Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 50

Santiago, veintiocho de marzo de dos mil once
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el niumero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, articulos 160 y 170 del Cédigo
de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de
inscripcion del nombre de dominio “HOUSEMANAGER.CL":
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 10 de diciembre de 2010, el Departamento de Ciencias
de la Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito
Juez Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre
de dominio “HOUSEMANAGER.CL”, existente entre dofia Erika Meyer Abel,
domiciliada en Las Hualtatas N° 5463, Departamento 131, comuna de Vitacura,
Santiago, y Manager Software S.A., sociedad del giro de su nombre,
representada por don Ricardo Girardi De Esteve, ambos domiciliados en Av.
Kennedy N° 5735, Of. 1002, comuna de Las Condes, Santiago, representada
en este juicio arbitral por Estudio Silva & Compaifiia, y por su Abogado don
Rodrigo Ledn Urrutia, todos domiciliados en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes,
Santiago.
Que por resolucion de fecha 13 de diciembre de 2010 el suscrito aceptd el
cargo y juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las
partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral segun
consta a fojas 5 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
21 de diciembre de 2010, a las 16:30 horas, al que asisti6 soOlo la parte
Manager Software S.A., representada por su abogada dofia Maria Joseé
Arancibia Obrador y en rebeldia de dofia Erika Meyer Abel, a quien se notifico
de las bases de procedimiento, con igual fecha mediante correo electronico.
Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Erika Meyer Abel,
primer solicitante del nombre de dominio “HOUSEMANAGER.CL” y Manager
Software S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretension
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de Manager Software S.A., expuestos en su demanda de fojas 37:

La parte demandante, funda su demanda de oposicion a que se otorgue en
definitiva el registro del nombre de dominio “HOUSEMANAGER.CL” a la
primera solicitante, ya individualizada, e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho:

Sefiala que la contraparte solicitd el registro del nombre de dominio
“HOUSEMANAGER.CL” y que dentro del plazo que establece el articulo 10 del
Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL,
Manager Software S.A., solicité el mismo nombre de dominio. Agrega que en la
fase de mediacion no se logro acuerdo entre las partes y se procedié a la
designacion del Juez Arbitro por NIC Chile.

2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento juridico la demandante expone un descripcion de la
Red Internet y sefala que la regulacion sobre nombres de dominio esta
orientada a la asignacion a “aquella de las partes que demuestre tener un
mejor derecho”; y que este caso debe ser evaluado “mas alla de la tentacion de
aplicar simplistamente el principio “first come first served”, que en muchos
casos involucra una profunda injusticia”, agrega que afortunadamente los
criterios que se estan aplicando para resolver conflictos de nombres de
dominio, “se han ido refinando, de manera que se ha ido mas alla del miope
criterio inicial “first come first served”, para analizar los conflictos a la luz de los
principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho”.

B) Sefiala que Manager Corporation inicié6 sus actividades en el afio 1988,
siendo su fundador don Ricardo Girardi de Esteve, de profesion ingeniero civil,
y actual presidente de la compafia; agrega que ha desarrollado aplicaciones
para la plataforma de Apple Macintosh, y soluciones contables aplicables a
Windows.

Que Manager Software S.A., con el objeto de obtener un adecuado resguardo
a sus activos, protegio como marcas comerciales de conformidad a la Ley N°

19.039, de Propiedad Industrial, los signos “ Manager”, “Manager Altura”,
“Manager ASP”, “Manager ERP” y “Manager Time”,
Afirma que las marcas comerciales de que es titular, se encuentran amparados

en el articulo 19 N° 25 de la Constitucion Politica y en la Ley N° 19.039, sobre
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Propiedad Industrial.

C) Afirma que en nombre de dominio solicitado “HOUSEMANAGER?”, contiene
un signo distintivo de la parte demandante “MANAGER?”, y que la inclusion del
término “HOUSE”, no produce un signo distintivo en el mercado, con los

consiguientes efectos de la dilucion marcaria y la confusion en el mercado.

D) Sostiene que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de
identificacion de los usuarios en la red de Internet, facilitando la memorizacion
de las direcciones IP, que por su propia naturaleza, resultan imposibles de
recordar. En este sentido la parte demandante cita el Dictamen N° 1127, de la
Comision Preventiva central, de fecha 28 de julio de 2000, en dénde se sefald
en su considerando 7.8 que: “Si bien la funcion natural de un nombre de
dominio es la de una direccion electronica que permite a los usuarios de
Internet localizar terminales informaticas conectadas a la red, de manera simple
y rapida, dado que son faciles de recordar, a menudo cumplen también
funciones de caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una
existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por
lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa

titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios”.

“Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios
idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen
para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad
gue se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos

en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente”.

“Estas caracteristicas de los nombres de dominio, mas el hecho de que no se
exige su uso (el titular no estd obligado a incorporar informacion o servicio
alguno en su pagina Web), han generado diversos conflictos entre éstos y los
signos distintivos tradicionales existentes en el mundo fisico desde antes de la
llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por

derechos exclusivos de propiedad industrial”.

Afirma la demandante que el concepto “HOUSEMANAGER?”, no solamente se

estructura en base a las marcas comerciales y nombre de dominio que la
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identifican en el mercado, y se utiliza una marca comercial debidamente

registrada, vulnerandose el derecho de propiedad sobre esta expresion.

Cita la demandante el articulo 14 del Reglamento para a inscripcion de
nombres de dominio CL, de NIC Chile, que sefala: “Sera de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcion no contrarie las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros”; y
cita también en apoyo a su pretension el articulo 22 del Reglamento que regula
la revocacion de nombres de dominio, el que reproduce, destacando que una
de las causales de revocacion se funda en que el nombre de dominio “sea
idéntico o engafiosamente 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

sea conocido”.

Concluye afirmando la demandante en su escrito de demanda que conforme a
“buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que la
perfilan como titular de un “mejor derecho” para optar al dominio en cuestion”, y
que por lo sefalado debe asignarsele el nombre de dominio en disputa
"HOUSEMANAGER.CL".

La demandante acompané a su escrito de demanda los siguientes medios de
prueba: impresion sitio Web de al parte demandante www.manager.cl; listado
de marcas registradas que incluyen la denominacion “manager”, listado
nombres de dominio CL que incluyen la expresion “manager”, impresion de
basqueda en sitio Google, de “manager”.

Que con fecha 28 de enero de 2011 el Tribunal dicto resolucién, teniendo por
interpuesta demanda arbitral por asignaciéon del nombre de dominio en disputa
y confirio traslado a dofia Erika Meyer Abel, por el término de 15 dias habiles
para su contestacion, y tuvo por agregados los documentos probatorios
acompafados, con citacion, notificando a las partes por correo electronico con
igual fecha.

Que la parte demandada no presentd ante el Tribunal escrito de contestacion

de demanda, razon por la cual con fecha 24 de marzo de 2011, cito a las partes
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a oir sentencia definitiva, notificando dicha resolucion por correo electrénico
con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este
sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde
asignar el nombre de dominio “HOUSEMANAGER.CL”, esto es, si a dofia Erika
Meyer Abel, primer solicitante, o a Manager Software S.A., segundo solicitante
y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante Manager Software S.A., sostiene en su
demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del
nombre de dominio “HOUSEMANAGER.CL”, en consideracion a que es
creador y usuario de los signos “MANAGER”, “MANAGER ALTURA”,
“MANAGER ASP”, entre otros, los que tiene registrados ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, mediante registros numeros, 758.284,
877.877, 753.646, que distinguen servicios y productos de las clases 41y 42y
9, respectivamente. Sostiene que ha posesionado la marca comercial
“MANAGER” en el mercado, en el rubro de servicios computacionales, por lo
gue, atendido a que el dominio en disputa contiene de manera integra su marca
comercial, de manera que si se asigna el dominio en disputa al primer
solicitante, se producira confusion en los usuarios de la red de Internet, ya que
éstos relacionaran el nombre de dominio con la demandante, con los
consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluiran sus marcas
comerciales, e introduciendo confusion en los consumidores y usuarios en el
trafico econdémico.

TERCERO: Que la parte demandante acompafié a su escrito de demanda,
como medios de prueba, entre otros, listado de sus marcas comerciales y
nombres de dominio CL que se estructuran en base a la denominacion
“MANAGER”, por lo que en el caso de autos, se puede concluir
razonablemente que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante,
se pueden producir errores o confusiones en los consumidores y usuarios de la
red de Internet, respecto al origen o procedencia empresarial del titular del

dominio “HOUSEMANAGER.CL", toda vez que resulta plausible que pueden

Monijitas 527 Of 527 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

relacionarlo con la titular de las marcas comerciales “MANAGER”, “MANAGER
ALTURA” y “MANAGER ASP”, situaciones que ademas introducirian
inseguridad en cuanto a la titularidad y administraciéon del nombre de dominio
en la red de Internet.

CUARTO: Que a mayor abundamiento, cabe considerar que el primer
solicitante Auditores Consultores y Abogados Concepcion Limitada, no
comparecio ante este Tribunal Arbitral, haciendo valer sus eventuales derechos
para que se asigne el nombre de dominio que solicité ante el Departamento de
Ciencias de la Computacion de la Universidad de Chile (Network Information
Center Chile, también “NIC Chile”), por lo que no existen antecedentes en el
proceso, distintos a los sefialados en los considerandos anteriores, que
permitan a este sentenciador concluir en un sentido contrario al indicado.
QUINTO: Que en mérito a lo sefialado, no cabe sino que concluir respecto a la
plausibilidad en cuanto al argumento de ser titular de un mejor derecho que
invoca le asiste la demandante Manager Software S.A., segun sostiene en su
escrito de demanda de asignacion, por lo que corresponde acoger su peticion
de asignacion del nombre de dominio CL en disputa ya individualizado.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 160, 170 y 636 a 640 del Codigo de
Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3° del Cadigo Organico de Tribunales, y a
los principios de mejor derecho y de tutela procesal del interés propio y de
prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignacion de nombre
de dominio de fojas 37 de autos, y asignar el nombre de dominio

“HOUSEMANAGER.CL”, a Manager Software S.A., sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cdodigo de Procedimiento Civil, se
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designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
Rios, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente

con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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