Santiago, 31de marquue'dos mil nueve.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento
de Mediacidn y Arbitraje de la Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el “Procedimiento”, se notificé al
infrascrito su nombramiento como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la
inscripcion del nombre de dominio “actitud.cl”, siendo partes don ALBERTO RAMON
OSVALDO SALINAS NUNEZ, domiciliado en La cumbre NO© 1122, Vitacura, Santiago y
INVERSIONES MORROCOY LTDA, domiciliado en Huérfanos N© 835, piso 19, comuna y
ciudad de Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuacion, en calle
Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliacién, lo que

se notifico a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacidn asistieron ambos
solicitantes. El Primer solicitante comparecié personalmente, mientras que el Segundo
Solicitante actudé representado por dofia Paulina Flores Prenafeta. No se produjo

conciliacion y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que; constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales
impuestas, este. Tribunal orden6 a ambas partes que en un plazo fatal de 8 dias
formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio

en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presenta sus argumentaciones. Los

argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:



i:tual y la motivacion para registrar el dominio en disputa,

Que, e;]"‘lfx'f;'i’nte"réé";flé
principé‘lmgﬁt‘iéﬁ‘ ifééen'cialmente esta basado en que su representada, en funcion
de su pykrbk‘y'iféceiénz‘ét)mercial y considerando que en su razdn social se contiene
como parte fundamental de su nombre la expresion “actitud”.

Que a la fecha de su solicitud de registro en NIC, no existian ningln registro de
dominio con ese nombre.

Que es derecho fundamental y ampliamente reconocido el poder usar, sin

restricciones, el nombre para identificarse. Y por ello un derecho de mi

. representada debe tener.

Que el registro. fue solicitado por su representada primero que el segundo
solicitante, en este caso tiene plena aplicacion del principio “First come First
served”, lo cual es una clara muestra de interés en que la web pueda denominar a
su sitio con su nombre.

Que si se acogiera la solicitud del segundo solicitante, le provocaria a su
representada un dafo, al no poder usar su nombre como nombre de su sitio de
dominio, el que esta asociado a su razén social y en la web, podria provocar, algin
grado de confusion de los usuarios, situacién que no aparece de manifiesto para el
segundo solicitante.

Que su representada ha cumplido con todas las formalidades que establece el

Reglamento respectivo, a fin de obtener el reconocimiento del nombre y dominio.

El Primer Solicitante acompaiid los siguientes documentos:

1.
2.
3.

Copia de la escritura de fecha 22 de agosto de 2008.

Copia de protocolizacién del extracto.

Copia de formulario de inscripcion de Rol Unico Tributario y/o inicio de actividades
de su representada.

Copia de patentes comerciales pagadas con las que opera su representada.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante formulé demanda de asignacién de

dominio y acompafié documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los

siguientes:



‘dadAde Inversiones Morrocoy Ltda, es una sociedad de inversiones

qunen j,;fa su_vez creo la marca ACTTITUDE para ser usada en la empresa

ACTTITUDE LTDA, que es una empresa con mas de 21 afios en la entrega de
servicios profésionales, que naci6 de la division de Ernst & Young (servicios de
auditoria) y que sigue actualmente prestando servicios contables y de payroll.

.~ Que con posterioridad ACTTITUDE LTDA, fue vendida a una empresa holandesa,
TMF GROU?, quieh‘ a través de la adquisicion de la sociedad Chilena, ha logrado
fortaleéer de ménéré)importante su presencia en Chile y en América Latina.

Que la Sociedad de Inversiones Morrocoy Ltda es titular de la marca registrada
“acttitude”, asi como del dominio “acttitude.com” quien ha autorizado el uso de la
marca y dominio a la sociedad acttitude actualmente a TMF GROUP.

. Su representada es titular de la marca acttitude en Chile, para distinguir servicios
diversas clases, Clase 35, 36, 41 y 42.

Su representada ha protegido su marca con el objeto de velar por sus legitimos
derechos sobre ella.

Es cierto que el nombre de dominio pedido en autos presenta en relacion a la
marca registrada algunas diferencias, pero dada la identidad fonética de los signos,
no constituye un elemento diferenciador relevante, sobre todo si se atiende al
concepto que esconde dicha denominacion.

. Actitud y Acttitude tienen la misma fonia, lo que indudablemente llevara al publico
usuario-dexInternet, que tras Actitud se encuentra acttitude y todos los servicios
que ella presta.

. Que la asignacion de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la
observancia de los principio de leal y ética mercantil. Estos principios orientados a
los actores‘ de comercio, en especial el respeto al derecho de propiedad,
especiﬁcamente’ en este caso, la propiedad intelectual.

Que Inversiones Morrocoy Ltda es la legitima titular de la marca ACTTITUDE vy del
dominio -acttitude.com, creadora de este signo, que constituye un importante

activo a la misma.



1 Ia implantaciéon comercial, es necesario tener presente que

constltuye un hecho‘pubhco la circunstancia que su representada creo la sociedad
ACTTIT UDE~~LTDA., a quien autorizé el uso de la marca que constituye la razén
social de la sociedad creada. Dicha sociedad es conocida, y ha identificado en el
mercado los servicios amparado por su marca desde su creacion. En tal sentido,
d_icha expresion identifica los servicios que la marca ampara y no cabe duda alguna
que su utilizacién por parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet
induciria a un errof o confusidn respecto del origen de sus servicios.

k. Que se debe concluir que la inscripcién del dominio del primer solicitante causara

: idénticd grado de confusion con la marca preexistenté ACTTITUDE de propiedad
de su representada, sobre todo si atendemos al hecho que los servicios prestados
por esta sociedad son para otras empresas de gran variedad en el pais.

l. Su representada posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio actitud.cl,
por cuanto es el legitimo creador tanto de la marca como del concepto que ha sido
desarrollado bajo este signo.

m. Que el principio denominado "FIRST COME, FIRST SERVED", resulta valido
tanto cuanto ha existido una diferencia de oportunidad y época de la presentacion
de la solicitud entre dos partes que solicitan un nombre de dominio y estan en

igualdad_de condiciones, lo cual, no es este el caso.
El Segundo Solicitante acompafio los siguientes documentos:

1. Copia obtenida del sitio web oficial del Departamento de Propiedad Industrial
correspondiente al citado registro de marca ACTTITUDE.

2. Copia obtenida del sitio web www.nic.com donde consta que su mandante es titular del

nombre de dominio acttitude.com.

3. Copia de formato de carta enviada a clientes de ACTTITUDE LTDA. para dar a conocer
a estos su integracion a TMF GROUP.



4. Docugﬁeﬁﬁqtggqujo’de| sitio web acttitude.com, donde consta que dicho dominio se

encuentra en funcionamiento.

SEPTIMO:"

nombre de dominio, tuvo por acompafiados los documentos presentados y dio traslado de

,-este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas por asignacion de
las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.
OCTAVO: Que, el Primer Solicitante evacu6 traslado donde sefiald que:

1. Que el segundo peticionario sostiene que es el titular y que ha “autorizado el uso de la
marca y dominio “ACTTITUDE” primero a la sociedad de su nombre y actualmente a TFM
GROUP, se refiere a relaciones contractuales y vinculos QUE NO SE ACREDITA. Y con lo
expuesto tampoco se establece la relacién entre Sociedad de Inversiones Morrocoy Ltda.
en cuanto a su giro ni en cuanto a su nombre. Cabe destacar que el nombre conduce a
pensar que el giro son “las inversiones” y por su parte visualmente “ACTTITUDE” es
distinta de “ACTITUD”, que es precisamente, lo que algunos han estimado que es un

cambio importante en el mundo virtual, ya que visualmente la hace mas neutral.

2. El segundo peticionario, no usa la marca “acttitude” e incluso declara que la empresa
que llevaba su nombre fue “absorbida” por TMF GROUP, al punto que sefiala que esta es
la empresa que actualmente tiene presencia en Chile, y que en el hecho deberian ser los

afectados supuestamente.

3. Las clases de Registro que sefiala el segundo peticionario son irrelevantes para estos

efectos.

4. El segundo peticionario afirma que tiene protegido adecuadamente y conforme a
derecho, el signo ACTTITUDE, pero es claro que no esta protegido el término ACTITUD y
por su sola voluntad y capricho no puede aceptarse los argumentos para indicar que el
dominio solicitado por su representada “actitud.cl” esté protegido como marca registrada,

ya que insisto en la web y por blsqueda no se produce ninguna confusién.



5. En relacion -a'la

hecho prli:c_bi la creacion de la sociedad, y que el segundo peticionario autorizé el uso de

la denomina

in, “acttitude” y obviamente, menos evidente, es que la sociedad sea
conocida e identificada en el mercado de los servicios, ya que si se asume y en el
supuesto de que TMF Group usa esta marca, no lo hace de manera principal ni para
identificarse, como probablemente lo hubiere hecho de haber sido tan famosa y

prestigiosa.

6. Sin lugar a dudas los argumentos vertidos por la contraria carecen de fundamento y
bajo ningln respecto si coexisten y se me asigna el dominio “ACTITUD.CL" podria inducir
a error o engafo en los consumidores de los productos de su mandante cuyo sitio de
dominio es "ACTTITUDE.COM”.

7. Que la solicitud presentada por el primer solicitante ha sido de buena fe y presentada
primero, sin que antes hubiere un interés de registrar esa denominacién por otro
solicitante. Es evidente, que no existe un interés actual al relatar un pasado, como lo
indica el segundo solicitante, para el primer solicitante el interés es actual y legitimo y ha
demostrado su mejor derecho a querer usar de su nombre o razén social, solicitando la

denominacién que mas la distingue de otras sociedades de inversiones y asesorias.

8. Si se acogiera la solicitud del Segundo solicitante, le provocaré a su representada un
dafio, a no poder usar su nombre como nombre de su sitio de dominio, el que estd
asociado con su razén social y en la web, podria provocar, algin grado de confusién de

los usuarios, situacion que no aparece de manifiesto para el seqgundo solicitante.

NOVENO: Que, el Segundo Solicitante, evacud el traslado conferido sefialando:

1. Que uno de los criterios que rigen en materia de asignacion de nombres de dominio es
“la buena fe”. Lo anterior reviste importancia al momento de analizar la conducta del
primer solicitante en orden a presentar por correo electrénico enviado tanto al Sr. Juez
Arbitro como a esta parte, un documento distinto al presentado materialmente ante el
Tribunal Arbitral. Es del todo evidente que el primer solicitante ha obrado de mala fe, a

fin de confundir a esta parte en cuanto a sus argumentaciones.



“una sociedad de inversiones, que registra a su nombre la marca
0 el registro 745.975 en clases 35, 36, 41 y 42 desde enero del afio 2006,

es decir, un afio’antes de la constitucion de la sociedad a la que hace referencia el primer

2. Su ma dante s

solicitante. La marca antes indicada fue creada para ser utilizada por la sociedad
ACTTITUDE LTDA.

3. Su mandante solicitd el nombre de dominio ACTTITUDE.COM, dominio que se

encuentra actualmente activo.

4. Segln los documentos acompafiados en el escrito de demanda arbitral de esta parte
mi mandante es titular tanto de la marca ACTTITUDE como del nombre de dominio

ACTTITUDE.COM., marca y dominio actualmente en uso.

5. Sefala que si bien, és cierto, que el nombre de dominio actitud.cl presenta algunas
letras de diferencias en relacion con la marca y dominio ACTTITUDE, no menos cierto es
que desde un punto de vista puramente fonético, ambas denominaciones son idénticas, lo
que sin duda inducira al publico usuario de la red a creer que tras el ambos nombres de

dominio se encuentra su mandante.

6. En relacion a la buena fe, sefala que el primer solicitante: 1) Presentacion de una
demanda arbitral Vfa correo electrdnico distinta a la presentada fisicamente. 2) Sefialar en
la audiencia de mediacién ante Nic Chile, y ante la audiencia de conciliacidn y de fijacién
de las bases de este ‘procedimiento, que la sociedad Actitud Asesorias e Inversiones

Limitada, no tiene fines de lucro, cuando la esencia de una sociedad es el fin de lucro.

7. Su mandante ha realizado fuertes inversiones de caracter econdmico para efectos de

implantar su marca comercial en el mercado, en efecto, la sociedad creada para su uso
ACTTITUDE LTDA. "

8. El principio First come First served, en virtud del cual el primer solicitante tiene mejor
derecho a la asignacion del nombre de dominio, sélo tiene aplicacion cuando las partes se

encuentran en igualdad de condiciones, lo que evidentemente no acontece en la especie.



DéCIMO:éﬁQlkjé.;x:k’ééféi?l’ribUnal tuvo por evacuados los traslados conferidos y, atendiendo al

mérito de 'aufbg,fgité a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO: =

UNDECIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en
materia de. nombres de dominio, se encuentran en la obligacién de cotejar el alcance de
los intereses de cada una de las partes, con el objeto de determinar a quien asiste un

mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

DUODECIMO: Que, siendo efectivo que don ALBERTO RAMON OSVALDO SALINAS
NUNEZ fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su
jurisprudencia que el principio “First come first served” es precisamente un principio, mas
no un derecho, Unicamente orientador en idéntica situacién de relevancia de los intereses
que se pretende satisfacer, por lo que correspondera avocarse al analisis del fondo de los

mismos.

DECIMOTERCERO: Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante, éste sostiene que su
interés en el nombre de dominio en disputa es utilizarlo para identificar en la Web su

empresa de inversiones y asesorias que se encontraria constituida.

DECIMOCUARTO: Que, en relacién con el Segundo de los solicitantes, INVERSIONES
MORROCOY LIMITADA, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la
documentacién acompafiada, que es titular de diversas marcas y nombres de dominio que
contienen - la' expresion “ACTTITUDE”, entre otros, y el nombre de dominio
acttitude.com. A mayor abundamiento, cabe destacar que dicha expresion forma parte
integrante de su razdn social. De lo anteriormente sefialado, y de sus propios dichos, se
desprende entbnces gue su interés actual en la asignacion del nombre de dominio en
disputa es obtener proteccion de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de

diluciéon marcaria y la confusion de los consumidores,



DECIMOQUINTO:

‘Que, a juicio de este Tribunal, no consta fehaciente y suficientemente
en estos “autos la “existencia de un interés comercial suficiente del Primer Solicitante

respecto -.del\f;wt_pm_br_e de dominio en disputa, asi como el desarrollo de actividades
comerciales por parte de la sociedad de Inversiones y Asesorias a que hace alusion en sus

presentaciones.

DECIMOSEXTO: Que, en consideracion a las marcas y nombres de dominio del Segundo
Solicitante, las cuales contienen la expresién “acttitude”, la que es ademds parte
integrante de su razdén social, y tomando en consideracién la actividad desarrollada a
través de dicha expresion por el Segundo Solicitante, este sentenciador estima que, de
asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podria producirse el fenémeno de
que quienes ingresen a la pagina Web a través del nombre de dominio en disputa,
piensen que en dicho sitio encontraran los servicios de acttitude, quien ademas ha
acreditado prestar servicios contables y de payroll. En este sentido, este Tribunal
considera que asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante ocasionaria
confusiones y equivocaciones entre los usuarios de la Web, razén por la cual este

sentenciador.se inclina a otorgar la debida proteccion juridica al Sequndo Solicitante.

DECIMOSI'EPTIMO:'Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia
uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como (nico ni decisivo para
efectos de resolver:.los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin
perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre
ellos. Sin embargo, en el caso de autos la posibilidad de confusion de los usuarios en los
términos expuestos hace que la prudencia que debe observar este sentenciador, lo

inclinen a otorgar la respectiva proteccion al Segundo Solicitante.

DECIMOCTAVO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este
sentenciador cdmo o de qué forma. podria afectar los intereses o derechos del Primer
Solicitante el hecho que el segundo de ellos detente el nombre de dominio en disputa,
mientras que, por el contrario, de asignarse el nombre de dominio actitud.cl al Primer

Solicitante, se verian afectados los intereses del Segundo Solicitante, asi como los usuarios



jon y ¢ esto ocasionarfa, en conformidad a lo que

y consumidores, por la confu

se ha expresado.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el articulo 636 del Cédigo de
Procedimiento Civil,

RESUELVO:

1) Rechazar las observaciones y objeciones a los documentos deducidos por el

Primer solicitante en su escrito de evacua traslado.

2)Asignese el nombre de dominio “actitud.cl” al Segundo Solicitante, a
SOCIEDAD DE INVERSIONES MOROCOY LTDA, domiciliado en Huérfanos 770 piso 4,
comuna y ciudad de Santiago.

Cada parte respondera de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.
Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrénico.

Rol N°© 85-2008 -

Resolvié don Cristidn Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don

Francisco Javier Vergara Diéguez y doiia Alfredo José Guzman Pérez.
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