En Santiago de Chile a 30 de agosto de 2004.-

VISTOS

l.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitucion del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO3535 de fecha 22 de marzo de 2004 me notifico de la
designacion como arbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripciéon del
nombre de dominio “serviciosfinancieros.cl”, designacion que acepté con fecha 29 de

marzo de 2004, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

1.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Marcelo Gonzalez Ulsar, Rut 7.725.248-7, con domicilio en
la ciudad de Temuco, Varas 924 de la comuna de Temuco, correo electronico
info@ingenieroinformatico.net; 2) Editorial Gestién Limitada, Rut 84.335.100-K,
representada por el abogado Rodrigo Marré Grez, con domicilio en esta ciudad, Nueva
Tajamar 481 Torre Norte piso 21 de la comuna de Las Condes, correo electrénico

rodrigo.marre@bakernet.com.

I.3.-  Objeto del arbitraje.
El objeto del arbitraje es resolver la inscripcion del nombre de dominio

“serviciosfinancieros.cl”, suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-
Que a fojas 9 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas

de procedimiento que se acordd para que rigiera la tramitacion de esta instancia arbitral



con la inasistencia de Marcelo Gonzélez Ulsar, a quien le fue notificada el acta segun

consta a fojas 10 de autos.

1.5.- Periodo de Planteamientos.-

1.5.1.- Planteamientos de Marcelo Gonzélez Ulsar

Consta a fojas 41 de autos que don Marcelo Gonzalez Ulsar presentd escrito de
planteamientos, argumentando su mejor derecho en que es el primer solicitante. Agrega
que con anterioridad habia manifestado su voluntad de solicitar el nombre de dominio
“serviciofinanciero.cl”, pero que lo solicité primero Editorial Gestion Limitada, pero que
decidio cedérselo voluntariamente. Expresa que ha desarrollado un portal para este
dominio y que contiene los links de todas las entidades con pagina web que prestan
servicios financieros en Chile, y que su negocio consiste en arrendar correos electronicos

con este dominio a las entidades que asi lo soliciten.

1.5.2  Planteamientos de Editorial Gestion Limitada.-

Consta a fojas 36 y siguientes que don Rodrigo Marré Grez en representacion del
Editorial Gestion Limitada solicita se le asigne el nombre de dominio
“serviciosfinancieros.cl”, fundamentando su mejor derecho en que su representada es el
legitimo creador y duefio de las marcas comerciales “Mercado Financiero”, “Ambito
Financiero” , “Estrategia Financiera”y “El Pulso de las Finanzas”, y asimismo es
propietario de los nombres de dominio “mercadofinanciero.cl”, “estrategiafinanciera.cl” y
“ambitofinanciero.cl”. Expresa que es imposible una coexistencia entre los dominios
nombrados con el nombre de dominio en disputa “serviciosfinancieros.cl”.. Sefiala que
las palabras que diferencian la solicitud de autos con los nombres ya registrados son las
palabras “mercado”, “ambito” y “servicios”, pudiendo producir légicamente en el
publico consumidor una confusién ya que éste pensara que todos estos dominios

pertenecen a un mismo duefio. Ademas pensaran que el nombre de dominio “servicios



financieros.cl” es el general o paraguas que da acceso a las demas direcciones que
conforman la familia de su representado. Por lo tanto concluye que la solicitud en
conflicto no es capaz de otorgarle diferenciacion alguna a los nombre de dominio de su
representado.  Agrega que no debe aplicarse el principio “first come, first served” pues
su representado posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio lo que queda
demostrado por la titularidad de una serie de marcas registradas y nombres de dominio
que se basan en la palabra “Financiero”, citando 3 nombres de dominio y 5 marcas
comerciales.  Sefiala que su mandante tiene registrado el nombre de dominio
“ambitofinanciero.cl”, “mercadofinanciero.cl” y “estrategiafinanciera.cl” que son iguales
a sus marcas comerciales, ampliamente conocida en el mercado, lo que hace
improcedente la pretension del primer solicitante en obtener el registro del nombre de
dominio “serviciosfinancieros.cl” ya que se estaria infringiendo claramente las marcas y
nombres de dominio de su mandante. Desde otra perspectiva sefiala que en el caso que se
otorgara el registro a la contraparte se producira error o confusion en usuarios de Internet
respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio en disputa
efectivamente entregue al usuario. Agrega que el efecto que deriva de esta confusion es
que cuando los usuarios de Internet utilicen un buscar para encontrar la pagina
“ambitofinanciero.cl”, “mercadofinanciero.cl” y “estrategiafinanciera.cl”, de su
representado, se producira un desvio a la pagina “serviciosfinancieros.cl” y pensaran que
esta pagina se relaciona con Editorial Gestidn y/o sus empresas relacionadas y que por lo
tanto corresponde a empresas del grupo, produciéndose un “passing off”, esto es, que
Marcelo Gonzalez Ulsar se verad beneficiado con la fama y notoriedad de las marcas y
nombres de su representado. Asimismo fundamenta su mejor derecho en que su
representado es duefio de marcas registradas, sefiala que debe tenerse presente el tema de
la dilucion marcaria, en cuanto que si en el mercado y en la publicidad comienza a
circular una expresion identificatoria practicamente idéntica a las marcas de su
representado, que identifique determinados servicios o productos que no corresponden a
su representado, indudablemente se empezara a generar un debilitamiento del capital



comercial y marcario asociado al signo solicitado por su mandante. Expresa que esta
situacién ademas de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el
derecho de propiedad de su representado sobre sus signos y respecto de los cuales posee
proteccion de rango legal y constitucional. Agrega que lo anterior se traduce en un
atentado a la “identidad comercial”, concepto que es reconocido como uno de los mas
importantes de la empresa. Concluye que el otorgamiento del signo en conflicto a la
contraria generaria todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la
procedencia empresarial del nombre de dominio en cuestion y todo este capital de
posicionamiento honestamente adquirido en virtud de un trabajo serio y profesional se
perderia, se diluiria. Ademas sefiala que el proposito de los nombres de dominio es la
identificacién adecuada de su titular y como ldgica consecuencia de los productos y
servicios que se transan en el mercado virtual de la red de Internet, por su parte, el
objetivo final de las marcas es precisamente el mismo, por lo tanto, si el nombre de
dominio “serviciosfinancieros.cl” se le adjudicara a la contraparte, se encontraran con
otro tipo de informacidén que no estaria avalada por la experiencia y seriedad de su
mandante, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable en la imagen y reputacion de su
representado y produciria confusion en los usuarios de Internet. Con el objeto de
acreditar sus planteamientos acompafia la siguiente documentacién: Copias de la
impresion de la pagina web del Departamento de Propiedad Industrial que dan cuenta de
los registros marcarios “Mercado Financiero”, “Ambito Financiero”, “Estrategia
Financiera” y “El Pulso de las Finanzas” todas de propiedad de su representado; copias de
la impresion de la pagina web de NIC Chile que dan cuenta de los nombres de dominio

“mercadofinanciero.cl”, “ambitofinanciero.cl” y “estrategiafinanciera.cl”.



|.6 Etapa de Respuestas.-

1.6.1 Respuesta de Marcelo Gonzalez Ulsar
Marcelo Gonzélez Ulsar no evacu6 respuesta alguna a los argumentos expuestos por

Editorial Gestion Limitada.-

16.2 Respuesta de Editorial Gestion Limitada
Editorial Gestion Limitada no presentd escrito de respuesta a los planteamientos del

primer solicitante.

1.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oir sentencia.-
A fojas 44 de autos, con fecha 12 de agosto de 2004, encontrandose vencido la etapa de
respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citd a las partes a oir sentencia,

resolucion que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

Il PARTE CONSIDERATIVA.

I1.1  Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Marcelo Gonzélez Ulsar con fecha
27 de noviembre de 2003 solicitdé el nombre de dominio “serviciosfinancieros.cl”.
También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Editorial Gestion Limitada lo

solicit6 con fecha 26 de diciembre de 2003.-

I1.2  Que Editorial Gestién Limitada solicité se le asignara el nombre de dominio
“serviciosfinancieros.cl”, fundamentando su mejor derecho en que es duefio y creador de
las marcas registradas “Mercado Financiero” , “Ambito Financiero”, “Estrategia
Financiera” y “El Pulso de las Finanzas”, expresando que es imposible la coexistencia
con el nombre de dominio en disputa, ya que, no existe una diferenciacion, sobretodo
teniendo en cuenta que todas llevan la palabra “Financiero”. A lo anterior agrega que en



el caso de otorgarse el nombre de dominio en disputa a su contraparte se producira
confusion en los usuarios de Internet, la dilucion de la marca y se afectara la identidad

comercial.

I1.3  Que Marcelo Gonzélez Ulsar argumenta para acreditar su mejor derecho sobre el
nombre de dominio en disputa, que es el primer solicitante. Agrega que con anterioridad
solicitdé el nombre de dominio “serviciofinanciero.cl” y que para evitar problemas se lo
cedid voluntariamente a Editorial Gestion Limitada quien era el primer solicitante.
Argumenta que ha creado un portal donde tiene los links de todas las entidades que
prestan servicios financieros en nuestro pais, y que su negocio es arrendarles correos

electrénicos.

I1.4  Que consta a fojas 28 y siguientes de autos que el Editorial Gestion Limitada es
duefia de las marcas registradas “Mercado Financiero”, “Ambito Financiero”, “Estrategia
Financiera” y “El Pulso de las Finanzas”, lo que en concepto de éste sentenciador le
otorga un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa,
“serviciosfinancieros.cl”, atendido lo que dispone el articulo 22 del Reglamento relativo a
las marcas comerciales y en particular por cuanto se trata efectivamente de un nombre de
dominio que es similar o a las marcas comerciales registradas por Editorial Gestion
Limitada, de manera que su otorgamiento a la parte contraria producira confusion en los

usuarios de Internet.

I.5 Que éste sentenciador considera, que efectivamente la palabra “Servicios” que
antecede a la palabra “Financieros” no logra dotar al nombre solicitado de un elemento
diferenciador, sobretodo teniendo en cuenta que Editorial Gestion Limitada tiene tres

marcas con la palabra “Financiero”.



1.6 Que éste sentenciador considera que de otorgarse el nombre de dominio
“serviciosfinancieros.cl” al primer solicitante se producira error o confusion en usuarios
de Internet respecto del origen de los servicios y productos que el nombre de dominio
identifica.

I1.7  Atendidos los argumentos sefialados y los documentos acompafiados, éste
sentenciador considera que el nombre de dominio en disputa, “serviciosfinancieros.cl”
identifica a Editorial Gestion Limitada

i SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio
en disputa “serviciosfinancieros.cl” a Editorial Gestion Limitada.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el sefior arbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.



