servipgestion.cl

Santiago, veintidés de marzo de dos mil cinco.-

VISTOS:
l. PARTE EXPOSITIVA.

.1.- Compromiso.

Que con fecha 15 de junio de 2004, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta
Oficio NIC OF03841/2004, denominada “Arbitraje dominio servipgestion.cl”, en la cual, y
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 del “Anexo 1 sobre Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje” del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL, se comunic6 al suscrito su designacion como Arbitro Arbitrador para
resolver el conflicto surgido en relaciébn con la inscripcion del referido nombre de
dominio. Dicha designacion fue notificada al Juez Arbitro por carta y via e-mail con
fecha 15 de junio de 2004. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 21 de junio de 2004 dirigida a NIC Chile, atencién dofa
Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifesto
su disposicién y aceptacion del cargo de Arbitro Arbitrador, y juré desempenarlo con la
debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el
Juez Arbitro cité a las partes a una audiencia de conciliacion y fijacién de procedimiento
para el dia 5 de julio de 2004 a las 10:00 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 a fs. 6 y a fs. 7 de
estos autos arbitrales.

.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, Servicios Profesionales y Gestion Integral
Limitada, RUT N° 77.569.000-3, con domicilio en calle Bombero Ossa N® 1010, oficina
1012, comuna y ciudad de Santiago, Teléfono: 6965181, e-mail: nnn@terra.cl , en
caracter de demandado y; don Victor Ojeda Méndez, cédula nacional de identidad N°
4.401.544-7, domiciliado en calle Luis Carrera N? 1289, comuna de Vitacura, ciudad de
Santiago, Teléfono: 3677000, e-mail: nnn@edgestion.cl; nnn@bakernet.com, en
caracter de demandante.




.3.- Comparendo de conciliacion y fijacion de procedimiento.

Con fecha 5 de julio del aio dos mil cuatro, siendo las 10:00 horas, se llevo a
efecto el comparendo de conciliacibn decretado en estos autos arbitrales, con
asistencia de dofa Constanza Bollmann Schele como agente oficioso de don Victor
Manuel Ojeda Méndez y del Juez arbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistio el
representante de Servicios Profesionales y Gestion Integral Limitada. En ausencia
del demandado no se produce conciliacion, por lo que se fijé el procedimiento al cual se
sujetaria el juicio arbitral. La citada acta de comparendo rola de fs. 8 a fs. 13 del
expediente arbitral. La parte demandante fue notificada en la referida audiencia vy, el
certificado de la empresa de correos que acredita la notificacion por carta certificada de
la misma al demandado, rola a fs. 14.

.4.- Periodo de discusion.

l.4.1.- Demanda: A fs. 16 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que don
Victor Manuel Ojeda Méndez, representado por don Rodrigo Marré Grez, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Nueva Tajamar N° 481, Torre Norte, Piso 21,
comuna de Las Condes, Santiago, dedujo en contra de Servicios Profesionales y
Gestion Integral Limitada, con el objeto que la asignaciéon del nombre de dominio
“servipgestion.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la
demanda, y que dice relacién, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y
de derecho:

- Que la sociedad Editorial Gestién Limitada, de propiedad de su mandante es titular de
los registros marcarios N° 440.498, “GESTION” para la clase 16; N® 508.685,
“GESTION” para las clases 3, 14,18, 25, 28, 30 y 34; N° 505.703 “GESTION” para la
clase 35 y; N® 527.233, “GESTION” establecimiento comercial de compra y venta de
toda clase de articulos y productos de las clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30 y 34.
Asimismo es titular de los nombres de dominio “gestion.cl”, “e-gestion.cl”, “edgestion.cl”.
Por otra parte, don Victor Manuel Ojeda es titular de los nombres de dominio
“cgestion.cl”, “bypgestion.cl”, “gestiona.cl”, “gestionet.cl”, “gestioninmobiliaria.cl”, entre
otras.

- Que resulta imposible la coexistencia de los nombres de dominio “gestion.cl” con
“servipgestion.cl”, por cuanto los usuarios de Internet pensaran que el nombre de
dominio en disputa es parte del general o paraguas que da acceso a las demas
direcciones que forman la gran familia de nombres de dominio de su representado.
Asimismo, la palabra “servip” que los diferencia no logra dotar al nombre de una
identidad propia que lo permita desvincularse de los nombres de dominio y registros
marcarios que tiene su mandante.

- Que lo anterior, permite suponer que al tener un nombre de dominio general, como lo
es “gestion.cl” cualquier nombre de dominio mas especifico que contenga dicha
expresion como lo es “servipgestion.cl”, también pertenecera al mismo propietario.



- Que al registrar un nombre de dominio en Internet, dicho registro es universal, es
decir, no hay diferenciaciébn alguna de clases, como sucede con las marcas
comerciales, por lo que de otorgarse el nombre de dominio en disputa a la contraria, se
producira irremediablemente confusion en el publico consumidor.

- Que al existir conflictos sobre un nombre de dominio, tanto la doctrina como la
jurisprudencia nacional e internacional, han senalado que se debera privilegiar al primer
solicitante, principio que se conoce como el “first come, first served”. Asimismo, dicho
principio cede frente al solicitante que, sin ser el primero, demuestre que tiene un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Asi las cosas y, para el caso de autos,
don Victor Manuel Ojeda funda su mejor derecho en la titularidad (a su nombre y de su
empresa Editorial Gestion Limitada) de una serie de registros marcarios y nombres de
dominio que se basan en la palabra “GESTION”, para distinguir una amplia gama de
productos y servicios.

- Que una realidad como Internet no puede no puede negar principios esenciales del
actuar econdémico, como lo es la iniciativa y esfuerzo de las personas en la produccién
de un bien o servicios, por lo que resulta inapropiado aplicar de forma simplista el
principio del “first come, first served”. Asimismo, no resulta justo el otorgar el nombre de
dominio en disputa a la contraria, por cuanto su mandante ha invertido grandes sumas
de tiempo y de dinero en hacer conocida y famosa la marca “GESTION” en todos los
ambitos, particularmente en el de la informacién econdmica. Asi las cosas, si se asigna
el nombre en disputa al primer solicitante, éste se aprovechara de una palabra que ya
goza de fama y notoriedad en el mercado, que ha sido fruto del esfuerzo de sus
representados.

- Que en este caso cobra vital importancia el tema de la dilucion marcaria por cuanto si
empieza a circular en el mercado y en la publicidad una expresion similar a las marcas
de su representado, puede ocurrir que se identifiquen determinados servicios 0
productos que no correspondan a los de su mandante, lo que indudablemente debilitara
el capital comercial y marcario asociado al signo solicitado por su representado, lo que
ademas de ser injusto, es contrario a Derecho, por afectar el derecho de propiedad que
tiene sobre sus signos, situacion que se conoce como un atentado a la “identidad
comercial”.

- Que el otorgar el nombre de dominio en disputa a la contraria, se afectan los derechos
de su mandante y, se avala un aprovechamiento injusto e ilegal por parte de la
contraria, del prestigio y fama que actualmente goza su representado y sus empresas.

- Que finalmente, no existe ningln elemento que permita otorgar el nombre de dominio
en disputa a la contraria, por cuanto se ha demostrado que el nombre aludido es casi
idéntico a otros de su mandante lo que producira sin duda el desvio de los usuarios de
las paginas web de su representado a una pagina que no es de su propiedad.



1.4.2.- Resoluciones, traslado y tramite de contestacion de la demanda evacuado
en rebeldia: A fs. 81 de autos figura la resoluciéon que provee el escrito de demanda, y
por la cual se confirid traslado de la misma por el término de diez dias habiles;
teniéndose presente el segundo y tercer otrosi y por acomparnados los documentos
probatorios, con citacion. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la
notificacion por correo certificado de dicha resolucion a las partes, rolan a fs. 82 y fs. 83
de autos.

Por resolucion de fecha 25 de agosto de 2004 y que rola a fs. 84 de autos se proveyd
téngase por evacuado en rebeldia de la parte demandada, el traslado que le fuera
conferido a fs. 81 del expediente arbitral.

.5.- Prueba

1.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolucion dictada con fecha 25 de agosto de
2004, recibié la causa a prueba por el término de ocho dias habiles, y fij6 como hecho
sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: - Efectividad de tener el actor mejor
derecho para ser titular del nombre de dominio “servipgestion.cl”.- Asimismo se decretd
que para la parte que desease rendir prueba testimonial, deberia acompanar lista de
testigos dentro del plazo de 3 dias de notificada la mencionada resolucién, prueba que
se rendiria el ultimo dia del probatorio en las oficinas del arbitro, a las 12:00 horas. La
interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado segun consta
en los comprobantes de la empresa de correos que rolan a fs.85 y a fs.86 de autos.

1.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompané en
su escrito de demanda los siguientes documentos probatorios no objetados por la parte
demandada: i) Copia de la impresién de la pagina web de NIC Chile, que da cuenta de
los siguientes nombres de dominio: “gestion.cl”, a nombre de Editorial Gestién Limitada;
“cgestion.cl” a nombre de Victor Manuel Ojeda Méndez; “gestionet.cl” a nombre de
Victor Ojeda Méndez; “gestiondelnuevomilenio.cl” a nombre de Victor Ojeda Méndez;
“gestioninmobiliaria” a nombre de Victor Manuel Ojeda Méndez; “gestiona.cl” a nombre
de Victor Manuel Ojeda Méndez; “gestion2000.cl” a nombre de Victor Manuel Ojeda
Méndez; “gestion-integral.cl” a nombre de Editorial Gestidbn Limitada; “gestion-de-
documentos.cl” a nombre de Editorial Gestién Limitada; “bypgestion.cl” a nombre de
Victor Ojeda Méndez; “e-gestion.cl” a nombre de Editorial Gestion Limitada;
“edgestion.cl” a nombre de Editorial Gestion Limitada; ii) Copia de las inscripciones de
los registros marcarios a nombre del actor N° 440.498 “GESTION” para la clase 16; N°
508.685 “GESTION” para las clases 2, 14, 18, 25, 28, 30 y 34; N° 505.703 “GESTION”
para la clase 35, 36, 38, 39, 41 y 42; N° 527.233 “GESTION” para las clases 3, 9, 14,
16, 18, 25, 28, 30 y 34; N? 527.234 “GESTION” para las clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30
y 34; N? 514.092 “GESTION” para la clase 35; iii) Copia de email enviado por el
demandado de autos en virtud del cual sefiala que no se va a hacer parte del juicio
sobre el nombre de dominio “servipgestion.cl”.



1.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindi6é prueba
documental alguna.

1.6.- Resoluciéon y Observaciones a la prueba: A fs. 87 de autos figura la resolucién
que da curso progresivo a los autos, y se confirié a las partes un plazo de cinco dias, a
fin de que formulasen observaciones a la prueba. Dichas resoluciones fueron
notificadas por carta certificada, segun consta en los recibos de la empresa de correos,
los que figuran a fs. 88 y a fs. 89 de estos autos arbitrales.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citacion para oir sentencia.

Por resolucién de fecha 19 de enero del afio 2.005, y atendido que se encontraba
vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se cit6 a las partes
para oir sentencia. El tribunal no decret6 medidas para mejor resolver. La referida
resolucion rola a fs. 92 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de
correos que acreditan la notificacion por correo certificado de dicha resolucién a las
partes, rolan a fs. 93 y a fs. 94 de autos.

Il PARTE CONSIDERATIVA

1.-  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 “servipgestion.cl”.

2.-  Que en este proceso arbitral, la sociedad “Servicios Profesionales y Gestion
Integral Limitada”, ha tenido el caracter de parte demandada y Victor Manuel Ojeda
Méndez ha 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.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la
misma, que: i) posee en la actualidad tanto una serie de registros marcarios para la
denominacion “GESTION” como nombres de dominio que contienen la palabra
“gestion”; ii) resulta imposible la coexistencia de los nombres de dominio “gestion.cl”
con “servipgestion.cl”, por cuanto los usuarios de Internet pensaran que el nombre de
dominio en disputa es parte del general o paraguas que da acceso a las demas
direcciones que forman la gran familia de nombres de dominio de su representado.
Asimismo, la palabra “servip” que los diferencia no logra dotar al nombre de una
identidad propia que lo permita desvincularse de los nombres de dominio y registros
marcarios que tiene su mandante; iii) al registrar un nombre de dominio en Internet,
dicho registro es universal, es decir, no hay diferenciacion alguna de clases, como
sucede con las marcas comerciales, por lo que de otorgarse el nombre de dominio en



disputa a la contraria, se producira irremediablemente confusion en el publico
consumidor; iv) el principio del “first come, first served” cede frente al solicitante que, sin
ser el primero, demuestre que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en
disputa, situacion que se verificaria para su mandante en este caso por cuanto es titular
de una serie de registros marcarios y nombres de dominio que se basan en la palabra
“GESTION”, para distinguir una amplia gama de productos y servicios; v) en este caso
cobra importancia la dilucion marcaria por cuanto si empieza a circular en el mercado
una expresién similar a las marcas de su representado, se identificaran determinados
servicios 0 productos que no correspondan a los de su mandante, lo que
indudablemente debilitara el capital comercial y marcario asociado al signo solicitado
por su representado, situacion que ademas de injusta, es contrario a Derecho, y mas
aun, se avala un aprovechamiento injusto e ilegal por parte de la contraria, del prestigio
y fama que actualmente goza su representado y sus empresas; vi) finalmente, no existe
ningun elemento que permita otorgar el nombre de dominio en disputa a la contraria,
por cuanto se ha demostrado que el nombre aludido es casi idéntico a otros de su
mandante lo que producira sin duda el desvio de los usuarios de las paginas web de su
representado a una pagina que no es de su propiedad.

4.- Que la parte demandante acomparné documentos probatorios en estos autos
con citacion, 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, que el actor: i) es una persona titular en Chile de la marca “GESTION”, en
las clases 3, 14, 16, 18, 25, 28, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 y; ii) es una persona
titular de distintos nombres de dominio que contienen la expresion “gestion” .

5.- Que en este juicio arbitral, la parte demandada no ha comparecido, ni ha
acompanado prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el
actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si
bien es cierto en nuestro ordenamiento juridico la buena fe se presume vy el silencio del
demandado se mira como negacién o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso
requiere necesariamente la intervencion del demandado para los fines sefalados
precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés
invocado. Asimismo, se ha acompafado en autos un e-mail en virtud del cual el
demandado desiste de su pretension de seguir con el juicio arbitral, desistimiento que si
bien no puede considerarse planteado en los términos legales pertinentes, debe, en
atencion a las facultades de arbitrador que posee este sentenciador, tomarse como un
elemento a considerar a la hora de resolver. Por otra parte, a criterio de este tribunal, la
pasividad del demandado 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.



6.- 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 Reglamentaciéon dispone expresamente en su
clausula Décimo Cuarta que “14. Sera de responsabilidad exclusiva del solicitante que
su inscripcién 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.”.

7.- 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 don Victor Manuel Ojeda Méndez tiene un mejor derecho para ser titular
del nombre de dominio “servipgestion.cl”, por tener registrados a su nombre la marca
“GESTION” para diversas clases.

lll. PARTE RESOLUTIVA

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

1.- Asignese el nombre de dominio “servipgestion.cl” a don Victor Manuel Ojeda
Méndez, cédula nacional de identidad N° 4.401.544-7.

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

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






