FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO
<servipropiedades.cl>

—ROL 13.962 —

Santiago, 13 de junio de 2011

VISTO,

PRIMERO: Que por oficio 13.962 de fecha 29 de marzo de 2011, el Departamento de Ciencias de
la Computacion de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notifico al suscrito la designacion como
arbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignacion del nombre de dominio <
servipropiedades.cl >.

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

TERCERO: Que, segiin aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante
PEDRO HERNAN FUENTES GODOY, RUT: 11.319.273-9, Latorre 504, Oficina 110, Iquique y
como segundo solicitante SOCIEDAD DE RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS LTDA.
(SERVIPAG), RUT: 78.053.790-6, representados por SARGENT & KRAHN, Av. Andrés Bello
2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 1 de abril de 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 miércoles 13 de abril de 2011, a las 17:35 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 13 de abril de 2011, se llevo a cabo la referida audiencia con la presencia
de dofia Josefina Mora Arias por el segundo solicitante, en rebeldia del primer solicitante y del
sefior Juez Arbitro, no hubo conciliacion, acordandose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 14 de abril del 2011, este tribunal arbitral declar6 abierto el periodo de
planteamientos por el término de 10 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia viernes 29 de
abril de 2011.

SEPTIMO: Que a fojas 27, con fecha 29 de abril del 2011, comparece el abogado Maria Luisa
Valdés Steeves, en representacion del segundo solicitante, para presentar su escrito de
planteamientos, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que la empresa Sociedad de Recaudacion y Pagos de Servicios Ltda (Servipag), fue creada en el
afio 1990 por dos de las principales instituciones financieras del pais; BCI y Banco de Chile, como
una sociedad orientada al apoyo del giro bancario nacional. Con el tiempo, Servipag se ha
transformado en una empresa lider en el mercado de las transacciones, pagos y recaudaciones, que
ha invertido permanentemente y desde sus inicios no s6lo en tecnologia, sino que también en capital
humano buscando siempre la mejor calidad de atencion y la mayor cantidad de servicios. Ofrece
una amplia red de Centros de Atencidén Servipag en los principales centros de negocios, malls y
supermercados a lo largo de todo el pais y con amplios horarios de atencidon, cubriendo sin
problemas las horas de mayor confluencia de publico, especialmente cuando los bancos ya estan
cerrados. A lo largo de su historia Servipag se ha preocupado por garantizar las mejores
herramientas de seguridad y eficiencia, con lo que consiguen brindar un servicio de primera calidad,
ampliamente reconocido en el mercado nacional y profusamente utilizado por los usuarios.
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Actualmente, Sociedad de Recaudacion y Pagos de Servicios Ltda ( Servipag), se consolida como
una de las empresas lideres de su sector, marcando presencia de manera exitosa con una amplia red
de centros de atencion y cajas Servipag, distribuidos a lo largo del pais, otorgando comodidad y
facilidades para el pago de cuentas y servicios a sus usuarios.

b) Que su representada cuenta con una serie marcas comerciales, como parte de la estrategia para
llegar a diferentes sectores del mercado, proteger sus inversiones y gran reconocimiento, las cuales
se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPT”).
Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales para el signo “servi”’, elemento
distintivo y funcional del dominio solicitado. Entre ellas: Registro N° 614.339, “_servipag”, mixta,
para distinguir servicios de comunicacion interactiva de datos, mensajes, imdgenes, textos y
combinaciones de estos, por medios computacionales, worldwide web y otras redes de bases de
datos; servicios de transmision y comunicacion de informacion oral y/o visual por medio de
terminales de computacion, fax y por otros medios electronicos, magnéticos, analogos, digitales y/o
satelitales;, entrega de toda clase de informacion a través de Internet y otros medios
computacionales, todo servicio de comunicacion electronica vinculada a Internet y otros medios de
comunicacion computacionales en clase 38, de fecha 26 de Diciembre de 2001; Registro N°
638.256, “ servipag”, suxta, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 05 de Agosto de 2002;
Registro N° 679.231, “servimas”, denominativa, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 21 de
Noviembre de 2003; Registro N° 684.253, “servimas”, denominativa, para distinguir servicios en
clase 35, de fecha 27de Junio de 2004; Registro N° 556.115, “servitv”’, denominativa, para
distinguir servicios en clase 36, de fecha 17 de Diciembre de 1999. Los servicios prestados por su
mandante se reconocen en el mercado intimamente asociados a la particula “servi”.

¢) Que la expresion “servi” corresponde al elemento esencial en las marcas creadas y utilizadas
profusamente por su mandante, por lo que su registro por parte de un tercero causard un grave
perjuicio a su representada. En relacion a lo anterior, creemos que es evidente el error o confusion
en que incurriran los usuarios de Internet y publico consumidor en general al enfrentarse al dominio
“servipropiedades.cl”

d) Que es reconocida y logica la actitud de los usuarios de internet de ingresar a los sitios mediante
nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociara (fonética y graficamente) el
nombre de dominio “servipropiedades.cl” a un sitio de internet con informacion relativa a alguno de
los servicios de su mandante, pues su identificacion con el prefijo “servi” es indefectible. para
reforzar lo anterior, especialmente la asociacion en internet de la expresion “servi” con su
mandante, informa que su parte ya cuenta los siguientes nombres de dominio, que permiten
reafirmar la asociacion que haran los usuarios de internet, entre el nombre de dominio solicitado
servipropiedades.cl y el segundo solicitante: Servipagos.cl; Servipagos.mobi; Servipag.cl;
Servipag.com; Servipag.tel; mobile- Servipag.com; mobile Servipag.com; m- Servipag.com; m
Servipag.com; callcenter Servipag.cl; clientetotal Servipag.cl; wap- Servipag.com; wap
Servipag.com; Servipag-express.cl; Servipag-express.com; Servipagempresas.cl;
Servipagexpress.cl; Servipagexpress.com; servipac.cl; servipark.cl; servicliente.cl; serviexpress.cl;
servimas.cl; servimasplus.cl; servisocia.cl; servisocio.cl. Esos nombres de dominio son una muestra
mas del mejor derecho de su representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que
demuestran la profusa utilizacion de la expresion “servi” asociada a otro término para distinguir en
internet, servicios de su mandante.

e) Como se aprecia facilmente, el primer solicitante del nombre de dominio en disputa
servipropiedades.cl, tomo la expresion que distingue las marcas de su mandante, “servi”, afiadiendo
una expresion genérica que no le confiere al dominio identidad propia u diferenciacion suficiente
respecto de otros nombres de dominio y marcas ya registradas de su mandante. Por la sencilla razoén
de que la particula servi esta tan arraigada en el publico, vinculada a su representada, que de ser
registrada a nombre de un tercero sera portadora de un altisimo nivel de confusion en el mercado
real y en Internet, con las indeseables consecuencias que ello conlleva. Su mandante efectivamente
distingue sus servicios a través de sus marcas “servi”, siendo reconocida por los usuarios de Internet
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y consumidores como una de las empresas de recaudacion y pagos de mayor uso y prestigio en el
pais.

f) Que el vinculo logrado entre su mandante y el signo servi ha importado grandes inversiones en
dinero, destinadas a posicionar dicha expresion en el mercado y lograr una asociacion entre los
usuarios de Internet y el publico en general como la que hoy dia existe. Solo a titulo ejemplar, su
mandante ha instalado cientos de locales que se identifican por los consumidores como “servipag”.
Los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio servipropiedades.cl, concluirdn que éste
corresponde a su mandante o bien que cuenta con la autorizacion de éste para su uso, cuestion que
reiteradamente hemos sefialado que no ocurre en la especie, y que evidentemente causara un grave
perjuicio a su representada.

g) Que resulta atingente en autos lo sefialado en la sentencia recaida en el arbitraje por el nombre de
dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyd que: “...no habiendo acreditado el Primer
Solicitante ningun vinculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la
oportunidad para ello, mal podria este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la
solicitud del Segundo Solicitante, parte que si ha acreditado oportunamente ser titular de derechos
marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de
dominio en disputa. "Como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que
correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que
debiere considerarse con el objeto de determinar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre un
determinado nombre de dominio.

h) Que la funcion basica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e
individualizar correctamente a cada usuario de Internet, funcion que en caso de ser otorgado el
dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaria cumpliendo.

1) Que el explosivo desarrollo y masificacion de la red de interconexion mundial de computadores
Internet, ha dado lugar en los tultimos afios a una serie de conflictos de caracter juridico. Uno de
dichos conflictos, ha tenido relacion con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en
dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “direccion electronica”
o bien una “denominacion” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica
dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de
comunicacién ofrece, tales como paginas web, correo electronico, conversaciones instantaneas, etc.
El concepto de nombre de dominio lleva implicita la idea de poder identificar a cada usuario en
Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, coca-cola, sony o mcdonald’s,
efectivamente corresponda a dicha entidad, organizacion o empresa. De lo contrario, el concepto de
la red mundial Internet careceria de sentido y se transformaria en un instrumento confuso, cadtico y
de escaso valor comercial.

j) Que aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios
distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnimero de aspectos, caracteristicas y
propositos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, ademas de la funcion
técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos
bienes o servicios que se ofrecen via Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en
errores o confusion con respecto a ellos, facilitando asi el comercio. Ademas, es posible agregar que
los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los
usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que
se trate.

k) Que en el derecho comparado, y por cierto en los ultimos afios también por la uniforme
jurisprudencia en nuestro pais, se ha efectuado una inmediata y 16gica relacion entre los nombres de
dominio y las marcas comerciales. En razon de lo anterior la decision de los conflictos por
asignacion de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atencion a la
titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Su mandante,
posee una familia de registros marcarios en base a la expresion “servi”, idéntica al elemento
esencial del nombre de dominio en disputa. Dichas marcas son profusamente utilizadas en el
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mercado, como consta en los documentos que se acompafian en el otrosi respectivo de esta
presentacion. Por lo tanto, y segin lo sefialado, resulta evidente que el nombre de dominio en
conflicto servipropiedades.cl es de gran interés para su mandante, toda vez que es engafiosamente
similar a las marcas de su mandante con las cuales promueve y distingue los servicios que realiza.
Lo anterior inducira claramente a error a los usuarios y consumidores al razonar, validamente, que
se trata de un dominio con contenido relativo a los conocidos servicios de su mandante. En
definitiva, reiteramos que el propdsito de los nombres de dominio es la identificacion adecuada de
su titular y como logica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado
virtual de la red Internet. Por otra parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el
anterior, esto es, la distincion por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y
servicios que se transan en el mercado real.

1) Que con fecha 1° de enero del afio 2000, entrd en vigencia la denominada Politica Uniforme de
Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (UniformDomainName Dispute Resolution
Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros Asignados a Internet
(Internet Corporationfor Assigned Names and Numbers “ICANN”). Dicha politica reconoce como
criterio fundamental para la resolucion de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios
idénticos o similares con el dominio en cuestion. En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa
sefiala que se consideraran como fundamentos 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. ICANN es, a nivel mundial, la
entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunion de comunidades
participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de
usuarios, proveedores, etc.

1) Que el Informe Final de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), asi como
las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel
ViewsonSelected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocacion de un
nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o
engaflosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o
intereses legitimos sobre €1, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

m) Que los criterios antes enunciados han sido recogidos por los articulos 20, 21 y 22 del
Reglamento de NIC-Chile. En particular, el articulo 22 del referido reglamento, en su primer
parrafo, letra a), sefiala que: “Art. 22.- Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que
su inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripcion de un nombre
de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el
nombre de dominio sea idéntico o enganiosamente 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.”
Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al
demandado se estaria produciendo una seria dilucién de las marcas construidas en base a la
particula ”servi” ademas de inducir a error a los usuarios que podrian llegar a asociar este dominio
con una actividad desarrollada por su mandante. El criterio que reconoce la relacion existente entre
nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto
corresponde su aplicacion a la resolucion del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es
especialmente relevante en este caso, dado que su mandante es titular de una familia de registros
marcarios para el signo “ servipag”. la marca “ servipag” y todas aquellas estructuradas en base a la
particula servi de su mandante, corresponden a signos creados y utilizados en internet, que goza de
fama y notoriedad en el mercado nacional.

n) Que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y
prestigio. En este sentido, las expresiones notorias, esto es, las reconocidas por la mayoria de la
poblacion en un lugar determinado, son objeto de una especial proteccion, la que se amplia mas alla
de los productos o servicios cubiertos por la suma marca. Evidentemente que la aplicacion de este
criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio
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servipropiedades.cl, toda vez que el signo “servi”, identifica a la reconocida empresa y servicios de
su mandante desde hace ya varios afios. En definitiva, corresponde la aplicacion de este principio a
la resolucion del conflicto suscitado en estos autos y asignar el nombre de dominio
servipropiedades.cl a su mandante.

0) Que la expresion “servipag” que identifica a los servicios y al nombre de la empresa de su
mandante se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, al ingresar al sitio www. Servipag.cl, se
podra apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante informacion respecto a los
servicios de pago de su representado, los que se reconocen con la expresion “servi”.

p)Que correspondera asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca,
nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razén de lo
anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de la
marca “ servipag” y derivadas de servi, las que, como ya sefialamos, se utilizan efectivamente en el
mercado e Internet. A este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la
jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio
“vifiasdelmaipo.cl”: “El criterio de la identidad sefiala que el nombre de dominio en disputa se
debe asignar a quien tenga una mds estrecha relacion con el mismo...".

q) Que el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su
articulo 6 Bis establece que: “Los paises de la Union 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 o de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada 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 ésta.”Esto implica que
las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas “servipag” y todas aquellas fundadas
en el prefijo servi, han de protegerse especialmente por los paises miembros de la Unidn, toda vez
que de su explotacion no autorizada deriva, por un lado, en la dilucion del poder distintivo
intrinseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para
promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creacion de dicha notoriedad, con los
consecuentes perjuicios que ello acarrea para titular de la marca famosa y notoria.Por lo demas, de
otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarian dicho
nombre a su representada, o deducirian loégicamente que se trata de un sitio de propiedad su
mandante, incurriendo en un error y causando confusion ya que el demandado en nada se relaciona
con Sociedad de Recaudacion y Pagos de Servicios Ltda. (servipag). Agrega el articulo 10 bis del
Convenio de Paris, sobre competencia desleal, lo siguiente: /) Los paises de la Union estin
obligados a asegurar a los nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz contra la
competencia desleal. 2)Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario
a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3)En particular deberan prohibirse: 1.
cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 2.las
aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 3.las indicaciones o
aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre
la naturaleza, el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de
los productos. Por tltimo, estima que en el caso de autos también resulta aplicable lo dispuesto en
el articulo 8 del Convenio de Paris, el cual dispone que “El nombre comercial sera protegido en
todos los paises de la Union sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de una
marca de fabrica o de comercio”.
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r) Que el segundo solicitante termina su escrito con una conclusién en base a los mismos

argumentos ya expuestos;

s) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompafiados los siguientes documentos:

1. Copias simples de los certificados de registro marcario del segundo solicitante.

2. Copias del sitio web de NIC Chile, en que se acredita que el segundo solicitante es titular sobre

multiples nombres de dominio basados el prefijo servi.

Impresion del sitio web www. Servipag.com, pagina oficial del segundo solicitante en Internet.

4. Impresion del sitio web www.emol.com, en donde se publico el articulo titulado servipag: La
historia de cémo han ido marcando el mapa de Chile, en el cual se destaca la calidad del
servicio prestado por el segundo solicitante, su reconocimiento en el mercado y su expansion,
que le ha permitido ser reconocido en todo el pais.

5. Impresion del sitio web www.emol.com, en donde se publicd la noticia “creciendo para
nuestros clientes”, en la cual se destaca el convenio firmado por servipag y cencosud, y se
resalta al segundo solicitante como “el portal de pagos lider”

6. Impresion del sitio web www.emol.com, en donde se publico la noticia “ servipag lanza portal
en Internet para pago de cuentas”, con fecha 8 de septiembre de 2000, lo que demuestra su
constante reconocimiento en la red global Internet desde esa fecha, siendo un pionero de los
pagos on-line.

7. Impresion del sitio Web www.emb.cl/gerencia/first.mv, en la cual se publicé un articulo que
destaca un acuerdo tecnoldgico entre servipag y adexus, que reafirma el compromiso del
segundo solicitante por brindar un servicio eficiente y seguro a través de Internet, en lo que
respecta a sistemas y servicios de pago.

8. Copia del sitio Web www.linkedin.com, en el cual aparece un perfil comercial del segundo
solicitante, en el que se mencionan sus principales caracteristicas y objetivos, dando cuenta de
su activa participacion en el mercado.

9. Impresion del fallo “vifiasdelmaipo.cl”.
10. Impresion del fallo “promain.cl”.
OCTAVO: Que, a fojas 92, con fecha 04 de mayo del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por
presentada la demanda de asignacion de nombre de dominio por dofia Maria Luisa Valdés Steeves,
abogado, en representacion del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se
resuelve, tenerlos por acompafiados, con citacion .
NOVENO: Que, a fojas 93, con fecha 04 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral, declar6 abierto
el periodo de respuestas por el término de 05 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia
miércoles 11de mayo del 2011.
DECIMO: Que a fojas 94, con fecha 26 de mayo del 2011 comparece el abogado Maria Luisa
Valdés Steeves, en representacion del segundo solicitante, para presentar su escrito de
planteamientos, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a)Que solo su parte ha defendido los intereses en disputa en este proceso, por lo mismo el criterio
del first come first service, no es absoluto y se aplica como criterio de ultima ratio, cuando niguna
de las partes demuestra un mejor derecho al dominio en disputa, lo que no es el caso, pues su
mandate si ha acreditado sus derechos y no el primer solicitante. Ademas esto, no libera al primer
solicitante de la carga de la prueba procesal para acreditar su mejor derecho, ya que producido el
conflicto ambas partes estan en situacion de igualdad.

b)Vuelve a recalcar el legitimo interés de su mandante en el dominio; la vinculacion que ha hecho

la jurisprudencia entre los nombres de dominio y los derechos marcarios prexistentes y acreditados;

La confusion entre usuarios de internet y la funcion basica de los nombres de dominio que ya se

sefialo en el escrito principal de defensa, de su parte.

DECIMO PRIMERO: Que a fojas 97, con fecha 26 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral tuvo

presente lo expuesto por la defensa del segundo solicitante.

DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 98, con fecha 26 de mayo del 2011, este Tribunal Arbitral

resolvio citar a las partes a oir sentencia.

[98)
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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 reglamentacion 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 -segiin 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 ¢l
proceso. Hoy en dia, si no se rinde prueba, el juez debera dictar sentencia desfavorable contra el que
no sobrellevo 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 ordenamiento procesal
tales como; el articulo 201 del Cddigo de Procedimiento Civil que declara la desercion del apelante
que no comparece dentro de plazo; el articulo 435 del mismo Cddigo, que tiene por reconocida la
firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que 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 tendrd por
aprobada.

CUARTO: Que, el primer solicitante, pese a ser apercibido, 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 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 posicion
juridica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, atin siendo dificil atribuir significado juridico al silencio procesal, puede tenerse en
cuenta por interpretacion analdgica, 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 N° 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 podran 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 cuestion, 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, ¢l 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
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con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretension 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
funcion jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en
forma alguna.

OCTAVO: Que, ¢l 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
solo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que
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,
queda 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 iniciara proceso alguno; por otra lado, seran 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 que 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 cuestion, asi, ha acreditado
ser una empresa de larga trayectoria nacional en el rubro de recaudacion y pagos de servicios, lo
que es un hecho publico y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial
consistente y concluyente. Ademas, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y
similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, estructurados sobre la expresion o signo
“servi”, signo que es suficientemente original, como para considerarlo de su creacion.

DECIMO PRIMERO: Que, la proteccion 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
economico conlleva consecuencias de caracter positivo, esto es, que el titular estd facultado para
usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o juridica, de
prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creacion intelectual, cuestion esta tltima 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: 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), N° 2
(MAYO AGOSTO), SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Monica:
"...el arbitro arbitrador esta 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 arbitro
arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente
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inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir”. Han sido las méximas 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 Mediacion y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Codigo Organico de
Tribunales, articulos 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio servipropiedades.cl
al segundo solicitante Sociedad de Recaudacion y Pagos de Servicios Ltda. (SERVIPAG), RUT:
78.053.790-6.

Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacion y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido
la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electronicamente para su inmediato
cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por correo electronico.

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

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro Sistema de Resolucion 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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