Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio ingemer.cl
Oficio OF08591

VISTOS:

1.

Que con fecha 3 de noviembre de 2007, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LTDA., representada en calidad de contacto administrativo por don JUAN
MANUEL GARCIA PALMA solicita la inscripcion del nombre de dominio ingemer.cl.
Posteriormente, con fecha 29 de noviembre de 2007, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACION LTDA., representada en calidad de contacto administrativo por don
JORGE ZILLERUELO ASMUSSEN, solicita igualmente la inscripcidon del mismo
dominio ingemer.cl, quedando asi trabado el conflicto materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF08591, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resolucion del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 6 de marzo de 2008, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro
mediante resolucion de la misma fecha en la cual, ademas, cita a las partes a una
audiencia de conciliacion o de fijacién de procedimiento para el dia 14 de marzo de
2008, a las 13:30 horas, en Malaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago,
siendo dicha aceptacién notificada a las partes por correo electrénico y por carta
certificada;

Que con fecha 10 de marzo de 2008, se suspende la audiencia fijada para el dia
viernes 14 de marzo de 2008 a las 13:30 horas a peticion del Segundo Solicitante, y
se cita a una nueva audiencia para el dia miércoles 19 de marzo de 2008, a las
11:00 horas, en Méalaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo el cambio
de la audiencia notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 19 de marzo de 2008, se efectia el comparendo fijado para ese dia,
al que asisten, por un lado, don ORLANDO JARAMILLO TORRENS, don JORGE
GUILLERMO ZILLERUELO ASMUSSEN y dofia DAMARIS ILIA- HERNANDEZ
MUNOZ, quienes exhiben poder para representar al Segundo Solicitante, INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., y acreditan haber consignado el monto
fijado como honorarios provisionales por el arbitro. No asiste a la audiencia el Primer
Solicitante, sin perjuicio de confirmar telefonicamente durante la audiencia su
intencidn de seguir adelante con el juicio arbitral;

Que con fecha 31 de marzo de 2008, el Segundo Solicitante, INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., consigné el saldo de los honorarios
arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolucién de fecha 8 de
abril de 2008;

Que con fecha 2 de abril de 2008, don JUAN MANUEL GARCIA PALMA, en
representacién del Primer Solicitante, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LTDA., presenta demanda de mejor derecho, sefialando que se
encuentra habilitado para solicitar el nombre de dominio ingemer.cl por encontrarse



domiciliado en Chile al igual que la sociedad INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LIMITADA, cuyo nombre de fantasia es “INGEMER LTDA.” y, ademas,
porque es el representante legal de la sociedad mencionada. Agrega que NIC Chile
ha determinado que el primero que solicito la inscripcion del dominio ingemer.cl fue
don JUAN MANUEL GARCIA PALMA, a nombre de INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LIMITADA., y ésta esta haciendo valer sus derechos sobre el
nombre registrado. Agrega que la inscripcidn no contraria las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil,
como asimismo, derechos validamente adquiridos con anterioridad por terceros.

El Primer Solicitante senala que el nombre de fantasia INGEMER LTDA se
encuentra publicado en el Diario Oficial de la Republica de Chile de fecha 22 de julio
de 1994, en la pagina 16, fecha desde la cual la sociedad tramité su RUT y funcion6
con algunas actividades tanto de Ingenieria como de otros negocios hasta mediados
del ano 2007, cuando cerr6 sus giros. Durante ese tiempo, agrega el Primer
Solicitante, nunca se encontr6 con otra empresa con el mismo nombre de fantasia,
quizas debido a que concurrié sélo dos veces a Rancagua, donde es conocido el
Segundo Solicitante. Tampoco cayd durante estos anos en insolvencia o evento
alguno que pudiera dar indicios de mal prestigio.

Agrega el Primer Solicitante que antes de elegir el nombre de fantasia de su
empresa, no siendo el primero elegido, consulté la guia telefénica tanto de Santiago
como de Valparaiso, donde no se encontraba el nombre "INGEMER" y, en cambio,
si se encontraba por ejemplo "INGEMAR". También se consultd el registro de
Patentes y Marcas Comerciales, sin obtener evidencia o indicio de que existiese otra
empresa con nombre de fantasia igual. El funcionario consultado acoté que aun
existia posibilidad de que estuviese inscrito en otra regién o en otro giro, lo que
complicaba la busqueda que en esos tiempos era a mano en listados del mes
anterior.

INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. anade que como parte de
un mejoramiento econdémico estratégico, a fines del ano 2007 decidié reactivar la
sociedad, para ofrecer servicios de ingenieria a través de Internet, iniciando el
tramite de registro del dominio ingemer.cl, siendo el Primer Solicitante de éste.
Indica que como evidencia de su buena voluntad, ofreci6 en la reunién de
advenimiento ante NIC Chile, poner como péagina de inicio una pagina de
desambiguacion, donde apareciesen los nombres de todas las empresas
INGEMER. Indica el Primer Solicitante que esta proposicién fue rechazada por el
Segundo Solicitante, sin una contra propuesta. También por buena voluntad, se
postergd en unos meses la instalacion en Host de la pagina Web ingemer.cl, con el
objeto de evitar confusion entre los clientes. Agrega el Primer Solicitante que con
esta fecha y por recomendacién de sus asesores, ha puesto una orden de compra
con una desarrolladora de paginas Web, con las especificaciones que se le
entregaron en febrero para el trabajo de instalacion.

Indica el Primer Solicitante que nuestra Constitucion Politica de la Republica, en su
articulo 19, asegura a las personas en su numero 2) que "Ni la ley ni autoridad



alguna podran establecer diferencias arbitrarias", razén por la cual INGENIERIA Y
SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. estima que no puede discriminarse el
"mejor derecho" de las empresas solicitantes del dominio, sobre la base de sus
ventas, su patrimonio, su publicidad o cualquier caracteristica de la empresa, ya que
todos esos aspectos no tienen relacién con el dominio ingemer.cl. Por otro lado, el
Primer Solicitante sefiala que la reglamentacion de NIC Chile no establece criterio
alguno acerca de cuales son las reglas para acreditar un "mejor derecho", dando
como Unico indicio en el articulo 10, "... dicha habilitacion sélo podra autorizarse
respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar". Establece, en
cambio, criterios claros en su articulo 22, para la revocacion de un nombre de
dominio.

INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. concluye que las Unicas
caracteristicas que no atentan contra lo establecido en nuestra Constitucién Politica
de la Republica, serian las mismas mencionadas en el parrafo precedente, que se
pueden resumir en dos palabras: "mala fe", que seria necesario que la contraparte
demostrara aportando "evidencia objetiva" al respecto. Asimismo, los articulos 582
al 588 del Cadigo Civil, establecen las caracteristicas del dominio, que en este caso
se trata de un incorporal (intangible), y consiste en el derecho a poner en alguna
parte del planeta, conectado a Internet, un servidor computacional con el nombre
ingemer.cl. Se paga por este derecho y la Universidad de Chile emitié factura N°
000320247 por $20.170, IVA incluido, a nombre de INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LTDA. Al dia de hoy, el derecho de ocupar el dominio
ingemer.cl es de INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA., segun
el articulo 10 del reglamento de NIC Chile.

El Primer Solicitante deja constancia de que en ningin momento actué de mala fe o
con el propésito principal de vender el registro, puesto que el propésito principal es
ofrecer servicios de ingenieria. INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO
LTDA. recalca que cambiar el nombre de fantasia de la sociedad que representa,
involucra cambiar las escrituras, publicar en el Diario Oficial, los servicios de un
abogado y varios meses de tramite (12 meses le tomo6 hacer iniciacion de
actividades), que no esta dispuesto a asumir, por lo que reitera su intencién de
defender su derecho adquirido.

El Primer Solicitante hace presente que el hecho de poseer la marca registrada en
algun giro comercial, no le da derecho a la contraparte a impedir que él inscriba el
dominio en cuestiéon e incluso a registrar la marca en cualquier otro giro que no se
encuentre registrado, que sea del ambito de la sociedad, los que son miles. Por lo
anterior, concluye que no existiendo causas ni indicios que acrediten "mala fe",
estando en posesion del derecho a ocupar el dominio, habiendo pagado este
derecho y siendo el Primer Solicitante del dominio ingemer.cl, estima INGENIERIA
Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. que tiene "mejores derechos" sobre el
mismo;

Que con fecha 3 de abril de 2008, dofia DAMARIS ILIA HERNANDEZ MUNOZ, en
representacién del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION



LTDA., presenta demanda de asignacion del dominio ingemer.cl, sefialando que
ésta es una compania que tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, toda vez que ha usado el nombre “INGEMER” desde el afio 1999,
puesto que, ha prestado servicios con ese mismo nombre por casi ocho anos. Agrega
el Segundo Solicitante que hay que considerar que Internet, en su regulaciéon y
evolucién, ha resultado incierta y erratica, constituyendo un desafio para los actores
del sistema armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho, en
particular los principios fundamentales del derecho econémico, esto es, el derecho que
tienen los actores comerciales a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo
a sus actividades honestas, creativas y emprendedoras. En este sentido sefiala el
Segundo Solicitante, Internet no puede so pretexto de deficiencias en su regulacién,
quebrar o negar estos principios esenciales del actuar econémico, tales como la
iniciativa y esfuerzo de la persona en la prestacién de un servicio. Ello implica que las
marcas famosas y notorias como el caso de “INGEMER” han de protegerse con el fin
de evitar la dilucion del poder distintivo de las mismas y el aprovechamiento de su
notoriedad por parte de terceros.

INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA. es una destacada y posicionada
empresa y, dado el caracter de sus servicios, se ha preocupado de resguardar su
imagen. En este sentido, y con el objeto de obtener un adecuado resguardo, protegié
su marca comercial conforme a lo sefialado en la ley 19.039 de Propiedad Industrial,
siendo registrada por don ORLANDO PATRICIO JARAMILLO TORRENS, quien es
socio de la empresa INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., y unico
dueno de la marca “INGEMER”. La referida marca fue inscrita en el Registro de
Marcas del Ministerio de Economia el 15 de febrero del 1999, bajo el N° 440.865 en la
clase: 37 y renovada el 20 de junio del 2007, estando registrada también bajo el N°
752.827 para distinguir servicios de la clase 39. En consecuencia, esta marca famosa,
renombrada y notoria es conocida por el publico en general, sobre todo por sus
clientes, en el rubro donde presta sus servicios.

Agrega el Segundo Solicitante que si se asignara el nombre de dominio en conflicto al
Primer Solicitante, ello seria injusto y contrario a derecho, pues afectaria su derecho de
propiedad sobre su imagen y signos, respecto de los cuales posee proteccion legal y
Constitucional. Indica el Segundo Solicitante que, en este sentido, es injusto que un
tercero pueda llegar a sacar partido del prestigio ganado por INGEMER ASESORIAS
EN LUBRICACION LTDA., lo que no favorece en absoluto el desarrollo econémico,
donde un tercero no vinculado a la empresa se beneficie de la trayectoria y
posicionamiento de otra, siendo este tipo de conductas perniciosas para el sistema
econdmico y contrarias a nuestro ordenamiento juridico.

El Segundo Solicitante sefiala que existe una coincidencia completa entre el nombre
de dominio de autos y su marca registrada. Esta coincidencia puede llevar a
confusiones por parte del publico consumidor si se asignara el dominio en conflicto al
Primer Solicitante, pues estimarian que ingemer.cl corresponde a la empresa
INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., quien con esfuerzo tiempo y
muchos recursos invertidos ha ido potenciando su marca famosa y notoria. El Segundo
Solicitante considera, que el nombre de dominio ingemer.cl se identificaria de manera



inequivoca con la empresa INGEMER, por lo que, la sola posibilidad de confusién
seria un antecedente suficiente para que el dominio en cuestion le sea asignado.

El Segundo Solicitante afade que los consumidores deben poder distinguir la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado,
hecho que claramente se veria afectado en el caso de concederse el dominio
ingemer.cl al Primer Solicitante. Considera que la posibilidad de confusién entre los
usuarios de Internet es clara, puesto que la expresion “INGEMER”, es utilizada
actualmente por INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA.,en la Web, como
ingemer.cl razdn por la cual existe una vinculacion directa entre el nombre de dominio
en conflicto y el Segundo Solicitante, de ahi que éste tenga un legitimo interés. A modo
de ejemplo, continta el Segundo Solicitante, en la pagina gmarket.cl, aparece como
nombre de la organizacion “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA”.
Asimismo, en el buscador de Internet Google, si se busca la palabra “INGEMER”
aparece como resultado de la busqueda “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA”. Ademas, en la pagina duoc.cl de octubre del 2006, aparece la empresa
“INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA”, dictando una charla a los
Ingenieros y Técnicos en Mecéanica de la sede DUOC ubicada en Antonio Varas, sobre
lubricantes usados en mineria. Por ultimo, en la pagina prolong.com, se sefala en el
segundo pérrafo que “Super Lubricantes Ltda., Prolong’s distributor in Chile since the
late 1990°s and their associate distributor INGEMER’.

Anade el Segundo Solicitante, que el nombre de dominio consiste en una direccion
electrénica o bien una denominacién por medio de la cual un usuario de Internet es
conocido y se identifica dentro de la red. Ello, unido a los criterios aplicables para
resolver conflictos en la asignacion de nombres de dominio, trae como consecuencia
que se deban aplicar los siguientes criterios:

i) Titularidad de las marcas comerciales y su relacion con los nombres de
dominio: Indica el Segundo Solicitante que existe una logica relacion entre
ellos, ya que ambos tienen un rol fundamental como identificadores de los
diversos bienes o servicios que se ofrecen. En este sentido la Politica
Uniforme de Resolucién de Conflictos de Nombres de Domino, dictada por
ICANN y que entrd en vigencia con fecha 1 de enero de 2000, reconoce
como aspecto fundamental para la resolucion de conflictos la titularidad de
los signos marcarios para el signo en cuestion, estimandose como
fundamental para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: “el
nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una
marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante
tiene derechos”. En este caso, segun lo que disponen los articulos 21 y 22
del Reglamento del NIC Chile, se reconoce la relacién existente entre
nombres de dominio y marcas comerciales.

i) La identidad es otro criterio aplicable, el cual postula que el nombre de
dominio debe asignarse a aquella parte que demuestre tener un nombre,
marca, derecho o denominacién idéntica al nombre de dominio en disputa.



iii) También debe aplicarse la teoria de la notoriedad del signo pedido, la cual
postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha
conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. Las marcas notorias, es
decir, las reconocidas por la mayoria de la poblaciébn en un lugar
determinado, son objeto de una especial proteccién, la que se amplia mas
alla de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

iv) Otro criterio aplicable de acuerdo al Segundo Solicitante, es el de mejor
derecho por uso empresarial legitimo, el que se refiere a que tendra un
mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algun producto o
servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos o
servicios. Al respecto, se puede senalar que INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACION LTDA. efectivamente hace uso del nombre en disputa en la
Web, se le reconoce como tal por otros sitios de Internet vy, ofrece una
serie de servicios por Internet.

Agrega INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA. que es importante destacar
que al Primer Solicitante no se le concede ningun derecho por el hecho de haber sido
el primero en solicitar el dominio en disputa sino que, muy por el contrario, es éste
quien debera acreditar su derecho sobre el mismo. De ahi que el principio “first come,
first served’ no tiene aplicacién en el evento de que el Segundo Solicitante tenga un
mejor derecho sobre el nombre de domino pedido. Este criterio postula que el nombre
de dominio debe ser asignado a quien primero lo solicita. Sin embargo, no es un
criterio absoluto e incluso, cada vez con mas fuerza, la doctrina como la jurisprudencia
se inclinan a utilizarlo como ultima ratio, aplicando solo cuando ninguna de las partes
pueda tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio.

Por otro lado, el Segundo Solicitante cita también las disposiciones del Convenio de
Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto Numero 225 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de
1991. Dicho Convenio, en su Articulo 6 bis establece que: “los paises de la Unién se
comprometen bien de oficio, si la legislacion del pais lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica
0 de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptible de
crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais de registro o del
uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizarla para productos idénticos o
similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproduccion de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con esta”. Ello implica que las marcas famosas y notorias como el caso de
“INGEMER” han de protegerse con el fin de evitar la dilucién del poder distintivo de las
mismas y el aprovechamiento de su notoriedad por parte de terceros. Asimismo, el
Articulo 8 del Convenio de Paris establece que “el nombre comercial sera protegido
por todos los paises de la Unidn, sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no
parte de una marca de fabrica o de comercio”. De ahi que los nombres con los que son
conocidas las empresas, sociedades u otras entidades similares deben ser protegidos
en Chile y en cualquier otro pais miembro del Convenio, lo que ocurre con



10.

11.

“INGEMER” que constituye el nombre con el cual se identifica la sociedad INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA.

Senfiala el Segundo Solicitante que también debe tenerse presente lo sefalado en el
Articulo 14 del Reglamento del NIC Chile, a saber: “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”. En este sentido el
Primer Solicitante del dominio, a diferencia de INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACION LTDA., no tiene una identidad comercial tan antigua, ni tampoco esté
posicionada su empresa en el mercado. A mayor abundamiento, no se preocup6 de
proteger su nombre como marca comercial, de manera que, analizando este caso,
se concluye que el Primer Solicitante no posee un derecho equivalente al de
INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA. y por lo demas, no ha actuado de
buena fe al solicitar el nombre de dominio de autos.

En suma, concluye el Segundo Solicitante, buena fe, interés legitimo, marcas
registradas, presencia comercial, orden publico, trayectoria y posicionamientos
comerciales consolidados, son elementos que perfilan a INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACION LTDA., como un titular de un mejor derecho para optar al objeto en
disputa;

Que con fecha 8 de abril de 2008, y previo a proveer su presentacion de fecha 2 de
abril de 2008, se apercibe a don JUAN MANUEL GARCIA PALMA para que acredite
su personeria para representar a INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA'Y DONOSO
LTDA;

Que con fecha 10 de abril de 2008, se tiene por cumplido lo ordenado mediante
resolucion de fecha 8 de abril de 2008 y se da traslado al Segundo Solicitante de la
presentacion hecha con fecha 2 de abril de 2008 por don JUAN MANUEL GARCIA
PALMA, en representacion del Primer Solicitante, INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LTDA. Asimismo, se da traslado al Primer Solicitante de la
demanda arbitral de fecha 3 de abril de 2008 presentada por dofia DAMARIS
HERNANDEZ MUNOZ en representacion del Segundo Solicitante, INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA;

Que con fecha 16 de abril de 2008, don JUAN MANUEL GARCIA PALMA, en
representacién del Primer Solicitante, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LTDA., evacua el traslado, indicando que concuerda con lo planteado por
el Segundo Solicitante en lo relativo a dejar establecido que el dominio fue solicitado
por él con mas de tres semanas de anterioridad a INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA. Asimismo, hace presente que la escritura publica que
constituyé la sociedad de INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA,,
es anterior tanto al registro de la marca como al uso del nombre “INGEMER” por
parte del Segundo Solicitante. Es asi como INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LTDA. ha usado el nombre “INGEMER” desde 1994, es decir hace 14
anos. Anade el Primer Solicitante que INGEMER ASESORIAS EN



LUBRICACIONES LIMITADA deja constancia que para Internet, el registro de marca
ha resultado un derecho incierto y erratico, es decir no constituye base suficiente
para la demanda. Por otra parte, la citada Ley 19.039 no hace mencién alguna a
Internet, por lo cual el Primer Solicitante considera que el registro comercial no es
valido para reclamar derechos sobre el dominio en disputa.

Respecto a los "Principios fundamentales del derecho" citados por INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA, agrega el Primer Solicitante que
puede citar el inciso séptimo del nimero 3° del articulo 19 de la Constitucién Politica
de la Republica de Chile, que senala: "A nadie se castigara con otra pena que la
que senale una Ley promulgada con anterioridad a su perpetracion, a menos que
una nueva ley favorezca al afectado'. Sefiala que INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LTDA. también tiene trayectoria comercial honesta, creativa y
emprendedora, aunque no sea conocida por el Segundo Solicitante, a pesar de que
no se han presentado pruebas a ese respecto, por no considerarlo relevante y
porque considera que sélo constituiria discriminacion.

Agrega INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. que en relacién a
lo indicado por el Segundo Solicitante al sefalar que "Si se asignara el nombre a la
contraria, ello seria contrario a derecho pues, afectaria su derecho de propiedad
sobre su imagen y signos...", no se esta ocupando el nombre de “INGEMER” donde
el Segundo Solicitante tiene ya registrada esa expresién como marca comercial,
porque Internet no pertenece a las clases registradas por el Segundo Solicitante, ni
hay delito de difamacion o se ha intentado siquiera dafar su imagen. Ademas, los
clientes de INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA son
mecéanicos, que no son los clientes de INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LTDA. Indica ademas que el Segundo Solicitante no cita parte alguna de
una ley especifica o un articulo especifico de la Constitucion Politica de la Republica
de Chile, por lo que el Primer Solicitante entiende que es sbélo una frase sin
sustentacion juridica.

Respecto a lo indicado por la contraparte cuando sefiala que “Esta situacion no
favorece en absoluto el desarrollo econdmico, donde un tercero no vinculado a la
empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra. Siendo este tipo
de conductas perniciosas para el sistema econémico y contrarias a nuestro
ordenamiento juridico. Cabe sefalar que existe una coincidencia completa entre el
nombre de dominio de autos y la marca registrada por esta parte”, el Primer
Solicitante considera que es lamentable que el Segundo Solicitante se queje de la
justicia, sin citar fundamentos juridicos que sostengan su posicion. Asimismo,
cuando el Segundo Solicitante sefala “Esta coincidencia puede llevar a confusiones
por parte del publico consumidor, si se asignara el dominio a la contraria, pues
estimarian que este nombre de dominio, ingemer.cl, corresponde a la empresa
Ingemer Asesorias en Lubricacion Ltda, quien con esfuerzo tiempo y muchos
recursos invertidos ha ido potenciando su marca famosa y notoria. El nombre de
dominio ingemer.cl se identificaria de manera inequivoca con la empresa
INGEMER...”, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. opina que
discriminarlo por popularidad o mayores haberes va contra lo establecido en el



articulo 19, numero 22) de la Constitucién Politica de la Republica de Chile,
especialmente del inciso segundo del citado ndmero.

El Primer Solicitante agrega que no es efectivo que el dominio ingemer.cl esté
siendo utilizado por el Segundo Solicitante, puesto que si lo fuera, estaria
contraviniendo el reglamento de NIC Chile. El dominio ingemer.cl esta siendo
utilizado por INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. y esta
operando desde el 4 de abril de 2008.

Por otro lado, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. opina que
los ejemplos proporcionados por el Segundo Solicitante desvirtuan la posibilidad de
confusién, ya que se identifica a la empresa con la razén social completa y no con la
sola palabra “INGEMER”. Agrega que la titularidad de las marcas comerciales y su
relacion con los nombres de dominio no constituyen argumento a favor del Segundo
Solicitante para la asignacién del nombre de dominio ingemer.cl, y que de cualquier
manera, estos criterios mencionados, sin citar fallos nacionales, tienen nula validez
juridica.

En relacién con la Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de
Dominio, dictada por ICANN, respecto a la identidad, de la notoriedad del signo
pedido, al mejor derecho por uso empresarial legitimo, al principio de “first come,
first served’ y al Convenio de Paris, el Primer Solicitante hace presente que dicha
jurisprudencia podria ser aplicable en el pais de origen, el cual es aparentemente
Espana, donde tienen otra Constitucion Politica y otra legislacion. Sin embargo, no
ha sido citado fallo alguno de litigios en nuestro pais, por lo cual no constituye
jurisprudencia al no ser verificable.

INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. menciona que tiene por
nombre de fantasia el nombre en disputa, y que es anterior al del demandante.
Ademas, el Primer Solicitante también es una empresa de prestigio, al no figurar en
Dicom y tener al dia todos los aspectos legales, aun cuando diferenciar por estos
aspectos podria ser discriminatorio. ElI hecho objetivo, no discriminatorio y
completamente legitimo en este caso, es que el Primer Solicitante solicito mas de
tres semanas antes que INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA
el dominio en disputa ante NIC Chile.

En relacion con los antecedentes del Convenio de Paris expuestos por INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA, el Primer Solicitante considera que
éste claramente favorece a INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO
LTDA. en su articulo 8, al establecer que "el nombre comercial ... sera protegido sin
obligacion de depdsito o registro”, ya que el nombre de fantasia de INGENIERIA Y
SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA., es INGEMER LTDA., y se encuentra
publicado en el Diario Oficial de la Republica de Chile del 22 de julio de 1994, lo que
es varios anos anterior a todos los documentos probatorios presentados por la
demandante, que cuando mas antiguos llegan a 1999.



Anade el Primer Solicitante que si bien podria ser cierto que la identidad comercial
de INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. no sea tan
popularmente conocida como la de INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES
LIMITADA, no es menos cierto que lo que da identidad es la tramitacion ante el
Ministerio de Economia Fomento y Reconstruccién de la personalidad juridica de la
sociedad, con la correspondiente publicacién en el Diario Oficial, no la popularidad,
propaganda o riqueza. En este sentido, reitera que INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LTDA. es mas antigua. Beneficiar al Segundo Solicitante por
su popularidad en un juicio atenta en contra de lo establecido en el articulo 19
ndmero 22) de la Constitucion Politica de la Republica de Chile. Agrega el Primer
Solicitante que INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA tampoco
cita hecho alguno que realmente constituya “mala fe”, porque se solicité la
inscripcién del nombre de fantasia con la que la empresa es conocida desde 1994.
En este sentido, sefala que “mala fe” es, por ejemplo, lo que hizo verbalmente el
Segundo Solicitante ante la mediadora de NIC Chile, al decir que la marca habia
sido registrada en 1986, trece anos antes de la realidad, con el claro propdésito de
que el Primer Solicitante no defendiera sus derechos. INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LTDA. indica que ha visto con anterioridad empresas con el
mismo nombre de fantasia, por ejemplo EPSILON LTDA. y sin problemas entre
ellas, probablemente porque sus duenos, como es el caso del Primer Solicitante,
creen mas en el prestigio personal que en el prestigio de la empresa.

En justicia, opina el Primer Solicitante, ha actuado con mayor buena fe que el
Segundo Solicitante, y respecto de las marcas comerciales, éstas sélo son un
antecedente mas en relacion con los dominios de Internet. Para el Primer
Solicitante, la presencia comercial, trayectoria y posicionamiento serian
discriminatorios, y por lo tanto estan prohibidos por nuestra Constitucion Politica de
la Republica de Chile en un juicio como este. Anade el Primer Solicitante, que el
orden publico del Primer Solicitante no se ha mencionado, por lo que debe
considerarse tan bueno como el de INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES
LIMITADA.

Por ultimo el Primer Solicitante hace presente que las pruebas proporcionadas por
INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA, consistentes en facturas,
contratos y otros documentos donde consta el registro de marca comercial
"INGEMER", no aparecen las indicaciones requeridas por el articulo 25 de la Ley
19.039. Asimismo, en los giros que aparecen, tanto en facturas como en otros
documentos presentados por el el Segundo Solicitante, no figuran como giros
comerciales los productos ofrecidos en la pagina ingemer.cl.

En definitiva, el Primer Solicitante sefala que el demandante no ha acreditado
mediante evidencia objetiva de acto alguno que constituya “mala fe”, ni tampoco ha
acreditado acto alguno que constituya abuso de publicidad, viole los principios de la
competencia desleal o de la ética mercantil. INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA'Y
DONOSO LTDA., en cambio, inscribié antes el dominio y presentd escritura publica
que es cinco anos anterior a los documentos mas antiguos presentados por el
demandante con el nombre de fantasia INGEMER LTDA., lo que es apoyado por el
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12.

articulo 8 del Convenio de Paris. En otras palabras, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA no tiene derecho alguno, juridicamente valido, sobre
el dominio en disputa;

Que con fecha 17 de abril de 2008, evaclia el traslado dofia DAMARIS ILIA
HERNANDEZ MUNOZ, en representacion del Segundo Solicitante, INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., indicando que es efectivo que INGENIERIA
Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA. es el primer solicitante del nombre de
dominio en conflicto, pero que por el hecho de haber solicitado el dominio en disputa
en primer lugar, no se le concede derecho alguno sino que, muy por el contrario, es
éste quien debera acreditar su derecho sobre el mismo. Por esta razén, el principio
“first come, first served’, no tiene aplicacion en el caso en que el Segundo
Solicitante tenga un mejor derecho sobre el nombre de domino pedido. En la
actualidad, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacionales se inclinan a
utilizarlo como ultima ratio, aplicando el mencionado principio s6lo cuando ninguna
de las partes pueda tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio. Es asi
como en reiteradas sentencias arbitrales se ha fallado en favor del Segundo
Solicitante por haber acreditado tener un mejor derecho, como en el caso de la
sentencia dictada el 3 de marzo de 2008 por la inscripcion del nombre de dominio
leadertransport.cl; la dictada con fecha 7 de marzo de 2008, por el conflicto del
nombre de dominio cnemultimedia.cl; la dictada con fecha 11 de marzo de 2008,
con motivo del conflicto por el nombre de dominio casonadepiedra.cl, entre otras.
El Segundo Solicitante senala que en este caso, no seria en absoluto aplicable el
principio “first come, first served’, toda vez que él tiene un mejor derecho sobre el
nombre de dominio pedido. Ello se corrobora con diversos hechos, tales como,
haberse constituido como sociedad; registrado la marca “INGEMER” bajo el N°
752.827 el ano 1999 para servicios de la clase 39, la publicidad que tiene desde
entonces, el hecho de ser conocida y reconocida por terceros, via Internet, tanto a
nivel nacional como internacional.

El Segundo Solicitante agrega que no obstante tener la marca registrada desde el
ano 1999, el nombre de INGEMER es utilizado como nombre de fantasia por don
ORLANDO JARAMILLO TORRENS desde el afo 1990, fecha en que éste
constituyé la Sociedad de Responsabilidad Limitada, segun consta en la Escritura
Publica de constitucion de sociedad de fecha 30 de agosto de 1990, cuyo extracto
fue inscrito a fojas 170, N2 205, del Registro de Comercio de Rancagua, con fecha
26 de octubre de 1990 y publicado en el Diario Oficial N° 33.768 con fecha 12 de
septiembre de 1990. En consecuencia, probado estd que esta parte utiliza dicho
nombre desde antes que el Primer Solicitante, quien sefiala en su presentaciéon que
lo estéa utilizando desde el afio 1994.

Por otro lado, agrega el Segundo Solicitante que INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LTDA. estaria infringiendo el Articulo 14 del Reglamento de
NIC Chile, puesto que contrariamente a lo que sefala en su presentacion, de
otorgarse el dominio al Primer Solicitante seria injusto y contrario a derecho pues,
afectaria su derecho de propiedad sobre su imagen, signos, y derechos validamente
adquiridos, respecto de los cuales posee proteccién Legal y Constitucional. Agrega
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el Segundo Solicitante, que se aplica ademas el Convenio de Paris, en particular los
Articulos 6 bis y 8, puesto que las marcas famosas y notorias, como el caso de
“INGEMER”, han de protegerse con el fin de evitar la dilucion del poder distintivo de
las mismas y el aprovechamiento de su notoriedad por parte de terceros. Por esta
razon, los nombres con los que son conocidas las empresas, sociedades u otras
entidades similares deben ser protegidos en Chile y en cualquier otro pais miembro
del Convenio, lo que ocurre con “INGEMER” que constituye el nombre con el cual
se identifica la Sociedad INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA.

Anade el Segundo Solicitante que INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA'Y DONOSO
LTDA. no tomé conocimiento a tiempo de la existencia de la marca “INGEMER”,
siendo su responsabilidad averiguarlo, lo que puede hacerse mediante la consulta
respectiva en el sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial ubicado en
dpi.cl. A pesar de que esta base de datos es relativamente nueva, para la época en
que se efectlo la solicitud de inscripcién del dominio, el 3 de noviembre de 2007, no
era dificil acceder a aquella informacion.

El Segundo Solicitante sefiala que existe una coincidencia completa entre el nombre
de dominio de autos y la marca registrada por INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACION LTDA. Contrariamente a lo que senala el INGENIERIA Y
SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA., el Segundo Solicitante considera que esta
coincidencia puede llevar a confusiones por parte del publico consumidor, en el caso
de asignarse el dominio en disputa al Primer Solicitante, pues estimarian que el
dominio ingemer.cl, corresponderia a la empresa INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACION LTDA., quien con esfuerzo tiempo y muchos recursos invertidos ha
ido potenciando su marca famosa y notoria. El nombre de dominio ingemer.cl se
identificaria de manera inequivoca con la empresa INGEMER, por lo que, la sola
posibilidad de confusion seria un antecedente suficiente para que el dominio en
cuestién sea asignado al Segundo Solicitante. Dicha posibilidad de confusién entre
los usuarios de Internet es clara, puesto que la expresion INGEMER es utilizada
actualmente por INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., en la Web,
como ingemer.cl, razon por la cual existe una vinculacién directa entre el nombre
de dominio en conflicto y el Segundo Solicitante, y por esta razén el Segundo
Solicitante tiene un legitimo interés. En este sentido la Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Domino, dictada por ICANN, y que entré
en vigencia con fecha 1 de enero de 2000, reconoce como aspecto fundamental
para la resolucion de conflictos, la titularidad de los signos marcarios para el signo
en cuestion, estimandose como fundamental para iniciar un procedimiento de
disputa de dominios si: “el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente
similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte
demandante tiene derechos”. En el Reglamento del NIC Chile, se reconoce la
relacion existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, de tal forma que
resultaria inoficioso no aplicarlo al caso concreto y, como ya se sefalg, es parte de
la politica adoptada por ICANN. Acoger el argumento del Primer Solicitante seria
desconocer aquella politica.
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13.

14.

15.

16.

Finalmente indica el Segundo Solicitante que existe un mejor derecho por uso
empresarial legitimo, el que se refiere a que tendra un mejor derecho sobre un nombre
de dominio indicativo de algun producto o servicio, el solicitante que efectivamente
ofrezca dichos productos o servicios. Al respecto se puede senalar que INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA. efectivamente hace uso del nombre en
disputa en la Web, se le reconoce como tal por otros sitios de Internet, y ofrece una
serie de servicios por este medio;

Que con fecha 17 de abril de 2008, se da traslado al Segundo Solicitante de la
presentacién hecha con fecha 16 de abril de 2008 por don JUAN MANUEL GARCIA
PALMA, en representacion del Primer Solicitante, INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LTDA. Asimismo, se da traslado al Primer Solicitante del
escrito de fecha 17 de abril de 2008 presentada por doiia DAMARIS HERNANDEZ
MUNOZ en representacién del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA;

Que con fecha 24 de abril dofia DAMARIS HEBNANDEZ MUNOZ en representacion
del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA
solicita se reciba la causa a prueba;

Que con fecha 25 de abril de 2008, se recibe la causa a prueba, fijandose los
siguientes puntos de prueba, los cuales le fueron notificados a las partes por coreo
electrénico y por carta certificada:

a) Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio ingemer.cl;

b)  Uso efectivo en el mercado por las partes de la expresiéon INGEMER y fecha
del primer uso dado a la misma;

c) Similitud del nombre de dominio ingemer.cl con marcas de productos o
servicios sobre los cuales tiene derechos las partes, o con un nombre por el
cual las partes sean conocidas;

Que con fecha 29 de abril de 2008 don JUAN MANUEL GARCIA PALMA, en
representacion del Primer Solicitante, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LTDA,, senala que en las clases registradas por el Segundo Solicitante,
no se menciona la especialidad o materias de Ingenieria Electronica, es decir los
productos de la especialidad del Primer Solicitante, el cual ademas destaca los
siguientes articulos del Codigo Civil:

Articulo 2°. “La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se
remite a ella.”

Articulo 3°. “Sélo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo
generalmente obligatorio.
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17.

Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en
que actualmente se pronunciaren.”

Articulo 19. “Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatendera su tenor literal,
a pretexto de consultar su espiritu. Pero bien se puede, para interpretar una
expresion obscura de la ley, recurrir a su intencion o espiritu, claramente
manifestados en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento.”

Articulo 20. “Las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio,
segun el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su significado
legal.”

Articulo 21. “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido
que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han tomado en sentido diverso.”

Articulo 22. “El contexto de la ley servira para ilustrar el sentido de cada una de sus
partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

Los pasajes obscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes,
particularmente si versan sobre el mismo asunto.”

Articulo 23. “Lo favorable u odioso de una disposicién no se tomaré en cuenta para
ampliar o restringir su interpretaciéon. La extension que deba darse a toda ley, se
determinard por su genuino sentido y segun las reglas de interpretacién
precedentes.”

Articulo 24. “En los casos a que no pudieren aplicarse las reglas de interpretacién
precedentes, se interpretardn los pasajes obscuros o contradictorios del modo que
mas conforme parezca al espiritu general de la legislacion y a la equidad natural.”

Articulo 1817. “Si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, €l
comprador que haya entrado en posesién sera preferido al otro; si ha hecho la
entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero seréa preferido; si no se ha
entregado a ninguno, el titulo méas antiguo prevalecera.”

Articulo 1922. “Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas,
el arrendatario a quien se haya entregado la cosa sera preferido; si se ha entregado
a los dos, la entrega posterior no valdra; si a ninguno, el titulo anterior prevalecera.”

Que con fecha 5 de mayo de 2008, dofia DAMARIS HERNANDEZ MpNOZ en
representacion  del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA, para acreditar los tres puntos de prueba fijados por el
suscrito, ratifica los 17 documentos presentados con anterioridad en el Otrosi del
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18.

19.

escrito de la demanda de asignacion de nombre de dominio presentada por el
Segundo Solicitante con fecha 3 de abril de 2008 y, asimismo, los 4 documentos
acompanados en el Otrosi de la presentacion efectuada con fecha 16 de abril de
2008. Adicionalmente, el Segundo Solicitante acompana copia de la solicitud de
nombre de dominio ingemer.cl de fecha 29 de noviembre de 2007; copia del diario
“EL RANCAGUINO” de abril de 1999, seccion entretiempo, en cuya portada
aparece una fotografia con el logo de la marca “INGEMER” vy copia de la
publicacion del Diario Oficial de fecha martes 1 de junio de 1999, que contiene la
solicitud de la marca “INGEMER” N° 440.865 para servicios de la clase 37;

Que con fecha 20 de mayo de 2008, dofia DAMARIS HERNANDEZ MUNOZ en
representacion  del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA, solicita que se certifique que el término probatorio se
encuentra vencido;

Que con fecha 29 de mayo de 2008, dofia DAMARIS HERNANDEZ M}JNOZ en
representacion  del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA deduce las siguientes observaciones a la prueba:

i) El punto N° 1 de prueba, esto es, los derechos e intereses de las partes en el
nombre de dominio ingemer.cl, el Segundo Solicitante sefiala que se acreditan
con los siguientes documentos ya acomparnados:

a) Copia de la solicitud de nombre de dominio ingemer.cl de fecha 29 de
noviembre de 2007.

b)  Impresién del buscador de Internet GOOGLE, de la palabra “INGEMER”
donde aparece como resultado de la busqueda “INGEMER SERVICIOS
INDUSTRIALES LIMITADA in CHILE".

c) Impresién de la pagina gmarket.cl, donde aparece como nombre de la
organizacién “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA”, y
como usuario don JORGE GILLERMO ZILLERUELO ASMUSSEN, actual
socio de INGEMER.

d)  Tres Impresiones de consulta de la base de datos via Internet dpi.cl,
correspondiente al Departamento de Propiedad Industrial donde aparece la
descripcién de la solicitud de la marca “INGEMER”.

ii) En cuanto al punto N° 2 de prueba, esto es, uso efectivo en el mercado por las
partes de la expresion “INGEMER” y fecha del primer uso de la misma, el
Segundo Solicitante lo considera acreditado con los siguientes documentos:

a) Los acompanados con fecha 3 de abril del 2008 consistentes en:

1) Copia fotostatica de la escritura publica sobre la constitucion de la
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10)

11)

12)

13)

sociedad “INGEMER ASESORIAS LTDA”, inscrita en el Repertorio
3845-2006, de fecha 5 de octubre del 2006 y otorgada ante notario
publico de Rancagua don JAIME BERNALES LARRAIN.

Copia fotostatica del extracto de la constitucion de la sociedad
“‘INGEMER ASESORIAS LTDA”, de fecha 18 de octubre del 2006,
donde consta la inscripcién a fojas 428, N° 577 del Registro de
Comercio de Rancagua.

Copia fotostatica de la publicaciéon en el Diario Oficial N® 38.604, con
fecha el 3 de noviembre del 2006, del extracto de la constitucion de la
sociedad “INGEMER ASESORIAS LTDA”.

Solicitud de la de marca “INGEMER” N°% 440.865de fecha 15 de
febrero de 1999 para servicios de la clase 37.

Solicitud de la de marca “INGEMER” N° 752.827 de fecha 23 de
noviembre del 2006 para servicios de la clase 39.

Copia fotostatica de la publicacién en el Diario Oficial de fecha 26 de
enero del 2007, de la solicitud efectuada por don ORLANDO
JARAMILLO TORRENS de la marca “INGEMER” junto con su
etiqueta.

Dos copias fotostéticas de facturas emitidas por don ORLANDO
JARAMILLO TORRENS a CODELCO CHILE divisién El Teniente, de
febrero y marzo del afio 2003, donde aparece la marca “INGEMER”.

Cuatro copias de facturas electronicas emitidas por INGEMER de
fecha 21 de enero del 2008 en adelante.

Copia fotostatica de contrato de servicios N® 4500569351, celebrado
entre CODELCO CHILE division El Teniente e INGEMER de fecha 1
de agosto del 2005.

Copia fotostatica de contrato de servicios N® 4500750106, celebrado
entre CODELCO CHILE e INGEMER de fecha 24 de abril del 2007.

Impresién del buscador de Internet GOOGLE de la palabra INGEMER,
donde aparece como resultado de la busqueda “INGEMER
SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA in CHILE”.

Impresién de la pagina gmarket.cl, donde aparece como nombre de
la organizacion “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA”,
y como usuario don JORGE GUILLERMO ZILLERUELO ASMUSSEN.

Certificado de Registro de Contratistas REGIC N° 502098, el que da
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14)

15)

16)

cuenta que la empresa “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA” se encuentra registrada en REGIC.

Impresion de la pagina duoc.cl, de octubre del 2006, donde aparece
la empresa “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA”,
dictando una charla a los Ingenieros y Técnicos en Mecanica de la
sede DUOC ubicada en Antonio Varas, sobre lubricantes usados en
mineria.

Impresiéon de la pagina prolong.com, donde sefiala en el segundo
parrafo que “Super Lubricantes Ltda., Prolong’s distributor in Chile
since the late 1990°s and their associate distributor Ingemer’.

Carpeta con el logo publicitario “INGEMER SERVICIOS
INDUSTRIALES LIMITADA”.

Respecto de los documentos presentados con fecha 17 de abril de 2008.

1)

4)

Copia fotostatica de la escritura publica sobre la constitucién de la
sociedad “JARAMILLO & JARAMILLO LIMITADA” o “INGEMER
LTDA”, inscrita en el Repertorio N° 2381, de fecha 30 de agosto de
1990 y otorgada ante notario publico de Santiago don ROBERTO
MOSQUERA GALLEGOS.

Copia fotostatica de la inscripcién del extracto de la constitucién de la
sociedad JARAMILLO & JARAMILLO LIMITADA o, “INGEMER
LTDA”, de fecha 26 de octubre de 1990, donde consta la inscripcion a
fojas 170, N°205, del Registro de Comercio de 1990, de Rancagua.

Copia fotostatica de la publicaciéon en el Diario Oficial N® 33.768, con
fecha de 12 de septiembre de 1990, del extracto de la constitucion de
la sociedad “JARAMILLO & JARAMILLO” o INGEMER LTDA.

Copia del Rol Unico Tributario del la sociedad JARAMILLO &
JARAMILLO LTDA.

Respecto de los documentos presentados con fecha 5 de mayo de 2008.

1)

2)

Copia de la solicitud de nombre de dominio ingemer.cl de fecha 29 de
noviembre de 2007.

Original del diario “El Rancagiino” de abril de 1999, seccion
“entretiempo”, en cuya portada aparece una fotografia con el logo de
la marca “INGEMER”.

Copia de la publicacion del Diario Oficial de fecha martes 1 de junio
de 1999, que contiene la solicitud de marca “INGEMER” N° 440.865,
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clase 37.

En relacion al punto N® 3 de prueba, esto es, la similitud del nombre de dominio
ingemer.cl, con las marcas de productos o servicios sobre los cuales tienen
derechos las partes, o con un nombre por el cual las partes sean conocidas,
senala el Segundo Solicitante que se acredita con los siguientes documentos ya
presentados:

a) Los acompanados con fecha 3 de abril del 2008 consistentes en:

1)

2)

Solicitud de la de marca “INGEMER” N° 440.865 de fecha 15 de
febrero de 1999 para servicios de la clase 37.

Solicitud de la de marca “INGEMER” N° 752.827 de fecha 23 de
noviembre del 2006 para servicios de la clase 39.

Copia fotostatica de la publicacién en el Diario Oficial de fecha 26 de
enero del 2007, de la solicitud efectuada por don ORLANDO
JARAMILLO TORRENS de la marca “INGEMER” junto con su
etiqueta.

Impresion del buscador de Internet GOOGLE, de la palabra
“INGEMER” donde aparece como resultado de la busqueda
“INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA in CHILE”.

Impresion de la pagina gmarket.cl, donde aparece como nombre de
la organizacion “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA”, y como usuario don JORGE GILLERMO ZILLERUELO
ASMUSSEN.

Certificado de Registro de Contratistas REGIC N° 502098, el que da
cuenta que la empresa “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA”, se encuentra registrada en REGIC.

Impresion de la pagina duoc.cl, de octubre del 2006, donde aparece
la empresa “INGEMER SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA”,
dictando una charla a los Ingenieros y Técnicos en Mecanica de la
sede DUOC ubicada en Antonio Varas, sobre lubricantes usados en
mineria.

Impresion de la pagina prolong.com, donde sefiala en el segundo
parrafo que “Super Lubricantes Ltda., Prolong’s distributor in Chile
since the late 1990°s and their associate distributor Ingemer’.

Carpeta con el logo publicitario “INGEMER SERVICIOS
INDUSTRIALES LIMITADA”.
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10) Tres Impresiones de consulta de la base de datos via Internet dpi.cl,

correspondiente al Departamento de Propiedad Industrial, donde
aparece la descripcién de la solicitud de la marca “INGEMER”.

Respecto de los documentos acompafnados con fecha 17 de abril de
2008:

1)

Copia fotostatica de la Escritura Publica sobre la constitucion de la
sociedad “JARAMILLO & JARAMILLO LIMITADA” o INGENER LTDA.
, inscrita en el Repertorio N° 2381, de fecha 30 de agosto de 1990y
otorgada ante notario publico de Santiago don ROBERTO
MOSQUERA GALLEGOS.

Copia fotostatica de la inscripcién del extracto de la constitucién de la
sociedad “JARAMILLO & JARAMILLO LIMITADA” o, “INGEMER
LTDA”, de fecha 26 de octubre de 1990, donde consta la inscripcion a
fojas 170, Numero 205, del Registro de Comercio de 1990, de
Rancagua.

Copia fotostatica de la publicacion en el Diario Oficial N® 33.768, con
fecha de 12 de septiembre de 1990, del extracto de la constitucion de
la sociedad “JARAMILLO & JARAMILLO” o INGEMER LTDA.

Respecto de los documentos presentados con fecha 5 de mayo de 2008:

1)

2)

3)

Copia de la solicitud de nombre de dominio ingemer.cl de fecha 29 de
noviembre de 2007.

Original del diario “El Rancagiiino” de abril de 1999, seccion
“entretiempo”, en cuya portada aparece una fotografia con el logo de
la marca “INGEMER”.

Copia de la publicacién del diario oficial de fecha martes 1°de junio de
1999, que contiene la solicitud de marca “INGEMER” N° 440.865,
clase 37.

En consecuencia, sefala el Segundo Solicitante que conforme a los documentos
acompanados por él, se logran acreditar los puntos de prueba, toda vez que éste
tiene interés en el nombre de dominio ingemer.cl solicitado. Es asi como INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA. utiliza la expresion “INGEMER” en el
mercado, segun consta en la escritura de constitucion de sociedad JARAMILLO &
JARAMILLO LIMITADA o INGEMER LTDA., desde agosto de 1990. Asimismo, existe
una similitud entre el nombre de dominio ingemer.cl solicitado y la marca
“INGEMER”, la cual indica tener registrada desde el afo 1999, y actualmente es
utilizada por INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., siendo conocida con
ese nombre por el mercado en general.

19



20.

21.

22.

Agrega INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA. que respecto de la prueba
documental acompanada por el Primer Solicitante, cabe senalar que sélo se
acompand con fecha 16 de abril de 2008 prueba consistente en la copia de la
escritura de constitucion de la Sociedad INGEMER LTDA., de fecha 22 de julio de
1994 vy la copia de la publicacién en el Diario Oficial de la constitucién de la misma.
En consecuencia, sefala, respecto del punto de prueba N° 2 fijado en estos autos, se
puede acreditar que ademas del uso efectivo en el mercado por el Segundo
Solicitante, el nombre INGEMER es utilizado por él desde 1990 y, en cambio, el
Primer Solicitante solamente lo utiliza desde 1994.

Que con fecha 3 de junio de 2008, se provee escrito presentado con fecha 29 de
abril de 2008 por don JUAN MANUEL GARCIA PALMA, en representacion del
Primer Solicitante, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LTDA.
Asimismo se proveen los escritos de fecha 5 de mayo de 2008, 20 de mayo de 2008
y 29 de mayo de 2008 presentados por dofia DAMARIS HERNANDEZ MUNOZ, en
representacién  del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA.

Que con fecha 6 de junio de 2008, dofla DAMARIS HERNANDEZ MUNOZ, en
representacion  del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA solicita se dicte sentencia;

Que con fecha 10 de junio de 2008 se provee el escrito presentado por dofa
DAMARIS HERNAN,DEZ MUNOZ en representacion del Segundo Solicitante,
INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA vy visto el estado del
juicio, y no habiendo tramites pendientes, se cita a las partes a oir sentencia.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje contenido
en la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL, los éarbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el
caracter de “arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su
prudencia y la equidad le dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile sefala que es
de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcién 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;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de
30 dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que
eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan
presentar sus propias solicitudes para ese hombre de dominio;

Que en cuanto a los derechos e intereses en el nombre de dominio ingemer.cl que
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las partes invocan en este proceso, éstos consisten en los siguientes;

a) El Primer Solicitante sefnala que la expresion “INGEMER” corresponde al
nombre de fantasia de su empresa, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LIMITADA, segun acredita mediante la publicacion hecha del
extracto de su sociedad en el Diario Oficial con fecha 22 de julio de 1994.
Asimismo, INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LIMITADA
invoca el principio “first come, first served’, por el hecho de haber sido el
primero en solicitar el nombre de dominio ingemer.cl. A su vez, indica que el
propésito principal del dominio ingemer.cl, es ofrecer servicios de ingenieria;

b)  Por otro lado, INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA ha
sefalado que don ORLANDO PATRICIO JARAMILLO TORRENS, quien es el
socio principal de su empresa, es duefio de la marca “INGEMER”, la cual se
encuentra registrada bajo el N° 790.520 para distinguir “servicio de
distribucién, almacenaje, bodegaje, empaquetado y envasado de todo tipo de
productos y articulos; transporte de los mismos; empresa de transportes de
pasajeros, mercaderias, valores y animales; agencia de turismo y viajes; renta
car, radio taxis; transporte terrestre, aéreo y maritimo” de la clase 39.
Asimismo, el Segundo Solicitante hace valer el hecho de que el nombre de
dominio ingemer.cl coincide con su razén social, INGEMER ASESORIAS EN
LUBRICACIONES LIMITADA, y con su nombre de fantasia, “INGEMER
ASESORIAS LTDA.” Por ultimo, acredita mediante documentacién
acompanada en estos autos hacer un uso actual y efectivo de la marca
“INGEMER” y de ser reconocido en el mercado por el nombre “INGEMER”;

Que, al respecto, cabe hacer presente que si bien la marca comercial
“INGEMER” invocada por el Segundo Solicitante no es de su propiedad, sino
que — como se ha acreditado — del socio principal de la empresa INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA, también consta que don
ORLANDO PATRICIO JARAMILLO TORRENS autoriza el uso de la misma;

Que INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA indica que la marca
“INGEMER” que utiliza corresponde a una marca famosa, renombrada y notoria, sin
que acomparie documento alguno que acredite sus dichos. Al respecto, y a juicio de
este arbitro, la marca “INGEMER” de propiedad de don ORLANDO PATRICIO
JARAMILLO TORRENS para distinguir servicios de la clase 39 no es famosa ni
notoria, puesto que ese caracter — en lo que dice relacién con las marcas
comerciales — debe ser conferida a través de una o mas sentencias administrativas
0 judiciales, ya sean nacionales o0 extranjeras, y no puede ser conferida
unilateralmente por una de las partes, como en este caso lo ha hecho el Segundo
Solicitante;

Que el Primer Solicitante alega que en cuanto a las pruebas proporcionadas por
INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA, consistentes en facturas,
contratos y otros documentos donde consta el registro de la marca comercial
"INGEMER", no aparecen las indicaciones requeridas por el articulo 25 de la Ley
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19.039, el cual senala: “Toda marca inscrita y que se use en el comercio debera
llevar en forma visible las palabras “Marca Registrada” o las iniciales “M.R.” o la letra
“R” dentro de un circulo. La omision de este requisito no afecta la validez de la
marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposicion no podran hacer
valer las acciones penales a que se refiere esta ley.” Al respecto, y como claramente
lo indica la norma citada, esta exigencia de la Ley de Propiedad Industrial tiene
aplicaciéon unicamente en materia penal, de tal forma que la omisién de la misma no
afecta en absoluto la validez de la prueba acompanada;

Que al corresponder la expresion “INGEMER” por una parte, al nombre de fantasia
del Primer Solicitante y, por la otra, a parte de la razén social y nombre de fantasia
del Segundo Solicitante, es evidente que ambas partes tienen intereses legitimos
sobre el nombre de dominio en litigio;

Que, por consiguiente, es menester determinar cual de las partes en este proceso
ha hecho un uso efectivo en el mercado de la expresién “INGEMER” y cual es la
fecha del primer uso dado a la misma;

a)  Que el Primer Solicitante ha sefialado en sus presentaciones que la empresa
INGENIERIA' Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LIMITADA, la cual puede
operar bajo el nombre de fantasia “INGEMER LTDA.”, funcioné con algunas
actividades tanto de Ingenieria como de otros negocios hasta mediados del
ano 2007, cuando cerrd sus giros. Agrega que como parte de un mejoramiento
econdmico estratégico, a fines del ano 2007 decidio6 reactivar la sociedad, para
ofrecer servicios de ingenieria a través de Internet, iniciando el tramite de
registro del dominio ingemer.cl. Sin embargo, el Primer Solicitante no ha
acreditado mediante documento alguno un uso efectivo de la expresion
‘INGEMER”, ni consta en estos autos que INGENIERIA Y SERVICIOS
GARCIA Y DONOSO LIMITADA haya operado realmente en el mercado como
INGEMER LTDA.;

b)  Que, por otro lado, don ORLANDO PATRICIO JARAMILLO TORRENS, titular
de la marca comercial “INGEMER” registrada bajo el N°790.520 para distinguir
servicios de la clase 39, originalmente constituy6 la sociedad “JARAMILLO &
JARAMILLO LIMITADA” — la cual podia usar como nombre de fantasia el
nombre “INGEMER LTDA.” — con fecha 30 de agosto de 1990, publicandose el
extracto correspondiente en el Diario Oficial con fecha 12 de septiembre de
1990. El Segundo Solicitante ha acreditado que aun con anterioridad a la
constitucion de INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA, se
utilizaba tanto el nombre de fantasia “INGEMER LTDA.”, como la marca
“INGEMER” en la publicidad y otra documentacién de su empresa, incluso la
tributaria;

Que el Primer Solicitante sefiala que INGENIERIA Y SERVICIOS GARCIA Y
DONOSO LIMITADA actué de mala fe al solicitar el dominio de autos, circunstancia
que no acredita. En este sentido, sin perjuicio de que este sentenciador considera
que en el caso de las solicitudes de nombres de dominio competitivas no es
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

necesario probar la mala fe, dado que lo que efectivamente debe probarse es el
mejor derecho de las partes, en este caso en particular queda de manifiesto que el
Primer Solicitante actu6 de buena fe, al solicitar como nombre de dominio una
expresion que corresponde al nombre de fantasia de su sociedad. A su vez, es
necesario dejar constancia que al momento de constituirse la sociedad INGENIERIA
Y SERVICIOS GARCIA Y DONOSO LIMITADA en el afio 1994, la marca comercial
“INGEMER” no se encontraba registrada, puesto que el primer registro de la misma
fue concedido a don ORLANDO PATRICIO JARAMILLO TORRENS el 20 de junio de
2007. Con anterioridad, solamente habia existido una solicitud de la marca
“INGEMER”, que si bien fue aceptada a registro, vencié por falta del pago de los
impuestos de registro correspondientes;

Que la expresion “INGEMER” corresponde a la parte mas importante de la razon
social del Segundo Solicitante, INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACIONES
LIMITADA y, en cambio, solamente al nombre de fantasia del Primer Solicitante, el
cual, como ya se ha senalado, no consta que haya sido usado en el mercado;

Que, por ofra parte, mediante la abundante documentacién acompanada en estos
autos, el Segundo Solicitante ha acreditado ser conocida en el mercado bajo el
nombre “INGEMER”, al corresponder éste al nombre utilizado tanto en su
facturacion como en la publicidad que ha realizado;

Que este sentenciador considera que, al corresponder en forma exacta el nombre
de dominio solicitado a la marca comercial “INGEMER” de propiedad de don
ORLANDO PATRICIO JARAMILLO TORRENS, quien es socio principal de INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACIONES LIMITADA vy autoriza el uso, es efectivamente
posible que se produzca confusion entre los consumidores;

Que el Primer Solicitante considera que el hecho de tenerse presente la presencia
comercial, la trayectoria y el posicionamiento de las empresas litigantes al momento
de fallar seria discriminatorio, lo que no es efectivo, puesto que al corresponder el
presente juicio a un arbitraje por solicitud competitiva, es necesario determinar cudl
de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en conflicto. En
consecuencia, la presencia comercial, la trayectoria y el posicionamiento de las
empresas litigantes necesariamente deben ser ponderadas por el Tribunal, al
corresponder éstos a antecedentes de extrema relevancia para determinar los
derechos e intereses legitimos de las partes;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella
de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo;

Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., en particular, el hecho de hacer un uso
actual y efectivo de la marca “INGEMER” en el mercado, de ser conocido por ese
nombre, de corresponder dicha expresién a la parte mas importante de su razén
social, y de haber sido don ORLANDO PATRICIO JARAMILLO TORRENS, socio
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principal y administrador de INGEMER ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., el
primero en crear la expresion “INGEMER” en el afno 1990, es que este arbitro ha
llegado a la conclusién de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al
dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio ingemer.cl al Segundo Solicitante, INGEMER
ASESORIAS EN LUBRICACION LTDA., RUT N°76.683.190-7.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.
Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.
Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suarez.

Santiago, 25 de junio de 2008.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruiz Jaramillo Lorena Carvajal Valdés
RUT 16.413.746-5 RUT 13.554.573-2
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