta Arbitro ha constatado mediante la misma inspeccién personal que se
encuentra registrado a nombre de un tercero diferente del segundo solicitante la expresion
“clubsenior”, la cual coincide en las expresiones que la constituyen con una marca registrada
por el mismo y citada como fundamento de su mejor derecho en estos autos;

26.-  Que lo anterior denota en opinion de este Tribunal que la expresién “senior”, no es de
uso exclusivo del segundo solicitante;

27.-  Que en consecuencia, este sentenciador estima que el dominio en cuestién en estos
autos posee elementos suficientes de diferenciacion con las marcas del segundo solicitante;
28.-  Que en consecuencia esta Arbitro ha llegado a la conviccién que no existe por parte del
segundo solicitante un derecho o interés sobre el nombre de dominio en disputa, que
prevalezca sobre el interés del primer solicitante, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el
mismo no lo logran acreditar.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “guiasenior.cl” a don ANDRESBUDNIK MICHELSON
2.- Eliminese la solicitud de los sefiores INMOBILIARIA SENIORS S.A.

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagara sus costas.



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Notifiquese por carta certificada la presente resolucién a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Cédigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile. ’
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