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SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO

enexxus.cl

Santiago, martes veintisiete de diciembre de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 22 de abril de dos mil once, la sociedad Gonzalez Y Compania
Limitada, con domicilio en Gregorio Marandén 1444, Vifa Del Mar, solicitd la
inscripcién del nombre de dominio “enexxus.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 29 de abril de dos mil once, la sociedad
Operadora de Tarjetas de Crédito Nexos S.A., domiciliada en Mac-lver 440, Piso
2, Santiago, representada por Alessandri & Comparnia Ltda., domiciliados en El
Regidor 66, piso 10?2, Las Condes, Santiago, solicitdé igualmente la inscripcion del
mismo nombre de dominio “enexxus.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo
establecido en el “Procedimiento de Mediacién y Arbitraje”, contenido en el anexo
1 de la “Reglamentaciéon para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio CL”".

Mediante oficio de Nic Chile N® 14682 de 8 de agosto de 2011 se designé al
infrascrito como arbitro para la resolucién del conflicto sobre el referido nombre de
dominio.

Una vez aceptado el cargo de arbitro en conformidad a la ley, se cité a las
partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacion del procedimiento.

Segun consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a las
partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar

su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
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segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, concurrié a la audiencia de conciliacion y/o
de fijacion del procedimiento sefalada, sélo el segundo solicitante, segun consta
en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N® 8 inciso cuarto del Anexo 1
sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 18 y 35 respectivamente, el primer y segundo solicitante hicieron valer
sus derechos, solicitando cada uno que en definitiva se le asigne el nombre de
dominio en disputa.

A fs. 40, se dio traslado a las partes por cinco dias para que hicieran sus
respectivos descargos, el que no fue evacuado por las respectivas partes.

A fs. 48, se recibié la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial,
pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el
mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio enexxus.cl”.

A fojas 73, se citd a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que con fecha 22 de abril de dos mil once, la sociedad
Gonzalez Y Compania Limitada, solicitdé la inscripcion del nombre de dominio

“enexxus.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 29 de abril de dos mil
once, la sociedad Operadora de Tarjetas de Crédito Nexos S.A., solicito
igualmente la inscripcién del mismo nombre de dominio “enexxus.cl”, dando lugar
al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion vy
Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién para el Funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio CL”.
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Notificadas las partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar
su respectiva solicitud, el cual se entiende valido para todos los efectos legales
segun lo establece el art.11 de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliacion y/o de fijacién
del procedimiento, concurrieron ambas y no se produjo avenimiento, segun consta
en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N8 inciso cuarto del Anexo
1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedié a fijar el
procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: EI primer solicitante, la sociedad Gonzalez y Compania Limitada,
senala en su carta de fecha 14 de septiembre de 2011, que seria una empresa de
la V Regidn orientada a la implementacién de soluciones para la administracién,
seguridad, auditoria y gestion de activos tecnoldgicos, desde los procesos de
negocio hasta la plataforma tecnoldgica propiamente tal.

Agrega que la empresa fue creada el 16 de enero de 1999, con el nombre de
“Gonzalez Y Comparia Limitada” y que su nombre de fantasia seria “Nexus
Limitada”, el que nunca habria usado.

Que en cuanto al origen del nombre “Enexxus”, se conjugarian tres conceptos, el
primero de ellos estaria asociado al area donde se desarrollarian sus servicios, es
decir la tecnologia y redes, el segundo a su formacion profesional, es decir la
electrénica e Internet y el tercer concepto, corresponderia al planteamiento de
marketing asociado a la imagen corporativa y logo de su empresa. Agrega, que
“enexxus”, seria el nexo entre la tecnologia y el cliente, el cual estaria
representado a través del espacio que se encuentra entre las dos equis que
contiene el nombre. Ademas, expresa que tenga dos equis, generaria una imagen
que proyectaria el nombre con mayor fuerza.

Luego se refiere a su ambito de accidn, la que estaria focalizada en cuatro lineas
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de soluciones de negocio, las cuales enuncia.

Afirma ademas, que basado en el reglamento de Nic Chile, referido
particularmente a las normas sobre revocaciones, su solicitud distaria mucho de
ser abusiva o que haya sido realizada de mala fe y procede a analizar su actuar
referido a dichas normas.

Menciona también, que el giro de ambas empresas es distinto.

TERCERO: A su vez el segundo solicitante al hacer valer sus pretensiones,
expresa que se ha opuesto a la solicitud de dominio de autos basado en su mejor
derecho que se encontraria premunido, ya que el dominio en disputa incluiria la
expresion por la cual sus servicios serian distinguidos en el comercio y que seria
ademas una marca comercial de su propiedad.

Por otra parte esgrime que se habria constituido en la principal procesadora de
tarjetas de crédito en Chile, con una participacion en este mercado superior al
50% y que sus accionistas serian siete bancos que menciona, desde su irrupcion
en el mercado nacional el ano 1997, como sociedad de apoyo al giro bancario.
Agrega, que habria protegido profusamente el nombre de su empresa tanto como
marca comercial, como por medio de la inscripcién de nombres de dominio, para
posicionar correctamente una marca con la relevancia de Nexus en el mercado en
el cual operaria. Asi, sefiala que seria titular de la marca “Nexus”, registros
836.886, clases 35 y 36; 891.186, clase 32. Ademas, que seria duefio de los
nombres de dominio nexusone.cl, nexus.cl, nexussa.cl, nexuss.cl y nexuschile.cl y
que por lo mismo tendria derechos preexistentes de propiedad industrial, en
cuanto al signo “nexus”. Que por lo anterior, resultaria del todo I6gico suponer que
solicitar un nombre de dominio cuya parte principal es “Nexus”, como lo es el
nombre de dominio en disputa, los usuarios de Internet tendrian la falsa impresién
de estar ingresando a su sitio web. Agrega que lo anterior se veria acentuado
porque entre los servicios prestados por el primer solicitante, consistiria en la
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gestién de activos informaticos, dentro de los cuales se encuentran las bases de
datos que manejan sus clientes, lo que se encontraria relacionado con su marca
comercial “Nexus” registrada para la clase 35.

Luego se refiere a la ausencia de derechos por parte del primer solicitante sobre el
nombre “Enexxus” y a la similitud entre el nombre de dominio solicitado y su marca
comercial.

Senala también la relacién entre las marcas comerciales y los nombres de
dominio, ya que compartirian multiples caracteristicas comunes y cita la llamada
Politica Uniforme de Resolucion de Conflictos de Nombres de Dominio (Icann) y
que dichos criterios se encontrarian recogidos por los arts. 20,21 y 22 de la
Reglamentacion de Nic Chile.

Arguye también lo referido al “bien comun de los consumidores”, en el sentido que
poseerian una expectativa legitima de hallar en Internet a una persona,
organizacion o empresa por la que se les conoce, por lo que de no otorgarsele el
nombre de dominio en disputa, se vulneraria la normativa vigente sobre sobre
asignacion de nombres de dominio “.cl” y las normas de propiedad industrial.

Cita igualmente las normas sobre revocacion de nombres de dominio de la
Reglamentacion de Nic Chile y también el art.14 de dicha Reglamentacion, por lo
que la prioridad del primer solicitante, no seria absoluta.

CUARTO: Que el primer solicitante rindié prueba y al efecto, acompané a los
autos los siguientes documentos: 1) Copia de la escritura de constitucion de fecha
16 de enero de 1999, cuyo nombre es Gonzalez Y Compafia Limitada y nombre
de fantasia Nexus Limitada; 2) Impresion de la pagina web “nexuschile.cl”, referida
a quienes son, productos y servicios y preguntas frecuentes; 3) Listado de
dominios de la pagina de Nic Chile que comienzan con la palabra “Nexus” y que
contienen dicha palabra y 4) Copias de correos intercambiados con la parte del
segundo solicitante.
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QUINTO: Que el segundo solicitante rindié prueba y al efecto, acompané a los
autos: 1) Impresiones de la pagina web del INAPI de las marcas Nexus. 2)
Impresion de la pagina web “nexuschile.cl”, sobre sus servicios, importancia y
trayectoria. 3) Impresion del sitio web www.enexxus.cl.

SEXTO: Que segun consta en autos es primer solicitante la sociedad Gonzalez Y
Compania Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le
corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho
sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEPTIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho,
acompano a los autos entre otros, impresiones de la pagina web del Inapi de la
marca “Nexus” registros 836.886, clases 35y 36; 891.186, clase 32.

OCTAVO: Que no obstante poseer el segundo solicitante dichas marcas
comerciales, fueron solicitadas y registradas con fecha posterior a la de la
constitucion de la sociedad de la primera solicitante, cuyo nombre de fantasia es
‘nexus”.

NOVENO: Que se desprende de los antecedentes acomparnados por el segundo
solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados
respecto de su nombre “nexus”, y se colige que ese es el “nombre” con el cual es
reconocido que le interesa proteger, ya que de lo contrario habria solicitado como
marca comercial 0 como nombre de dominio en su oportunidad, “enexxus”.
Ademas, el hecho que el segundo solicitante tenga derechos marcarios sobre la
palabra “nexus”, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que
contengan dicha palabra o que se asemejen, ni impedir que terceros lo soliciten.
Que igualmente no acredité en autos, tener registrados a su nombre los nombres
de dominio que senald en su respectivo escrito de demanda arbitral.

DECIMO: Que atendida la naturaleza y caracteristicas de los nombres de dominio

y la reglamentacion que rige este tipo de juicios, no son aplicables en la especie
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las normas sobre propiedad industrial, ni las normas sobre revocacion de nombres
de dominio.

DECIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el
segundo solicitante, mala fe del primer solicitante

DECIMOSEGUNDO: Que a mayor abundamiento, consta en autos que los giros
de cada una de las partes, es distinto.

DECIMOTERCERO: Que por lo expuesto este Arbitro ha llegado a la conviccion
gue no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre
de dominio en disputa “enexxus.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba
rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud
de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto,
ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto ademas lo dispuesto en la
Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL
y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliacion y Arbitraje, articulos 636 y
siguientes del Cdédigo de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Cédigo
Organico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “enexxus.cl” al primer solicitante esto es a
la sociedad Gonzélez Y Compania Limitada.

Il.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “enexxus.cl” del segundo
solicitante la sociedad Nexus S.A.

[ll.- Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,
Departamento de Ciencias de la Computacién de la Universidad de Chile, por
correo electrénico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. —
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DICTADO POR DON HECTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ARBITRO.
AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DONA

ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 39 - 2011.
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