Santiago, 12 de septienbre de 2011

VI STCS:

1. Que por oficio N° 12550 de fecha 19 de julio de 2010, el
Departanento de Ciencias de |la Conputaci é6n de |a Universidad
de Chile (NIC Chile), notificd al suscrito |la designacion
combo Arbitro para resolver el conflicto planteado por I|a
i nscripcion del nonbre de dominio “tsnanager.cl”;

2. Las partes de dicho conflicto eran Consultora ONSITE S.A.y
Manager Software S.A.

3. Que con fecha 30 de julio de 2010 se acept 6 | a designaci 6n
y se cit6 a conparendo para el dia 11 de agosto de 2010;

4. Qe dicha resolucién fue debidanente notifi cada a |as
partes.

5. Que el dia 11 de agosto se realiz6 consignacion por I|a
segunda parte del conflicto.

6. Que al dia de la citacién se realizd el conparendo, con |la
asi stenci a de anbos solicitantes.

7. Que con fecha 3 de septienbre presenta solicitud de nonbre
de domnio el segundo solicitante, y en la msm fecha
presenta solicitud de nonbre de domnio el pri mer
solicitante.

8. Que con fecha 24 de novienbre evacua traslado el segundo
solicitante.

9. Que con fecha 7 de narzo de 2011 se cita a oir sentencia.
14. Que los argunentos expuestos por |la segunda solicitante
son |los siguientes: RODRIGO LEON URRUTIA, abogado, patente a dia,
domiciliado en Hendaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago, en representacion de
MANAGER SOFTWARE S.A, con igua domicilio para estos efectos, en autos sobre la
asignacién del nombre de dominio TSMANAGER.CL, a UD. respetuosamente digo: De
acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Network Information Center Chile, para el

funcionamiento del Registro de Dominios.CL, su Anexo 1 relativo a Procedimiento de



Mediacion y Arbitrgie, y segun lo fijado por las partes en el comparendo de conciliacion y
fijacion del procedimiento de autos, dentro de plazo y en formalegd, vengo en solicitar, en
base alos argumentos de hecho y de derecho que expondré, sea asignadaa mi representada,
el nombre de dominio TSMANAGER.CL .- FUNDAMENTOS DE HECHO. La parte
contraria solicité el nombre de dominio TSMANAGER.CL . Posteriormente, y dentro del

plazo legal de acuerdo d articulo del 10 Reglamento para€l funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL, mi mandante solicito e mismo nombre de dominio
TSMANAGER.CL Luego de no prosperar la mediacion contemplada en los articulos 1y
2, del Anexo 1 relativo ad Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, se procedid a la
designacion del arbitro respectivo por NIC CHILE. Por altimo, y como consecuencia de no
Ilegarse a un acuerdo, se dictaron las normas de procedimiento para € presente arbitrge.
Il.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- Criterios aplicables a la asignaciéon de
nombres de dominio. La internet en su regulacién y evolucion ha resultado incierta y

errética, constituyendo un gran desafio para los legisladores y jueces € intentar armonizar
esta nueva redidad con los principios generaes del derecho. Al respecto la doctrina
naciona sefiaa que la internet es un fendbmeno econémico, un fendmeno psicol gico pero
gue en definitiva“no es un fenémeno juridico”, queriendo decir con esto, que lainternet no
es, 0 no debiera ser una realidad divorciada de los principios generales del derecho, sino
por el contrario como una actividad humana mas, debe dar cuenta de |los principios legaes
esencides que regulan el actuar econdmico humano como lo son el fomento de lainiciativa
individual. En esta evolucién lega, uno de los principios fundamentales del derecho
econémico tiene que ver con e hecho de que alos actores comerciaes les asiste el derecho
a “capitalizar” su trayectoria comercial, como justo tributo a desarrollo de actividades
honestas, creativas y emprendedoras, cuya proteccion lega en definitiva se traduce en una
proteccion del bien coman. Esta disquisicion, que apelaalos principios basicos del derecho
econdmico, resulta esencia para entender la pretension de mi mandante, y se traduce en
una firme y radica [lamado a que unarealidad como la internet no puede, de un dia para
otro, so pretexto de deficiencias en la concepcidn y regulacion de dicharedidad, quebrar o
negar principios esenciales del actuar econdmico humano, como es caso de que la
iniciativay esfuerzo de lapersonas en la produccion de un bien o servicio que beneficiaala

comunidad deben ser amparados. En este sentido, queremos gue este caso sea evaluado mas



aléa de latentacion de aplicar simplistamente el principio FIRST COME FIRST SERVED,
gue en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala sefia a los actores
econdmicos. En efecto, afortunadamente los criterios que estan aplicando los arbitros de
internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas
alé del miope criterio inicial “first come first served”, para andizar los conflictos alaluz
de los principios generdes del derecho y de la tesis del "mejor derecho”. Asi, esta
concepcion impuesta desde el horizonte de losingenieros “llegué primero y punto”, hasido
superada'y mi mandante solicita encarecidamente que a falarse este caso, se anadice desde
una perspectiva globa integral, de manera que el Sefior Arbitro, no sea victima de la
trampa “ first to file” que originamente mal ilumind la solucién de este tipo de conflictos,
generando falos que anadizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y
antijuridicos. 2.- MANAGER RESENA HISTORICA Manager Corporation inicid sus
actividades en 1988. Su socio fundador es Ricardo Girardi, Ingeniero Civil UC, actud
Presidente de la Compafiia. En sus origenes Manager desarroll6 aplicaciones para la
plataforma Apple Macintosh. En 1994 liber6 sus primeros productos para ambiente
Windows, siendo la primera compafiia en Chile en ofrecer soluciones
administrativo contables para esta plataforma. El 2001 se liber6 la primera version
de Manager ERP, un Software de Gestion 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 version de Manager ERP sobre plataforma SQL Server y la certificacion
ISO 9000 de todos sus procesos de negocio.
Manager sigue desarrollando y comercializando productos 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 innovacién en la
industria de servicios ERP, al ofrecer via outsourcing todo el manejo de la
Contabilidad, Remuneraciones y Gestion, sobre su nueva y robusta plataforma
TIME ERP. Nuestra representada, preocupada de resguardar su identidad, ha
registrado las siguientes marca comerciales MANAGER, MANAGER ALTURA,



MANAGER ASP, MANAGER ERP, MANAGER TIME, como asimismo se ha

preocupado de registrar los siguientes nombre de
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: actionmanager
: 30-04-2010

. artemanager
:12-07-2010

: brandmanager
: 09-11-2009

: bscmanager
: 20-05-2010

: cmanager
: 25-11-2009

: communitymanager
: 03-09-2009

. djsmanagerproducciones
: 11-05-2010

. fullmanager
: 20-05-2010

: geomanager
: 30-06-2010

. imanager
: 25-06-2009

. magisterencommunitymanager
: 08-06-2010

: managerasesores
: 14-11-2008

: managerproducciones
:12-07-2010

: managertask
: 20-05-2010



Nombre de Dominio : mimanager

Asignacién : 06-10-2009
Nombre de Dominio : socialmediamanager
Asignacién : 12-07-2010
Nombre de Dominio . soportemanager
Asignacién : 25-08-2008
Nombre de Dominio . system-manager
Asignacién : 09-11-2009
Nombre de Dominio : taskmanager
Asignacién : 07-04-2010
Nombre de Dominio . virtualmanager
Asignacién : 06-08-2010

Todo ello de acuerdo a los documentos que se acomparfian en el primer otrosi.

Mi representada posee sobre los signos marcarios precedentes un derecho de
propiedad, resguardados por la Constitucion Politica de la Republica en su articulo
19 N° 24 y 25 respectivamente, y el otorgamiento a la parte contraria vulnera
completamente dichas garantias. Cabe destacar, ademas que el nombre de
dominio solicitado en autos TSMANAGER.CL no contiene un signo distintivo de mi
representada, dado que las inclusion de las letras “TS” no produce bajo ninguin
punto de vista disitintividad en el mercado, trayendo como consecuencia ldgica,
los males que tanto se trata de evitar en nuestra economia como lo son la
dilucion marcaria y la confusién en el mercado. De lo anterior, cabe hacerse
las siguientes preguntas ¢ es justa la situacion en donde un tercero se aprovecha
del prestigio y marcas y nombre comercial ganados por otra? ¢favorece un
saludable desarrollo econémico, el que un tercero no vinculado a una empresa se

beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra? En nuestra opinion, este tipo



de conductas son perniciosas para el sistema econdmico y no se avienen a los
principios econémicos Yy juridicos que informan nuestro ordenamiento juridico. El

concepto TSMANAGER.CL no solamente se estructura en base a las marcas

comerciales y nombre de dominio que identifican en el mercado a mi mandante vy

sus servicios, MANAGER. sino gue peor auln, se utiliza una marca comercial

debidamente registrada, vulnerdndose abiertamente un derecho de propiedad

sobre _esta expresion. En este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de

conceptos, el cual sera abordado posteriormente, es antecedente suficiente como
para que el dominio en cuestion sea asignado a mi mandante. El articulo 14

articulo del reglamento NIC CHILE, el cual sefala: “Sera de responsabilidad

exclusiva del solicitante gque su inscripcidén 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”. NIC Chile, sin

estar obligado a ello, podra solicitar el pronunciamiento de un arbitro, a costa del
solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacion y Arbitraje
del Anexo 1 de esta reglamentacion, en aquellos casos que el dominio solicitado
vulnere y contrarie ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso
precedente. En este caso, se suspendera la tramitacion del dominio solicitado
hasta que se dicte la sentencia correspondiente”.

Por otro lado el articulo 22 del Reglamento de NIC CHILE, si bien esta en el
acapite de la revocacion, sugerimos al Sr. arbitro revisar y rescatar el espiritu de la
norma, en cuanto abona la tesis de mi mandante:

"Sera causal de revocacion de un nombre de dominio el que su inscripcidon sea
abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripciébn de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se



cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o _engafiosamente similar_a una

marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, 0 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, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su
enunciacion sea taxativa, servira para evidenciar y demostrar la mala fe del
asignatario del dominio objetado:

d. Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propdsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir
la inscripcion del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un
valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcion, siendo el
reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

e. Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencién de impedir al titular
de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del
nombre de dominio, esta pauta de conducta.

f. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar
o afectar los negocios de la competencia.

g. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer
con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en
linea, creando confusion con la marca del reclamante.

Hoy la visibn del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado



draméaticamente y los mecanismos de solucion de conflictos se han hecho cargo
del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raiz de la concesion de
dominios que generan confusién y error entre los consumidores.

Asimismo, debemos reiterar el tema de la dilucion marcaria, en cuanto a que si en
el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresion idéntica a las
marcas y dominios de mi representada, como eventualmente podria ocurrir, que
identifigue ademas determinados servicios que se encuentran intimamente ligados
a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente
empezara a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a
los signos registrados por mi mandante. Esta situaciébn ademas de ser injusta
resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que
mi mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccion de
rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentacién es gque la identidad de una organizaciéon por

ley v por sentido comun sélo debe ser administrada por ella misma, resultando

impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y

marcas mas emblematicas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de

inmediato a esta pretensién, las mas prestigiosas corporaciones podrian verse

perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros

aprovechandose de la inversidon y posicionamiento en el mercado podrian inscribir

los nombres de dominio basandose en sus marcas de mayor prestigio.

Por ultimo, debemos tener presente que de acuerdo al orden publico econémico,
los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia
empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho

gue claramente se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la



contraria. De otorgarse el nombre de dominio a la contraria se creera que hay
alguna asociacion entre las partes, lo que no es efectivo, generandose gran
confusién entre los consumidores.

3.- Conclusion

De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable
otorgamiento a la contraria del dominio en cuestion, generarda todo tipo de
confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de
los productos y servicios que pretenda distinguir el primer solicitante, casi de
manera automatica con mi mandante.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en
virtud de un trabajo serio y profesional, se perderia, se diluiria y daria pie a
confusiones. Conforme a lo anterior estimamos que el primer solicitante NO
POSEE un derecho equivalente al nuestro.

En suma, buena fe, interés legitimo, marcas comerciales y, presencia comercial,

trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados e indiscutidos de forma

centenaria, todos estos son elementos que perfilan a mi mandante como titular de

"un mejor derecho" para optar al dominio en cuestion.

En razén de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el
reglamento del ha dotado a los arbitros designados para dirimir conflictos de esta
naturaleza, venimos en solicitar se conceda el registro del nombre de dominio
TSMANAGER.CL a la empresa que represento, en razén de los antecedentes de
hecho y de derecho que hemos expuesto en esta presentacion.

POR TANT O, En consideracion a los fundamentos de hecho y de derecho
expuestos y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediacion y

Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de



Dominio CL, A UD. PIDO: Tener por presentada dentro de plazo la presente
solicitud de asignacion de nombre de dominio, someterla a tramitacion y, en
definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestibon TSMANAGER.CL, sea
asignado a mi representada,

15. Que la segunda solicitante aconpafia |o0s sigui entes
docunent os:

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de mi personeria para actuar
en autos y de mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesion.

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

3.- Listado de las marcas registradas por nuestra representada que incluyen la
marca MANAGER.

4.- Listado de nombre de dominio de nuestra representada que incluyen la
expresion MANAGER

16. Argunentos del primer solicitante: TSM —Time Sales & Manager
se basa en un Modelo de Gestion concebido para Empresas de Consultoria ¢ Servicios
Profesionales que administran fundamentalmente horas/hombre, sustentado en la
experiencia adquirida por nosotros trabajando en los Estados Unidos desde 1999 y
plasmado en un software desarrollado desde el afio 2002 junto a Francisco McManus M.,
Ingeniero en Computacion e Informatica, diplomado en Desarrollo de Software y MBA en
Direccion de Informatica IDE-CESEM Espafia TSM — Time Sales & Manager, tiene
por objetivo principal organizar los proyectos y el trabajo de una oficina de profesionales.
A través de diferentes modulos, TSM logra generar presupuestos, organizar las horas
invertidas y controlar los diferentes proyectos en base a una metodologia probada
internacionalmente.

Esta metodologia le permite presupuestar de manera mas exacta, ordenar sus procesos,
tomar mejores decisiones y en definitiva otorgar un mejor servicio a sus clientes.

Funcionalidades (Mddulos) de Time Sales & Manager:

Time Sales & Manager dispone de 5 médulos que se identifican a continuacion:



Configuracion General (CG), Estimacién de Honorarios (EH), Control de Horas (CH),
Ingresos y Gastos (IG) y Modulo de Reportes (MR).

| CG+EH + CH + IG + MR = TSM

Modulo “Configuracion General (CG)™”

Tiene por objeto fijar los pardmetros del sistema asociados a: Profesionales,
Cargos, Perfiles, Proveedores, Lista de Costos, Lista de Gastos, Tipos de
Gastos, Tipos de Proyecto, Categorias, Actividades, Productos, Entregas y
Clientes.

Modulo “Estimacién de Honorarios (EH)””

Tiene por objeto facilitar la estimacién de los honorarios profesionales,
asociados al costo del personal involucrado, las tareas contempladas en la
propuesta, los gastos necesarios para su preparacion y las horas estimadas para
el desarrollo de cada una de las tareas consultadas.

Modulo “Control de Horas (CH)””
Tiene por objeto, llevar adelante el control de las horas trabajadas, de manera
diaria, semanal y/o0 mensual, por proyecto, por tarea y por entrega.

Este modulo, permite la preparacion de Informes de Gestion, comparando las horas
estimadas inicialmente con las efectivamente trabajadas (ingresadas) y estas se pueden
cruzar con una estimacion de avance efectivo, preparada para cada proyecto, por cada Jefe
de Proyecto.

?

Maodulo “Ingresos y Gastos (1G)””
Este mddulo permite el ingreso de la facturacion por ventas, identificando el
cliente, proyecto y concepto de facturacion.

Adicionalmente permite el ingreso y registro de los gastos generales (costos
de administracion) y los gastos asociados a proyectos especificos.

Mdédulo “Mddulo de Reportes (MR)””

Es el encargado de cruzar la informacion registrada en el sistema y emitir los
reportes basicos, Informes de Gestion necesarios para un adecuado control de
la operacion de la Empresa.

La informacion ingresada en los distintos mddulos, permiten la
personalizacion de informes por profesional, por tarea y por entrega entre
otros, los que pueden ser exportados a Microsoft Project, visualizando en una
carta Gantt de seguimiento, las tareas, plazos, costos y recursos involucrados.
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ESTIMACION DE HONORARIOS
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17. Que la segunda solicitante evacua traslado seflalando |o
si gui ente:
MARIA JOSE ARANCIBIA OBRADOR, abogado, en representacion de

MANAGER SOFTWARE S.A, en autos sobre la asignacion del nombre de
dominio TSMANAGER.CL, a UD. respetuosamente digo:

Que encontrandome dentro de plazo vengo en evacuar el traslado conferido a esta
parte de acuerdo a lo siguientes argumentos que a continuacién paso a exponer.
Nuestro representado es titular de una familia de registros marcarios ante el
Instituto de Propiedad Intelectual, que contienen signo manager, destacando
especialmente para el caso de autos la marca MANAGER desde el afio 2006,
para la clase 42 incluyendo “servicios de disefio y desarrollo de software y
computadores, creacion y mantenimiento de paginas web para terceros, servicios

de alojamiento en servidores para sitios web; disefio de sistemas informaticos,



programacion computacional; duplicacién de programas informaticos; instalacion,
mantencion, actualizacion y elaboracion de software para computadores;
reconstitucién de bases de datos; conversion de datos o de documentos de un
soporte fisico a un soporte electrénico; conversion de datos y programas
informaticos; instalacion de software de computadores; alquiler de computadores,
software y accesorios computacionales; creacion para terceros, de indices de
informacién, sitios y otros recursos disponibles en redes computacionales;
busqueda de informacion, sitios, y otros recursos disponibles en redes de
computaciéon. Asesorias, consultas e informaciones, por cualquier medio, en
materia de computacion, sitios web y software. Recuperacion de informacion
computacional. Prestacién de servicios de ingenieria, asesoria y consultoria de
estudios y asistencia técnica a empresas en relaciébn con el desarrollo de
proyectos relacionados con la administracion. Servicios profesionales prestados
por ingenieros del area de la computacion. Servicios estudios e investigaciones en
materia de economia, organizaciéon y gestion de empresas.”

Dicha proteccion coincide plenamente con el rubro del primer solicitante del
nombre de dominio tsmanager.cl de acuerdo a todo lo expuesto por el primer
solicitante es su presentacion al detallar como funciona este software.

Es importante reafirmar que, el hecho de solamente agregar las letras “TS” no lo
hacen bajo ningun punto de vista distintivo y original al nombre de dominio, razén
social y marca de mi representada MANAGER, lo cual sin duda alguna constituye
un peligro para la imagen corporativa y para la identidad en el mundo de internet
produciendo una dilucion en la marca comercial de mi representada.

La reiterada jurisprudencia en materia de dominios ha sefialado que el caracter

mnemotécnico de los nombre de dominio es cualidad esencial para contribuir a la



localizacion eficiente de los recursos informaticos disponible en Internet por parte
de los usuarios. De ahi que sea necesario y natural que en su configuracion los
usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominacién que les
identifiqgue a ellos o a sus productos en el mundo fisico tradicional. Legitima
pretension a la hora de analizar los nombres de dominio como uno de los
elementos nucleares en toda estrategia de entrada en la sociedad de la
informacion de una sociedad. Asimismo, esta funcion impone que el uso de los
nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos
gue 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 elemento del cual carece la contraparte de autos.

En relacién con lo anterior MANAGER tiene dentro de su patrimonio una marca
comercial, dicho registro le da sobre el signo un monopolio legal, protegido y
amparado a nivel legal y constitucional de acuerdo a lo prescrito en el articulo 19
n°s 24y 25 del nuestra Carta Fundamental, los cuales rezan:

“Articulo 19: La Constitucion asegura a todas las personas:

24° El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales e incorporales...

25°...Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invencién, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras
creaciones analogas, por el tiempo que establezca la ley.

No cabe duda que a la luz, de ambos numerales mi representada es tiene una
proteccion a nivel Constitucional que no puede ni debe desconocerse.

Dicha proteccion data del afilo 2006, no es un signo que lleve un afio en el

mercado nacional siendo nuestro argumento el que mi representada es una marca



famosa o notoria.

Por otra parte, mi representada existe como persona juridica y contiene dentro de
su razon social la palabra manager desde el afio 1993, afio en el cual ella dio
inicio a sus actividades de acuerdo al documento que se adjunta en el otrosi de
esta presentacion.

Todos estos antecedentes dan cuenta sefior Arbitro, de la antigiiedad, prestigio y
del uso efectivo no solo regional de un signo, sino a lo largo de Chile, lo hacen
tener un mejor derecho sobre el signo objeto de este juicio.

Argumentos que se tuvieron en consideracion, en el fallo recaido sobre el nombre
de dominio MANAGERLTDA.CL del arbitro Ricardo Sandoval LOpez en su
considerando Quinto sefiala: “QUINTO: Adicionalmente, la inscripcién del nombre
de dominio “manageritda.cl” por parte del primer solicitante constituye una
amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada
por la confusién y por la dilucibn marcaria, toda vez que al concebir el primer
solicitante nombre de dominio en conflicto en funcién de la marca Manager, que
identifica las marcas registradas con la expresiéon Manager, puede entenderse que
el dominio “managerltda.cl”, forma parte de las de marcas “MANAGER” e inducir a
creer que existe unién entre el dominio asi configurado y las marcas MANAGER
del segundo solicitante.”

POR TANTO,AUD. PIDO: Se sirva tener por evacuado el traslado en los

términos expuestos en el cuerpo de esta presentacion.

CONSI DERANDO!

18. Que los argunentos de |las partes son | os siguientes:

a. El segundo solicitante sefiala su trayectoria |ligada a
Manager, que tiene marcas conerciales y nonbre de dom nio
| i gados al concepto.



Agrega que el agregar TS al concepto Manager, puede |levar a
di l uci 6n y conf usi é6n en el nercado.

Ctalos articulos 14 y 22 del Reglanmento de Nic Chile.

Que tiene nonbres de dominio y marcas conerciales, con el
concept o MANACER.

Cta un fallo.

b. Por su parte, el segundo solicitante, explica el
desarrollo del programa y su funcionalidad, est a revestido
del principio “first come first served”, aunque no | o invoca.
19. Anélisis de | o sefial ado.

a. Para este sentenciador la discusion se da en torno al
producto programa conput aci ones, el nonbre de domnio
TSMANAGER, y las marcas y nonbres de domnio del segundo
solicitante.

b. Lo prinero es seflalar que anbos producen progranmas
conput aci onal es de administracién, por lo que hay simlitud
de productos.

c. El sentenciador concuerda con el segundo solicitante, en
el sentido de que el agregado de las letras “TS’, no es un
canbi o sustanci al en el concepto MANAGER.

d. Se descarta la nala fe del prinmer solicitante, ya que de
los requisitos copulativos que exige el articulo 22 de
Regl anento de Nic Chile para considerar nala fe, no encuentra
este arbitro que haya sido inscrito el nonbre de domnio en
disputa con mala fe, ya que el concepto MANACGER, con |as
siglas TS, correspondiente al acrénino Tinmes Sales, es una
nom naci 6n razonable dentro de | o que se entiende un prograna
de conputaci 6n de adm ni straci on.

e. Relacion de nonbre de dominio con marca conercial: Este
arbitro sintetizo este probl ema con | as Si gui entes
argunent aci ones, sefialadas en varios fall os de su autoria:

“Conflicto de nmarca conercial con nonbre de domnio: Los



principios para solventar este conflicto, este sentenciador
los dio en el fallo farmacias.cl, sentencias que sefiala |o
siguiente: “(.) el riesgo de confusidon en el nercado y el
riesgo de asociaciobn, | os que seran analizados a
cont i nuaci on.

El prinero, de confusién en el nercado, es un principio
aplicable a las marcas fanpbsas, conb |lo es, por |o denas,

Farmaci as Ahunmada, ya que una nueva nmarca O nonbre de
dom ni o, puede provocar confusién con |la marca notoria. Para
gue se dé esta situacion, se requiere de dos requisitos:

“identidad de los signos en conflicto” y “simlitud o
i dentidad de | os productos a que se refiere”, el prinmero, se
da evidentenente en este caso, la diferencia entre
“farmacias.cl” y “farmacias.cl” es ninima; pero no se
vislunbra la identidad de producto, en efecto, de |os
ant ecedentes de autos, |las actividades del primer solicitante
y del segundo, no tienen relacién alguna. Ms aun, esto
podria variar si la nmarca Farmaci as Ahumada, fuera inscrita
en l|la clase 38, Tel econmuni caci ones, del Cl asi fi cador
I nternacional de Productos y Servicios para el Registro de
Marcas, ya que indicaria una inequivoca actitud de proteger

la marca registrada en el nundo virtual, |lo que no consta en
ni nguno de | os Regi stros Marcari os aconpafados.

El segundo riesgo, de asociaci 6n, no previene |a confusio6n de
productos, sino que estos se asocien, ya que una persona
ajena a la marca fanpsa, se podria aprovechar de la
reputaci 6n de ésta, perjudicando al titular de la narca
conocida. Si bien en este caso, no se requiere la identidad
de producto, se requiere la identidad de |os signos en
conflicto, lo que se da en este caso, conp se expuso en el

parrafo anterior; no obstante, para que este riesgo sea real,

necesita de |l as siguientes condiciones: a) Que |a marca tenga



caracter renonbrado; b) Que se produzca aprovecham ento
ilicito de la reputacion del signo anterior; c¢) Qe el

aprovechamento ilicito se haga en beneficio propio o de un
tercero (al respecto véase Factbook Conercio Electronico,

Davar a&Davara Asesores Juridicos, Editorial Aranzadi, afo
2001, paginas. 120 y sgtes.).

En indispensable aclarar 1o que es una marca fanbsa o
notoria, para ver si las marcas del segundo solicitante caen
en dicha categoria: Al respecto se ha dicho en fallos
anteriores: “En térm nos generales puede sefial arse que la
marca notoria es aquel signo que en atencién a su uso
di fundido ha Il egado a ser conocida por un segnento rel evante
de los consumdores a los que dicho signo esta dirigido”.
(Derecho Marcario, Marcos Mrales Andrade, Editorial Cono
Sur, pag. 749, en el msno sentido fallo dap.cl: “ya que por
marca notoria entendenps que es aquel signo que en atencién a
su uso difundido ha |legado a ser conocido por un segnento
relevante de los consumdores a los que dicho signo estéa
dirigido” y fallo police.cl:, “marca fanbsa y notoria,
posi ci onada conerci al nente por nas de dos décadas en nuestro
pais, conocimento que es el resultado de afos de esfuerzo,

trabajo e inversion por parte de |los solicitantes del dom nio
de autos”.

De acuerdo a | o sefalado por el segundo solicitante, en su
resefia historica, |a enpresa de su representada, |leva en el
nercado nas de 23 afios, y tiene marcas conercial es desde el

aflo 2006 en adel ante, segun consta a fojas 16, | o que no fue
di scutido por el priner solicitante. Este arbitro considera
este un argunmento a ponderar, pero no estim que acredite el

posi ci onamento en el nmercado, pero es un actor antiguo
dentro de él. Por |o que se descarta el riesgo de asociaci 6n

o confusi 6n de nercado, ya que el arbitro no ha Ilegado a |la



convicci 6n de que la nmarca sea fanpbsa

Por | o que hay que conparar |os nonbres de dom nio, que cita
| a segunda solicitante a fojas 16 de autos, con el nonbre de
dom nio en disputa, hay evidente simlitud entre |os diversos
nonbre de dominio requerido por el priner solicitante, vy
varios del del segundo solicitante, la variacién es |as
letras TS, que |le agrego el priner solicitante.

f. De ahi que el presente conflicto se deberd resolver a
nivel del Reglanento de Nic chile. En este sentido, a fojas
16, cono ya se dijo, constan varios nonbres de domnio con |la
denonmi naci 6n MANAGER, el producto es el msno, y el pri ner
solicitante Ileva mas de 20 afios en este nercado, con varias
marcas inscritas a con el nonbre MANAGER. Se suma a lo
anterior que la inversién econémca hecha por el segundo
solicitante, en nonbres de domnio y marcas con el vocablo
MANAGER, no es algo trivial, y el sistema juridico no puede
sosl ayar este antecedente, para decidir el presente caso, ya
gue claranmente ha invertido no s6lo en proteger la narca,

sino que tanbi én el nonbre de dom nio.

20. Por lo que en virtud de |lo expuesto y los criterios de
equi dad que obligan a este arbitro.

Y TENI ENDO PRESENTE:

lo dispuesto en los articulos 5 7 y 8 del Anexo 1 sobre
Procedimento de Mdiacion y Arbitraje del Domnio CL,

resuel vo:

Asignase el nonbre de domnio “tsnmanager.cl” a la parte
Manager Software S.A., sin costas, ya que no se acredito nala
fe por parte del prinmer solicitante.

Noti fiquese |la resoluci6n por correo electrénico a |las partes
y a NC Chile, conb expresanente se autorizo en el punto
gquinto de |as Bases de Procedimento, y no fue objetado por
ni nguna de | as partes.



Resolvi6 el Juez Arbitro abogado Pabl o Canovas Sil va.
Firman cono testigos Mdnica Guzméan Dodis y Carolina Oellana

O tuzar.

Juez Arbitro.



