FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
premiummanager.cl

—ROL 14819 -

Santiago, nueve de noviembre de dos mil once

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 14.819 de fecha 30 de agosto de 2011, el Departamento de Ciencias de
la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificd al suscrito la designacién como
arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio
<premiummanager.cl>.

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y jurd
desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las
partes y a NIC-Chile por correo electrénico y por carta certificada, como consta en el expediente a
fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante
primer solicitante YURHY EDSON MEDINA PEREZ, RUT: 13.139.373-3, Los Gomeros 3490 Puente
Alto, Santiago y como segundo solicitante MANAGER SOFTWARE S. A., RUT: 79.936.340-2,
representada por Silva & Cia., Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 30 de agosto del 2011, se tuvo por constituido el
Tribunal Arbitral y se citd a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento,
para el dia viernes 09 de septiembre del 2011, a las 16:40 horas en la sede del tribunal arbitral,
bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia
de las partes.

QUINTO: Que con fecha 09 de septiembre del 2011, se llevd a cabo la referida audiencia con la
presencia de dofia Maria José Arancibia por el segundo solicitante, en rebeldia del primer
solicitante y del sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacién, acordandose las Bases del Procedimiento
Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 13 de septiembre del 2011, este tribunal arbitral declaré abierto el periodo
de planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia miércoles
28 de septiembre de 2011.

SEPTIMO: Que a fojas 16 Gonzalo Sanchez Serrano presentd un escrito como segundo solicitante
de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a) Que Manager Corporation inicié sus actividades en 1988. Su socio fundador es Ricardo Girardi,
Ingeniero Civil UC, actual Presidente de la Compaiiia. En sus origenes Manager desarrollé
aplicaciones para la plataforma Apple Macintosh. En 1994 liberd sus primeros productos para
ambiente Windows, siendo la primera compaiiia en Chile en ofrecer soluciones administrativo
contables para esta plataforma. El 2001 se liberd la primera versién de Manager ERP, un Software
de Gestidn que integra todas las aplicaciones necesarias para gestionar una pequefia o mediana
empresa, pudiendo adquirirse tanto en modalidad de licenciamiento como via ASP.
Posteriormente en el afio 2004 Manager consigue tres logros importantes: Aumentar sus ventas
en un 70%, liberar la versién de Manager ERP sobre plataforma SQL Server y la certificacion 1SO
9000 de todos sus procesos de negocio. Manager sigue desarrollando y comercializando productos
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y servicios para empresas de todos los tamafios, en modalidad tradicional y de licenciamiento,
haciendo especial énfasis en el Servicio a Clientes, implementando y otorgando soporte de post
venta. Manager esta liderando el proceso de innovacion en la industria de servicios ERP, al ofrecer
via outsourcing todo el manejo de la Contabilidad, Remuneraciones y Gestidn, sobre su nueva y
robusta plataforma TIME ERP;

b) Que dado el caracter que poseen los productos y servicios entregados por su mandante, éste se
ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un
adecuado resguardo, protegido como marcas comerciales de acuerdo a la ley N2 19.039 de la Ley de
Propiedad Industrial, el concepto manager, en 18 registros que se acompafiaron al proceso,
ademads de haber inscrito varios nombres de domino como : actionmanager; artemanager;
brandmanager; bscmanager; cmanager; communitymanager; djsmanagerproducciones;
fullmanager; geomanager; imanager; magisterencommunitymanager; managerasesores;
managerproducciones; managertask; mimanager; socialmediamanager; soportemanager; system-
manager; taskmanager; virtualmanager; managerltda. Esto demuestra el mejor y legitimo derecho
sobre el dominio;

c) Que esta situacion violenta el espiritu esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los
consumidores sean expuestos a peligros de “confusidn o error” al momento de adquirir productos
y servicios. No parece justo permitir que un tercero que en nada ha contribuido al prestigio de la
marca manager, capitalice el prestigio construido, tras afios de campafias de marketing. En este
sentido, estima que el hecho que identidad de las expresiones y El hecho de que solo su mandante
tenga registrada y protegida su marca, constituye un antecedente suficiente para que el dominio
en cuestidén sea asignado a su mandante.De otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio,
se producird una evidente confusién en el publico nacional;

d) Que debe sefialar qué se entiende por nombre de dominio y cual es la funcién que cumple
dentro del mercado. Para ello recoge lo que ha indicado la Comisidn Preventiva Central de la Libre
Competencia, en el caso “Avon Products Incorporated” (denuncia) contra “Comercial Lady Marlene
S.A.” sefialando al respecto: “ Si bien la funcién de un nombre de dominio es la de una direccion
electrénica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informaticos 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”. Asi lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio
se relacionan con el cardcter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la
localizacién eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los
usuarios. De ahi que sea necesario y natural que en su configuracién los usuarios de la red
procuren acercarse en lo posible a la denominacién que les identifique a ellos o a sus productos en
el mundo fisico tradicional. Esta funcidon impone que el uso de los nombres de dominio refleje de
manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de
dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los
nombres de dominio;

e) Que dada esta funcién que tienen los nombres de dominio y por el hecho de tener su
representada una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado mas alla del principio “first
come first served,” actualizacién del antiguo aforismo juridico “prior in tempore prior in iure”, que
en materia de nombres de dominio se traduce en “el primero que llega es el unico servido” por el
administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se
configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado
su solicitud de registro, situacion que en muchos casos involucra una profunda injusticia.
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Afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de internet se han ido refinando,
de esta manera los conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la
tesis del "mejor derecho". Es asi como la regulacién sobre nombres de dominio en la actualidad
estd orientada a la asignacién “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es
justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto, ya que sin
duda alguna su mandante posee sdélidos fundamentos. Su representada es titular y utiliza una
marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio
en disputa. De lo contrario se esta vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad
sobre esta expresion, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitucidn Politica de la
Republica, en el articulo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los articulos
582, 583 y 584 del Cédigo Civil;

f) Que no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad econdmica cualquiera que
ella sea, lo que busca es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna
manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre
de dominio;

g) Que el articulo 14 del reglamento NIC CHILE, sefiala: “Sera de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripcidn 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...” La jurisprudencia se ha encargado de desentrafiar lo que debe entender
por una posible infraccion a derechos vdlidamente adquiridos, asi se ha entendido que una
solicitud de registro de nombres de dominio afecta derechos validamente adquiridos cuando
concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber: a) Que una de las partes sea
titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designacion o signo distintivo
reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado; y b) Que exista una
«afectacion» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la
norma en andlisis recurre a la expresidon «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende
cualquier tipo de afectacién a un derecho, sea que se trate de una perturbacion, afectacién o
perjuicio, sea en relacién al derecho en si o a su libre ejercicio. c) Que la otra parte del litigio
carezca de todo derecho o interés legitimo en un nombre, marca u otra designacién o signo
distintivo reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado. Que la
concurrencia de las condiciones copulativas sefialadas precedentemente debe verificarse, ademas,
al momento de presentacion de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrian
contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma;

h) Que por otro lado el nimero 22 del Reglamento si bien esta en el acapite de la revocacidn, las
causales son muy aclaratorias para este caso es asi como: a) Que el nombre de dominio sea
idéntico o engafnosamente 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 es reconocido. b) Que el
asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del
nombre de dominio;

i) Que la “dilucion” de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la
publicidad comienza a circular una expresion identificatoria idéntica a las marcas, dominios y
razon social de su representada, ocurriria que los usuarios de Internet identifiquen servicios que
no corresponden a ella, indudablemente empezara a generarse un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situacién ademas de
ser injusta resulta contraria a derecho ya que se estad afectando el derecho de propiedad que su
mandante tiene sobre suimagen y signos, y respecto de los cuales posee proteccion de rango legal
y constitucional;
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j) Que lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto
que es reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que amerita por
tanto, la maxima proteccion juridica. Su marca notoria y conocida, MANAGER, esta incluida en el
dominio de autos y segln el orden publico econédmico, los consumidores deben poder distinguir
adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el
mercado, hecho que claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la
contraria;

h) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompafados los siguientes
documentos:

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personeria del representante del
segundo solicitante.

2. Impresion del sitio web de WWW.MANAGER.CL

3.- Listado de las marcas registradas por el segundo solicitante que incluyen la marca MANAGER.
4.- Listado de nombre de dominio del segundo solicitante que incluyen la expresion MANAGER

5.- Impresién de la busqueda en el sitio web de GOOGLE de MANAGER.

6.- Copia del fallo managerltda.cl dictado por Ricardo Sandoval Lépez.

OCTAVO: Que, a fojas 58, con fecha 30 de septiembre del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por
presentada la demanda de asignaciéon de nombre de dominio por don Gonzalo Sanchez Serrano,
abogado, en representacién del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se
tuvieron por acompafiados, con citacién.

NOVENO: Que, a fojas 59, con fecha 30 de septiembre del 2011, este Tribunal Arbitral, declaré
abierto el periodo de respuestas por el término de 05 dias habiles, venciendo en consecuencia el
dia viernes 07 de octubre del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus
derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que a fojas 60, con fecha 24 de octubre del 2011, este Tribunal Arbitral resolvié citar a
las partes a oir sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos
derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio,
con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje.
Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por
medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de
cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para
ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentacidon que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o
notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas
procesales establecidas en su propio interés -segin Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un
derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal “que impide que se produzca la
situacion conocida como la absolucion de la instancia o non likuet, que existia en el derecho
romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer
el proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez debera dictar sentencia desfavorable contra el
que no sobrellevd la carga de la prueba” APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL Il DEL
PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de
que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce
oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas,
siendo una sancion procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro
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ordenamiento procesal tales como; el articulo 201 del Cédigo de Procedimiento Civil que declara
la desercion del apelante que no comparece dentro de plazo; el articulo 435 del mismo Cédigo,
gue tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor
qgue no tiene titulo ejecutivo, no comparece; y, por ultimo, los articulos 693 y 695 del cuerpo
normativo sefialado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la
presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es
objetada dentro del término, se tendra por aprobada.

CUARTO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido
posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuirsele cierta
responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante arbitros
arbitradores, no requeria ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del
juicio y, ademas, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posicién
juridica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aun siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede tenerse en
cuenta por interpretacién analégica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de politica de interés
general relativas a la aplicacion y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», asi como los
principios en materia de registro, Reglamento que en su articulo 22 N2 10, prescribe que: “La
ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solucion de
controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de
expertos podrdn considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte
contraria”.

SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas
procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestién, y rendir la
prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo
ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva
responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia juridica de autos debe ser resuelto por este
Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente
con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensién y de la defensa, sino que es necesario
probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la
funcién jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en
forma alguna.

OCTAVO: Que, el principio de adquisicion procesal, indica que el proceso esta formado por actos
procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto juridico. Estos actos,
por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomia en
el sentido que no sélo surtiran efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino
que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales
no sélo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino
gue también ésta pude verse beneficiada por ellos.

NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el
ambito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades,
gueda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre
afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal
competente deduciendo la accidn, no se iniciard proceso alguno; por otra lado, serdn sélo las partes
las que podran sefalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo ademas
ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los
antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal
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gue si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las
partes.

DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente,
que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestidn, asi, ha acreditado
ser una empresa de larga trayectoria nacional en el rubro tecnolégico, lo que es un hecho publico
y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial consistente y
concluyente. Ademads, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes
fonéticas, al nombre de dominio en disputa, la Unica diferencia la constituye el agregado
“premium” pues sus marcas se estructuran en torno al signo manager palabra que se inserta
inclusive, en su razén social.

DECIMO PRIMERO: Que, la proteccién referida en el sistema de propiedad intelectual, del que
forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la
legislacion de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el trafico
comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la
certeza juridica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Asi, el razonamiento
referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ambito
econdmico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular esta facultado para
usar, gozar y disponer de la misma vy, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o juridica,
de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacién intelectual, cuestion esta
ultima que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este
Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una
persona natural cuyo giro o actividad comercial no ha sido indicado.

DECIMO SEGUNDO: Que el segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente
con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha
actuado en armonia con nuestra Carta Fundamental y Legislacion Marcaria, solicitando el dominio
de una marca comercial que le pertenece.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha sefialado reiteradamente
la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando
8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO), SECCION
2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Monica: "...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley
expresa, la errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un
recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello
ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda,
contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las maximas de la prudencia y la
equidad, el mérito del proceso, asi como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las
reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al
resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacién y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil, conforme a
prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho:

1. Asignar el nombre de dominio premiummanager.cl al segundo solicitante MANAGER
SOFTWARE S. A., RUT: 79.936.340-2, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.
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2. Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de
la Audiencia de Conciliacién y Fijacidén de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha
emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

3. Comuniquese a NIC-Chile por correo electrénico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

4. Notifiquese a los solicitantes por correo electrénico.

5. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvi6 don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Resolucidon de
Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA
BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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