plenaconsultores.cl

Santiago, 8 de Mayo de 2013.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 16 de Octubre de 2012, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF16866, denominada “Arbitraje dominio plenaconsultores.cl”, en la cual, y
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacion y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunicO al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relacion con la inscripcién del referido nombre de
dominio. Dicha designacion también fue notificada al Juez Arbitro via e-mail con esa
misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 19 de Octubre de 2012 dirigida a NIC Chile, atencion
dofla Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito
manifestd su disposicion y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y jurd
desempefiarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por
medio de dicha carta el Juez Arbitro cito a las partes a una audiencia de conciliacion y
fijacion de procedimiento para el dia Viernes 09 de Noviembre del afio 2012, a las 17:15
horas, en calle Agustinas N° 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Regién
Metropolitana. La citada carta y resolucion rola a fs.5 del expediente arbitral, y los
certificados de la empresa de correos que acreditan la notificacion por carta certificada
de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: REPRESENTANDO A SOCIEDAD
LIMILITADA (CHRISTIAN ALDO BERTOLOTTO DEVIA), cédula nacional de identidad
namero N°09.975.080-4, domiciliado en Camino de los Andes 1471, comuna de Las
Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 027245798, e-mail:
christian.bertolotto@gmail.com; nic@mihost.cl; quien para efectos de este
procedimiento tiene el caracter de demandado y MARIA NOELLE LEONTINA
JEANNERET SIMIAN, cédula nacional de identidad N° 10.657.542-8, domiciliado en
Napoleon 3565, of. 510, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono:
98253344, e-mail: chafemann@bmij.cl; njeanneret@bmij.cl; folmedo@bmj.cl, quien para
efectos de este procedimiento tiene el caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacién y fijacion de proc edimiento.

Con fecha 09 de Noviembre del afio 2012, siendo las 17:15 horas, se llevo a
efecto el comparendo de conciliacion decretado en estos autos arbitrales, con la
asistencia del primer solicitante Christian Aldo Bertolotto Devia, de la segunda
solicitante Maria Noelle Leontina Jeanneret Simian, representada por Fernanda Olmedo
Bustos y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordé
el procedimiento al cual se sujetaria el juicio arbitral. Se efectué llamado a conciliacion,
la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a la parte
asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido
comparendo de conciliacion. La citada acta de comparendo rola de fs. 9 a fs. 14 del
expediente arbitral.

|.4.- Periodo de discusion.

[.4.1.- Demanda: De fs.16 a fs. 18 vuelta de estos autos arbitrales se encuentra la
demanda que Noelle Jeanneret Simian, a través de su apoderada Fernanda Olmedo
Bustos, dedujo en contra de don Christian Bertolotto Devia, con el objeto que la
asignacion del nombre de dominio “plenaconsultores.cl ” recaiga en su favor,
conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relacion, entre
otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- Sefiala la actora que la solicitud del demandado se encuentra en abierta contradiccion
con lo sefalado en el articulo 14 del Reglamento Nic Chile, al infringir derechos
validamente adquiridos por la demandante, los principios de la ética mercantil y los
principios de competencia leal, agregando que la actora procedié a solicitar la
asignacion del nombre de dominio de autos, atendido a que es posible advertir que el
dominio “plenaconsultores.cl”, hace directa alusién al nombre “PLENA”, que goza de
proteccion tanto como nombre de dominio y como marca comercial.

- Expone la demandante que es titular de los siguientes nombres de dominio: afplena.cl,
afpplena.cl, afp-plena.cl, plenaafp.cl, plena.afp.cl y plenafp.cl.

- Indica la demandante que bajo la solicitud N° 988.916, pidi6é ante el INAPI, con fecha
13 de Enero de 2012, la inscripcion de la expresion “PLENA” para distinguir servicios
financieros de diversa indole y de consultoria y asesoria relacionados con los mismos.
Sefiala la actora que los nombres de dominio de los cuales es titular asi como la
solicitud de registro de marca pendiente, corroboran su interés real y actual en proteger
la expresion “PLENA”, la que, si bien se encuentra primordialmente asociada a una
administradora de fondos de pensiones o AFP, también dice relacion con otros servicios
de tipo financiero.



- Menciona la demandante que el uso de la expresion “plenaconsultores.cl”, por parte
de un tercero puede dar lugar a una confusion dado que, en vista de lo manifestado por
el primer solicitante, éste desea utilizar el nombre de dominio para ofrecer servicios de
consultoria estrechamente vinculados a los protegidos por la marca “PLENA”
previamente solicitados, incluso aquellos de caréacter financiero, coincidiendo dichos
servicios con los protegidos por la marca “PLENA” previamente solicitada dado que
ésta protege expresamente servicios de consultoria y asesoria en materia financiera, o
bien, presentan una estrecha vinculaciéon como ocurre con los servicios de asesoria
contable, etc, y demas de caracter comercial.

- Por dltimo, y luego de reiterar como aplicable a la especie el articulo 14 del
Reglamento Nic Chile, la actora expone que en atencion a todo lo expuesto, no resulta
aplicable en la especie el principio “first come, first served” razon por la cual debe el
dominio de autos ser asignado al segundo solicitante.

1.4.2.- Traslado vy tramite evacuado en rebeldia__: A fs. 23 de autos figura la resolucion
que provee el escrito de demanda, y por la cual se confiri6 traslado a la demandada por
el tétrmino de quince dias hébiles y se tuvo por acompafados los documentos bajo el
apercibimiento contemplado en el numero 3 del articulo 346 del Codigo de
Procedimiento Civil. EI comprobante de la notificacién por correo electronico a las
partes de dicha resolucion rola a fs. 24 de autos. Por resolucién de fecha 08 de Marzo
de 2013, se tuvo por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le
fuera conferido a fs. 23 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las
partes, rolan a fs. 27 y 28 de autos.

|.5.- Prueba

[.5.1.- Interlocutoria de Prueba : Esta resolucion dictada con fecha 08 de Marzo de
2013, recibi6 la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fijj6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “plenaconsultores.cl ”.- La interlocutoria
de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segin comprobantes que
rolan a fs. 27 y a fs. 28 de autos.

[.5.2.- Prueba documental : Parte demandante .- La parte demandante acompafio en
estos autos, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1.- Impresion
simple de correo electronico de fecha 25 de Junio de 2012, enviado desde la casilla
Christian.bertolotto@gmail.com a dofia Nolle Jeanneret; 2.- Impresiones simples de la
pagina web de Nic Chile, en relacién a la titularidad de los nombres de dominio
afplena.cl, afpplena.cl, afp-plena.cl, plenaafp.cl, plena-afp.cl y plenafp.cl; 3.- Impresion
simple desde la pagina web del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, en
relacion a la solicitud de registro en tramite N° 988.916, para la marca “PLENA”, en la
clase 36, que incluye, entre otros, servicios de administracion de fondos de pensiones,
servicios financieros y monetarios, servicios inmobiliarios, servicios de consultas,
informacion y asesoria en todas las materias recién sefialadas.




[.5.3.- Prueba documental: _ Parte demandada.- La parte demandada no rindio prueba
documental.

1.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formulé observaciones a la
prueba.

|.7.- Medidas para mejor resolver y citacidn para o ir sentencia.

Por resolucion de fecha 06 de Mayo de 2013, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cito a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 42 del expediente arbitral. EI comprobante de la notificacion por
correo electronico a las partes de dicha resolucion rola a fs. 43 de autos.

I PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por
pluralidad de solicitudes y no por revocacion, este juicio arbitral ha tenido por objeto,
determinar el mejor derecho que tendrian los solicitantes (partes) para ser titulares del
nombre de dominio “plenaconsultores.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, REPRESENTANDO A SOCIEDAD
LIMILITADA (CHRISTIAN ALDO BERTOLOTTO DEVIA), tiene el caracter de
demandado y MARIA NOELLE LEONTINA JEANNERET SIMIAN, tiene a tenido el
caracter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha
correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de
dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus
derechos son de mayor jerarquia que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos
esenciales de la misma, entre otros, que: 1° La solicitud del demandado se encuentra
en abierta contradiccion con lo sefialado en el articulo 14 del Reglamento Nic Chile, al
infringir derechos vélidamente adquiridos por la demandante, los principios de la ética
mercantil y los principios de competencia leal, agregando que la actora procedid a
solicitar la asignacion del nombre de dominio de autos, atendido a que es posible
advertir que el dominio “plenaconsultores.cl”, hace directa alusion al nombre “PLENA”,
gue goza de proteccion tanto como nombre de dominio y como marca comercial; 2° Es
titular de los siguientes nombres de dominio: afplena.cl, afpplena.cl, afp-plena.cl,
plenaafp.cl, plena.afp.cl y plenafp.cl; 3° Bajo la solicitud n° 988.916, pidi6 ante el INAPI,
con fecha 13 de Enero de 2012, la inscripcion de la expresion “PLENA” para distinguir
servicios financieros de diversa indole y de consultoria y asesoria relacionados con los
mismos. Sefala la actora que los hombres de dominio de los cuales es titular asi como
la solicitud de registro de marca pendiente, corroboran su interés real y actual en
proteger la expresion “PLENA”, la que, si bien se encuentra primordialmente asociada a
una administradora de fondos de pensiones o AFP, también dice relacion con otros
servicios de tipo financiero; 4° El uso de la expresion “plenaconsultores.cl”, por parte de
un tercero puede dar lugar a una confusion dado que, en vista de lo manifestado por el



primer solicitante, éste desea utilizar el nombre de dominio para ofrecer servicios de
consultoria estrechamente vinculados a los protegidos por la marca “PLENA”
previamente solicitados, incluso aquellos de caréacter financiero, coincidiendo dichos
servicios con los protegidos por la marca “PLENA” previamente solicitada dado que
ésta protege expresamente servicios de consultoria y asesoria en materia financiera, o
bien, presentan una estrecha vinculacién como ocurre con los servicios de asesoria
contable, etc., y deméas de caracter comercial; 5° No resulta aplicable en la especie el
principio “first come, first served” razon por la cual debe el dominio de autos ser
asignado al segundo solicitante.

CUARTO: Que la parte demandante acompafid6 documentos probatorios en
estos autos, no objetados por la contraria, segun se detallan en el punto 1.5.2 de la
parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este
sentenciador: i) que la actora es titular de los nombres de dominio afplena.cl,
afpplena.cl, afp-plena.cl, plenaafp.cl, plena.afp.cl y plenafp.cl, los cuales son similares al
nombre de dominio objeto de autos; ii) que la actora solicitd ante el Instituto Nacional de
la Propiedad Intelectual el registro de la marca comercial “PLENA”, N° 988.916, para la
marca “PLENA”, en la clase 36, que incluye, entre otros, servicios de administracion de
fondos de pensiones, servicios financieros y monetarios, servicios inmobiliarios,
servicios de consultas, informacién y asesoria en todas las materias recién sefialadas,
la cual se encuentra actualmente en tramitacion.

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contesto la
demanda ni presentd escrito alguno, como tampoco acompafid prueba de ninguna
especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus
derechos o intereses son de mayor o igual valor que los de su contraparte. Que si bien
es cierto en nuestro ordenamiento juridico la buena fe se presume y el silencio del
demandado se mira como negacién o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso
requiere necesariamente la intervenciéon del demandado para los fines sefialados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el
principio del “First come, First served”, ya que su aplicacion se da generalmente en
aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien
cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual
proteccion juridica.

SEXTO: Que la Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio .CL establece en su clausula Sexta que “6. Por el hecho de
solicitar la inscripcion de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el
solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por
todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna
especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentacion dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Seré de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios
de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente
adquiridos por terceros.”.



SEPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones
precedentes, y en especial, la rebeldia de la parte demandada, este Juez Arbitro puede
concluir que dofia MARIA NOELLE LEONTINA JEANNERET SIMIAN, ha demostrado
un legitimo interés en relacién al nombre de dominio de autos, y tiene ademas un mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “plenaconsultores.cl”, al ser titular, por
una parte, de una serie de nombres de dominio que resultan similares al nombre de
dominio objeto de autos, y, por otra, al ser titular de una solicitud ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Intelectual para el registro de la expresion “PLENA” para la
clase 36, que incluye, entre otros, servicios de administracion de fondos de pensiones,
servicios financieros y monetarios, servicios inmobiliarios, servicios de consultas,
informacion y asesoria en todas las materias recién sefaladas, y que resulta similar al
signo pedido como nombre de dominio.

. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa
precedentes, lo que disponen los articulos 222 y siguientes del Cddigo Organico de
Tribunales, los articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, el
Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC
Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro
ordenamiento juridico, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre de dominio “plenaconsultores.cl” a dofia MARIA NOELLE
LEONTINA JEANNERET SIMIAN, cédula nacional de identidad N° 10.657.542-8;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no
condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, seran
pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifiguese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo
electronico y remitase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolucion es autorizada por los testigos dofia Joanna Rojas Negrete, cédula
nacional de identidad N° 13.771.745-k y don Diego Vera Santa Maria, cédula nacional de
identidad N° 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1291, piso 3, oficina C,
Santiago.

Joanna Rojas Negrete Diego Vera Santa Maria



