JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, a 30 de Mayo de 2011.-

Juicio arbitral afc-consultores.cl
Rol 12-2011

VISTOS:

Que mediante Oficio No. de Nic Chile, con fecha de de 2011,
se designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre el
referido nombre de dominio afc-consultores.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando
desempefiarlo fielmente, se citd a las partes, mediante resolucién de fecha de
de 2011, a una audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a
celebrarse el dia de de 2011, a las 11:00 horas, en el despacho de esta Juez
Arbitro, notificAndoseles la misma por carta certificada, lo que consta en
autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevd a efecto la audiencia
con la asistencia de dofia Maria Pilar Chicago Garrido, con poder delegado de
Carolina del Rio Herane, abogado, por el segundo solicitante Soc.
Administradora de Fondos de Cesantia Chile S.A., de don Andrés
Vicente Castillo Sandoval, como primer solicitante y del arbitro que
conoce del presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacidn,
se fijo el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantd acta,
dandose por notificadas personalmente a las partes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuld un
plazo de 10 dias habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y
pruebas en relacidn a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, solo el segundo solicitante
allegd al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos a fs.
13 y siguientes. Por ultimo, y atendido el mérito de autos, a fs. 23, se citd a
las partes para oir sentencia.

Y ademas teniendo presente:

1. Que a fojas 13, con fecha 30 de Marzo de 2011, dofia
Carolina del Rio Herane, abogado, en representacion de la Soc.
Administradora de Fondos de Cesantia Chile S.A., como segunda
solicitante y demandante de autos, interpuso ante este Tribunal demanda de
asignacion de nombre de dominio, acompafiando para tal efecto sus
argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio
en disputa. Dichos argumentos son, en sintesis:

Que su mandante es una importante sociedad que esta a cargo
de administrar los fondos generados por el seguro de cesantia de la fuerza
laboral en nuestro pais.

Dicho seguro establecié en el afio 2002, para otorgar proteccion a
los trabajadores que quedan cesantes, ya sea por causas voluntarias o
involuntarias. Se financia con aportes del trabajador, del empleador y del Estado
y es obligatorio para los trabajadores dependientes mayores de 18 afos regidos
por el Cddigo de Trabajo, contratados después del 1 de octubre de 2002. Los
trabajadores que iniciaron labores con anterioridad a dicha fecha pueden
afiliarse voluntariamente.
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El seguro se basa en un sistema de capitalizacion individual en
cuentas personales de los trabajadores afiliados (fondos de cesantia)
complementado con un fondo de reparto (fondo de cesantia solidario).

Otorga prestaciones segln el tiempo cotizado en el sistema, el
tipo de contrato de trabajo, la causal de término de la relacion laboral y el saldo
de la cuenta individual. Un trabajador que termina una relacién laboral tiene
derecho a realizar giros en dinero, mensuales y decrecientes, por montos
equivalentes a un porcentaje del promedio de sus Ultimas remuneraciones,
financiados por su cuenta individual, con la opcion de financiamiento
complementario del Fondo de Cesantia Solidario, si tiene un saldo insuficiente
para alcanzar una prestacion mimica, definida por ley, siempre que el despido
no sea imputable a él.

La administracion del seguro de cesantia fue adjudicada a la
Sociedad Administradora de Fondos de Cesantia de Chile S.A. (AFC CHILE S.A.)
por un plazo de 10 afos, mediante licitacion publica convocada por el Estado de
Chile.

Las administradoras de fondos de pensiones que operaban en el
pais al momento de convocarse a tal licitacién (afio 2002), se agruparon en un
consorcio que obtuvo el primer lugar en todas las variables consideradas para la
adjudicacion de la licitacion, entre las cuales se encontraba la comision mas baja
(0.6% anual sobre el saldo de los fondos administrados).

La solicitante es una sociedad anénima de giro Unico, que tiene
como objeto exclusivo administrar los fondos de cesantia y otorgar y administrar
las prestaciones y beneficios que establece esta ley. Es operador exclusivo
durante el periodo licitado.

AFC CHILE S.A. atiende a los trabajadores y empleadores de una
red de 213 centro de atencion distribuidos de Arica a Punta Arenas, incluyendo
Isla de Pascua. De estos, 193 son sucursales de las administradoras de fondos
de pensiones, 17 oficinas propias y 3 agencias mdviles que cubren 47 comunas
rurales de las regiones Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

Dispone ademas de un centro de atencién telefénica para
responder a los requerimientos de afiliados, empleadores y publico en general.
Asimismo, cuenta con la pagina web www.afcchile.cl en donde entrega
informacion general de cdmo opera la asociacion de fondos de cesantia, entre
otros servicios.

Hasta la fecha, no existe en el mercado ninguna otra entidad que
utilice las siglas “"AFC"”, quien es conocido por 6 millones de afiliados como “AFC”
que corresponde a la abreviacion de su razén social “Administradora de Fondos
de Cesantia”.

Desde el afio 2002 a la fecha cuenta con 6.000.000 de afiliados,
con un promedio de 3.200.000 de cotizaciones al mes. Se estima que estos
cotizantes representan un 80% del total de trabajadores que cumplen con las
condiciones establecidas en la ley para estar afiliados al sistema.

Su condicién de lider en este mercado especifico, con millones de
afiliados quienes obtienen servicios de excelencia, la hacen blanco facil para ser
objeto de falsificaciones y violaciones a sus derechos de propiedad industrial
(marcarios).

Agrega luego, que su mandante es TITULAR del nombre de
dominio afcchile.cl y afc-chile.cl

El caso es que el elemento principal y destacado de la marca de
mi cliente “"AFC”, que en autos es objeto de una solicitud de nombre de
dominio por parte de un tercero, se ha expandido profusamente en el
mercado nacional, siendo un signo calificable de famoso y notorio.
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2.- Que su mandante es titular del registro marcario N°
856.702 de la marca comercial AFC CHILE S.A. que distingue servicios de
administracion de seguro de cesantia, clase 36, la cual fue solicitada el afio
2008, lo que evidencia la materializacién de una real y concreta politica de
proteccién de su signo distintivo, que por lo demas corresponde a su razon
social, que no tiene otro objeto sino que de velar por el legitimo respeto de su
signo distintivo.

3.- En relacién al uso de la denominaciéon AFC en el ambito de
Internet, destaca que su representada se identifica actualmente en dicho
espectro digital bajo el nombre de dominio “afcchile.cl” y “afc-chile.cl”,
direcciones a través de las cuales se accede a su pagina corporativa en la cual
se detallan sus actividades, servicios y presencia comercial, entre muchos
otros aspectos. Adicionalmente, la sola incorporacion de la expresion AFC en
cualquier buscador de uso corriente, tales como, Google, Yahoo o Altavista,
entre otros, dara principalmente como resultados la asociacidon de la expresion
AFC con los servicios de mi representada.

Su mandante es titular de los dominios afcchile.cl y afc-chile.cl.,
registrados durante el afio 2004 y 2010, respectivamente, sin que ningun
tercero presentara oposicién posterior ni hiciera vale mejores derechos sobre
su solicitud de dominio, lo que da cuenta de un uso real y efectivo de la
expresion AFC por parte de su mandante y al aparecer en Internet el nombre
de dominio “afc-consultores.cl”, ineludiblemente creard confusiéon en el
publico consumidor, pues el elemento inicial y principal del nombre de
dominio en litigio estd conformado por las siglas iniciales “AFC” que
corresponde a la sigla por la cual su mandante es conocido a nivel nacional.

Finalmente indica que el hecho que el hombre de dominio en
litigio contenga el complemento secundario “consultores”, no marca ninguna
diferencia, si se considera que su mandante constantemente se dedica a
realizar actividades de capacitacion y difusion dentro del ambito de
organizacion a lo largo de todo Chile.

4. Que su mandante ha observado /los principios de
competencia leal y ética mercantil, que debe primar su calidad de legitimo
titular de la marca AFC, lo que resulta evidente de ser titular de la marca AFC
Chile S.A. en Chile, el uso de dicha marca en conexién a los servicios de
consultoria y a la titularidad de los nombres de dominio afcchile.cl y afc-
chile.cl

Acompand la siguiente documentacion::

1-. Impreso obtenido desde la pagina web www.inapi.cl en donde consta el
registro N° 856.702 de la marca comercial AFC CHILE S.A. que distingue
servicios de administracidon de seguro de cesantia, clase 36.

2-. Impresos obtenidos desde la pagina web nic.cl en donde consta la
inscripcion de los dominios afcchile.cl y afc-chile.cl a nombre de su mandante.

3.- Impresos obtenidos desde la pagina web www.afp-ag.cl en donde consta
la participacion de su mandante en los principales seminarios provisionales del
ano 2010, en los siguientes lugares: La Serena, Rancagua, Chillan, Los
Angeles, Arica, Castro, Coyhaique y Temuco.

4.-Listado en donde aparecen diversas agencias que atienden asociaciéon de
fondos de cesantia, las cuales se encuentran ubicadas a lo largo de todo Chile.

5- Impresos obtenidos desde la pagina web de su mandante afcchile.cl en
donde aparecen diversos aspectos, como el Seguro de Cesantia,
financiamiento, afiliacion obligatoria, afiliacion voluntaria, ventajas de
afiliarse, acumulacién de aportes, folletos informativos, centros de atencién a
afiliados.
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6.- Carpeta a colores, hojas a colores y sobres a colores en donde aparecen
como elemento destacado las siglas “AFC”".

7.- Calendario del afio 2010 y 2011, con las siglas “AFC”".

8.- Folletos a colores en donde aparecen los “Requisitos para tramitar la
solicitud de retiro de fondos”, “"Como ser parte del beneficio del seguro de
cesantia” y Beneficios del seguro de cesantia.

9.- Folletos a colores emitidos por su mandante en donde consta la siguiente
informacion:

a) N° 1 Afiliacion

b) N° 2 Fondos de cesantia

c) N° 3 Cuenta individual por cesantia
d) N° 4 Fondo de cesantia solidario

e) N° 5 Cotizaciones

f) N° 6 Reclamos

g) N° 7 Devolucién de pagos en exceso
h) N° 8 Comisiones

i) N° 9 Cartola

j) N° 10 Beneficios del seguro

10.- Reportajes en diversos medios de prensa que se refieren a su mandante:

a) Seguro de cesantia, de fecha 18 de marzo de 2011 de la pagina web
WWW.economiaynegocios.cl

b) ¢Coémo cobrar el seguro de cesantia?, de fecha 18 de marzo de 2011
de la pagina web www.economiaynegocios.cl

c) Con platica poca, pero segura parte AFC Chile, de la pagina web
www.lacuarta.cl de fecha 10 de septiembre de 2002.

d) Capacitan a trabajadores desempleados utilizando fondos de cesantia,
de la pagina web www.lasegunda.cl, de fecha 8 de enero de 2007.

e) Mas de US$ 2.500 millones acumulan fondos de cesantia para
enfrentar mayor desempleo, de la pagina web www.la2da.cl , de fecha
17 de marzo de 2011.

f) Seguro de cesantia: aprueban ampliacién sin compensaciones al AFC,
de la pagina web www.lanacion.cl, de fecha 14 de abril de 2010.

g) La millonaria fortuna sin duefio, de la pagina web www.lanacion.cl, de
fecha 22 de agosto de 2010.

h) Experto prevé que administracion de seguro de cesantia deberia
superar el 1% de comisién, de la pagina web www.df.cl (Diario
Financiero), de fecha 23 de marzo de 2011.

i) Las novedades de la futura licitacion: duracion del contrato, red de
agencias y sistemas de difusion, de la pagina web www.df.cl (Diario
Financiero), de fecha 23 de marzo de 2011.

11.- Foto a colores de la oficina AFC.

12.- Foto a colores en donde se puede apreciar un vehiculo “agencia moévil®
con la sigla “"AFC".

13.- Agendas del afio 2008 y 2011 con tapa de cuero, con la sigla “AFC".
14.- Brochure a colores descriptivo de los servicios que ofrece “AFC".

15.- Poster a colores en donde aparecen los requisitos para cobrar el seguro
de cesantia de “"AFC”".

16.- Lapiz pasta en donde aparece la sigla “AFC”.
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5. Que el primer solicitante so6lo asistié a la audiencia citada,
pero no contestd la demanda del segundo solicitante y no comparecié luego
en autos hasta la fecha.

6. Que conforme a las reglas de procedimiento establecidas en
la Audiencia de 16 de Marzo pasado, de fs.11, el proceso quedd en estado de
sentencia, a fs. 23.

CONSIDERANDO:

1. Que se encuentra acreditado en autos que la SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE S.A., la segunda
solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca AFC CHILE S.A.,
registrada a su nombre en nuestro pais con anterioridad a la fecha de la
presentacion de la primera solicitud. En efecto, consta de la documentacién
acompafiada por el segundo solicitante, no objetados, que es titular de la
marca AFC CHILE S.A., Registro No. 856.702, que distingue servicios de
administracion de seguro de cesantia, clase 36, solicitada el afio 2008. De los
mismos documentos acompafiados a los autos, consta que dicha parte utiliza
efectivamente su marca asociada a los citados servicios.

2. Que su calidad de legitimo titular resulta evidente de los
antecedentes adjuntados, a saber; (1) calidad de titular de la marca AFC
CHILE S.A. en Chile; (2) uso de la marca AFC CHILE S.A. en Chile en conexion
a sus servicios; y (3) titularidad de los nombres de dominio afcchile.cl y afc-
chile.cl. Se trata de un nombre de dominio que no solo se compone en su
estructura inicial y principal del signo comercial que la identifica en Chile
“AFC”, sino que de un nombre de dominio que ademas la identifica en cuanto
persona juridica, vale decir, consiste o coincide justamente con la parte
distintiva de las iniciales de su razodn social, esto es, AFC que proviene de Soc.
Administradora de Fondos de Cesantia Chile S.A.

3. Que es necesario tener presente ademas, que la
circunstancia que el segundo solicitante es conocido, se ha identificado y se le
ha relacionado directamente con el signo AFC; en tal sentido, dicha
expresion lo identifica, y respecto de ella, no cabe duda alguna que su
utilizacion por parte de terceros tanto en el mundo real o virtual de Internet
de la denominacion AFC-CONSULTORES.CL induciria a un error o confusién
respecto del origen de los servicios. Ha quedado también demostrado, que el
segundo solicitante ha posicionado su marca a lo largo de todo Chile,
pasando a constituir un signo notorio a nivel nacional para distinguir sus
servicios y asi la identifican los sitios AFCCHILE.CL y AFC-CHILE.CL.

I\\

3.- Que conforme al “criterio de la identidad”, conforme al cual
debe preferirse la pretension de aquella parte cuyo derecho sea graficamente
identidad al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las
partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho presente mayor
similitud o vinculacion légica con el referido SLD. En el caso de autos, la
marca AFC CHILE S.A., invocada por el segundo solicitante no es idéntica al
SLD afc-consultores.cl del nhombre de dominio litigioso, no obstante lo cual
existe entre uno y otro una evidente similitud grafica y fonética, dado que
apenas se diferencian en su complemento. La prudencia y equidad entonces,
aconsejan dar preferencia a la pretension del segundo solicitante.

4.- Que se estima que la demandante es titular de derechos
validamente adquiridos sobre la expresion AFC, y que el demandado, al
inscribir para si el nombre de dominio afc-consultores.cl actia de manera
contraria a la competencia leal, conviccidon que no emana exclusivamente de
la existencia de los registros marcarios, sino que fluye del analisis sistematico
de todos los demas antecedentes acompafiados, especialmente de la fama y
notoriedad del uso extensivo de la expresion AFC y confieren en conjunto al
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titular de dicha marca AFC CHILE S.A. un mejor derecho sobre el nombre de
dominio afc-consultores.cl, pues la notoriedad alcanzada por la marca es
indiscutible e innegable por lo que existen o se ha generado un
posicionamiento especifico y existe una asociacion de los usuarios entre la
expresion identificatoria y la sociedad solicitante.

5.- Que la sola circunstancia de ser el demandante titular de
nombres de dominio que contienen la expresién “afc”, se estimara por este
juez como argumento importante para acoger la demanda de oposicion, lo
que ha avalado con los abundantes antecedentes de mejor derecho que obran
en su favor, e indudablemente, la titularidad del registro marcario ya indicado
precedentemente. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a
favor del demandante, respecto del nombre de dominio afc-consultores.cl
toda vez que cualquier usuario o consumidor que digite afc-consultores.cl
creera que esta ingresando al portal de la demandante; por todo lo expuesto,
este Arbitro ha llegado a la convicciéon que existe por parte de la demandante,
un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

6.- Que en este caso en particular, el principio “First come, first
served”, debe ceder ante el mejor derecho del segundo, puesto que el
registro marcario casi idéntico al nombre de dominio en disputa, lo posee el
segundo solicitante. Primera pues, en opinién de este arbitro el criterio de la
titularidad del registro marcario pora el Regino en cuestion, criterio recogido
asimismo por la UDRP, desarrollada por la ICANN, politica que reconoce la
aplicacion de este criterio, el que también recoge la IMPI y la Reglamentacion
de Nic Chile.

7.- Que la conclusion precedente, basada en los razonamientos
de prudencia y equidad, se adecua y resulta armdnica ademas con otras
consideraciones adicionales de prudencia y equidad, que se estiman
importantes. En efecto, y dado que el primer solicitante no ha acreditado
ningun vinculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la
oportunidad para ello, y dado que si lo ha hecho el segundo solicitante,
acreditando oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes
sobre un signo que coincide en lo esencial con el indicado nombre de dominio
en disputa.

8.- Finalmente, y en relacion con las costas de la causa, el
Reglamento de Nic Chile en el parrafo final del apartado 8 sefiala que “Las
costas del arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado
del mismo, exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un
conflicto de inscripcion; sin perjuicio de lo anterior el arbitro podra condenar
al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquel de los solicitantes
gue hay pedido el nombre de dominio rechazado a inscripcién en casos en que
fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por
cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el
arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar” En la especie,
no concurren ninguno de los presupuestos de excepcion establecidos en la
referida norma, de manera tal que el primer solicitante deberd quedar exento
del pago de las costas de este arbitraje.

Y de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 sobre
Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje contenido en el Reglamento para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL y lo dispuesto en los
arts. 22 y siguientes del C.O.T. y arts. 636 y siguientes del CPC

SE RESUELVE

Acoger la demanda deducida por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE CESANTIA DE CHILE S.A. y en consecuencia, rechazar la solicitud
de asignacion de nombre de dominio afc-consultores.cl presentada por don
Fabian Andrés Vicente Castillo Sandoval.
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Asignar el nombre de dominio afc-consultores.cl a la SOCIEDAD
ADMINSITRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE S.A., Rut
96.981.130-8

No se condena en costas al primer solicitante.

Notifiquese a las partes, devuélvase la documentacion del segundo solicitante
gue rola en cuaderno separado, y devuélvanse los antecedentes a Nic Chile.

Rol 12- 2011
Janett Fuentealba Rollat Pedro Sada Azar
Juez Arbitro Actuario
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