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SENTENCIA

espacioflex.cl
Rol N° 014-2010

Santiago, catorce de julio de dos mil diez. -
VISTOS:

Que con fecha tres de noviembre de dos mil nueve, don Carlos Alonso Vargas Soto, siendo a
su vez contacto administrativo, domiciliado en Presidente Riesco niimero cinco mil trescientos
treinta y cinco, Las Condes, Santiago, solicité ante NIC Chile la inscripcion del nombre de
dominio “espacioflex.cl”; que con fecha diez y nueve de noviembre de dos mil nueve los
sefiores El Bosque S.A., representados por Sargent & Krahn Limitada, ambos domiciliados
para estos efectos en Avenida Andrés Bello numero dos mil setecientos once, oficina mil
setecientos uno, Las Condes, Santiago, cuyo contacto administrativo es dofia Paula
Benavides, domiciliada en Avenida Andrés Bello niimero dos mil setecientos once, piso diez y
nueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcion del nombre
de dominio “espacioflex.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile numero doce mil cincuenta y dos, de fecha diez de marzo
de dos mil diez, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucién del conflicto sobre
asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
citd a las partes a una audiencia de conciliaciéon y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucion antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se .
entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el art. 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambas solicitantes, sin que se produjera conciliacidn.

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

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en esa misma audiencia don Carlos alonso Vargas Soto cede sus derechos litigiosos a los
sefiores Flex Center S.A.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones ambos
solicitantes hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo periodo la prueba en
que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a uno y otros, ambos hicieron uso de él.

Se recibié la causa a prueba y se fijo como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificé a las partes de la
resolucion que recibi6 la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba ambos solicitantes, hicieron uso de dicho plazo, _
acompafiando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
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Se citd a las partes a oir sentencia, con fecha veintinueve de junio de dos mil diez.

Que existe constancia en autos que los sefiores Fl Bosque S.A., pagaron la totalidad de los
honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, Flex Center S.A,
argumenta: Ser una empresa que desde el afio mil novecientos noventa y dos introduce en
Chile un nuevo concepto en bodegas para el almacenaje de mercaderia, el “condominio de
bodegas” y que considerando esto, utiliza desde esa época el concepto “FLEX CENTER” o
dicho de otra manera “espacios flexibles” o “espacio flex” y que desde entonces ha invertido
grandes sumas de dinero en el registro de sus marcas comerciales, y en disefiar y construir sus
centros de bodegas. Que cuenta con estos centros en Santiago, Concepcién y Puerto Montt.
Que dichos centros han sido creados bajo el mismo concepto, es decir, bodegas de distintos
tamafios complementadas con oficinas de buen nivel, todo lo anterior insertadas en un
desarrollo con buenas vias de circulacion, patio de carga de camiones, areas verdes, casino,
vigilancia, red de incendio propia junto a una administracién comun del condominio para
efectos de aseo y mantenciones. En relacion a la identidad conceptual destaca que al buscar
informaci6n sobre “Flex Center” en el buscador universal de Google, el motor de busqueda lo
reconoce también como “Spacio Flex” o “Espacio Flex”, de manera que se estaria ante
conceptos equivalentes. Sefiala, ademds, que existe una similitud visual de los conceptos en
discusion, la que se evidencia al comparar su pagina Web con la de los sefiores El Bosque S.A.
y que esto no es mas que una evidencia que su “eventual nuevo proyecto denominado
“ESPACIOFLEX”, es una copia casi exacta de los disefios de Flex Center S.A., pues reitera,
se estaria ante dos conceptos que son equivalentes. Y que ademds, la manera en que se
desarrollaria el negocio y como se llevaria a cabo es la misma, pues, las instalaciones de los
negocios estan hechas con los mismos disefios y se encuentran con una gran cercania fisica.
Que asi, en el evento que el nombre de dominio se asigne a El Bosque S.A., no cabe duda
alguna que se produciran todo tipo de errores o confusiones, tanto en relacion a los servicios
mismos como a su procedencia, lo cual no sélo perjudica a los propios consumidores en su
derecho de libre eleccion, sino que ademds perjudica notablemente a Flex Center S.A., como .
titular de un derecho constitucionalmente reconocido gracias a sus marcas comerciales
registradas. Y que por ello se deterioraria la capacidad distintiva de sus marcas “FLEX
CENTER?, pues El Bosque S.A. es competidora directa del negocio que desarrolla.

Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 838.822 “FLEXCENTER”,
denominativa, servicios, clase 39; Registro N° 638.472, “FLEXCENTER?”, mixta, servicios,
clase 39; Registro N° 672.682, “FLEXCENTER”, denominativa, servicios, clases 36 y 39;
Registro N° 676.632, “FLEX CENTER PUERTO VESPUCIO”, denominativa, servicios,
clases 36 y 39; Registro N° 638.470, “FLEX CENTER ”, mixta, servicios, clase 36; Registro
N° 838.825, “FLEXCENTER ”, denominativa, Servicios, clase 36; Registro N° 850.688,
“FLEX CENTER ”, denominativa, establecimiento comercial, clases 11, 16 y 19; Registro
N° 638.469, “FLEX CENTER ”, mixta, servicios, clase 37; Registro N° 638471, “FLEX
CENTER ”, mixta, productos, clase 16; Registro N° 641.098, “FLEX CENTER ”, mixta,
servicios, clase 35; Registro N° 649.598, “FLEX CENTER ”, mixta, servicios, clase 38;
Registro N° 641.100, “FLEX CENTER ”, mixta, establecimiento comercial, Regiones 1, 2, 3
y4,clases 1,2,3,4,5,6,7,,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; Registro N° 641.101, “FLEX CENTER ”, mixta,
establecimiento comercial, Regiones 5,6, 7y 8, clases 1,2,3,4,5,6,7,,9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; Registro N°
641.102, “FLEX CENTER ”, mixta, establecimiento comercial, Regiones 9, 10, 11, 12y 13,
clases 1,2,3,4,5,6,7,,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; Registro N° 630.821, “FLEX CENTER », denominativa,
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establecimiento comercial, Regiones 1, 2,3, 4, 5,9y 10, clases 1, 2, 3,4, 5,6,7,,9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34;
Registro N° 621629, “FLEX CENTER”, denominativa, servicios, clase 42; Registro N°
819.469, “FLEX CENTER”, denominativa, servicios, clase 37; Registro N° 850.689, “FLEX
CENTER”, denominativa, servicios, clase 35; Registro N° 859.486, “FLEX CENTER”,
denominativa, productos, clase 16; Registro N° 608.788, “FLEXCENTER”, denominativa,
servicios, clase 38; Registro N° 865.147, “FLEX CENTER”, denominativa, establecimiento
comercial, clases 6, 11, 17, 19 y 27; Registro N° 865.146, “FLEXCENTER”, denominativa,
Establecimiento comercial, regiones 6 y 7, clases 6, 11, 17, 19 y 27; Registro N° 574.265,
“FLEX CENTER”, denominativa, establecimiento comercial, Regiones 8 y 13, clases 1, 2, 3,
4,5,6,7,,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33 y 34; Registro N° 625.982, “FLEX CENTER”, denominativa, servicios, clase 42;
Registro N° 621.630, “WWW.FLEXCENTER.CL”, denominativa, servicios, clase 38;
Registro N° 547.483, “WWW.FLEXCENTER.CL”, denominativa, productos, clase 16.

Sefiala, ademas, que en el caso de autos corresponde aplicar las Doctrinas del “First Come
First Served” y del “Trade Dress”.

Concluye sefialando que actualmente realiza un uso intensivo y extensivo de la expresion “flex
center” o “espacio flex” a través de Internet de sus sitios web, lo que demuestra su legitimidad
en el interés para obtener el nombre de dominio “espacioflex.cl” y que con lo anterior, se logra
demostrar que no tiene el animo de enriquecerse indebidamente como consecuencia de la
presente solicitud del nombre de dominio, pretendiendo su transferencia o arriendo, como
tampoco ha habido infraccion a las normas sobre abusos de publicidad ni derechos
validamente adquiridos de terceros.

En el Derecho cita la norma contenida en el Articulo 22 del Reglamento de NIC-Chile.

Como fundamento de su argumentacion acompaiia: Copia de Certificado de Registro N°
515.855, “Flexcenter”, denominacion, servicios, clase 39, emitido con fecha cuatro de mayo
de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 638.472, “Flex Center”, mixta,
servicios, clase 39, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado -
de Registro N° 672.682, “Flex Center”, denominativa, servicios, clase 36 y 39, emitido con
fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 676.632, de
“Flex Center Puerto Vespucio”, denominativa, servicios, clase 36 y 39, emitido con fecha
cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 638.470, “FlexCenter”,
mixta, servicios, clase 36, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de
Certificado de Registro N° 515.856, “Flexcenter”, denominacion, servicios, clase 36, emitido
con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 534.924,
“Flex Center”,denominacidn, establecimiento comercial, regiones octava y décimo tercera,
clases 1, 2,4, 6,7,8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31,
32, 33 y 34, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de
Registro N° 638.469, “Flex Center”, mixta, servicios, clase 37, emitido con fecha cuatro de
mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 638.471, “Flex Center”, mixta,
servicios, clase 16, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado
de Registro N° 641.098, “Flex Center”, mixta, servicios, clase 35, emitido con fecha mixta,
servicios, clase; Copia de Certificado de Registro N° 649.598, “Flex Center”, mixta, servicios,
clase 38, emitido con fecha mixta, servicios, clase; Copia de Certificado de Registro N°
641.100, “Flex Center”, mixta establecimiento comercial , regiones primera, segunda, tercera
y cuarta, clases 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
31, 32, 33 y 34, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de
Registro N° 641.101, “Flex Center”, mixta, establecimiento comercial , regiones quinta, sexta, «
séptima y octava, clases 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24,
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25, 26, 27, 31, 32, 33 y 34, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de
Certificado de Registro N° 641.102, “Flex Center”, mixta establecimiento comercial , regiones
novena, décima, décimo primera, décimo segunda y décimo tercera, clases 1,2, 3,4, 5, 6, 7,
8,9,10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33 y 34, emitido con
fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 630.821,
“Flexcenter”, denominativa, establecimiento comercial, regiones primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, novena y décima, clases 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, emitido con fecha cuatro de
mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 621.629, “Flexcenter”,
denominativa, servicios, clase 42, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia
de Certificado de Registro N° 503.207, “Flexcenter”, denominativa, servicios, clase 37,
emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N°
534.926, “Flexcenter”, denominativa, servicios, emitido el certificado con fecha cuatro de
mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 540.904, “Flexcenter”,
denominativa, productos, clase 16, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia
de Certificado de Registro N° 608.788, “Flexcenter”, denominativa, servicios, emitido con
fecha mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N°® 548.324, “Flexcenter”,
denominativa, establecimiento comercial, regiones décimo primera y décimo segunda, clases
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 y 34, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de
Certificado de Registro N° 548.325, “Flexcenter”, denominativa, establecimiento comercial,
regiones sexta y séptima, clases 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, emitido con fecha cuatro de mayo de
dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 574.265, “Flexcenter”, denominativa,
establecimiento comercial, regiones octava y décimo tercera, clases 1,2, 3,4,5,6,7,8,9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34,
emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N°
625.982, “Flexcenter”, denominativa, servicios clase 42, emitido con fecha veintinueve de .
junio de dos mil cuatro; Copia de Certificado de Registro N° 621.630, “www.flexcenter.cl”,
denominativa, servicios, clase 38, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Copia
de Certificado de Registro N° 574.483, “www.flexcenter.cl”, denominativa, productos, clase
16, emitido con fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro; Impreso obtenido desde la pagina de
Internet www.flexcenter.cl, en el mes de mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde la
pagina de Internet www.spacioflex.cl en el mes de mayo de dos mil diez; Impresos obtenidos
del buscador de Internet Google, esto es, de la pagina web www.google.cl en el mes de mayo
de dos mil diez; Copia de la presentacion de oposicion ante el INAPI en contra de la solicitud
de registro nimero 878.393, de la marca “spacio flex” de El Bosque S.A., presentada con
fecha nueve de febrero de dos mil diez y copia de la presentacidn de oposicidn ante el INAPI
en contra de la solicitud de registro nimero 878390, de la marca “spacio flex”, de El Bosque
S.A., presentada con fecha nueve de febrero de dos mil diez.

Que, por su parte, El Bosque S.A. argumenta: ser una empresa que forma parte del Grupo
Aurus, cuyo servicio estd orientado a brindar a sus clientes las mejores alternativas de
inversion, por lo cual se encuentra constantemente generando diversos proyectos orientados al
rubro de la construccién. Que en este contexto, se ubica el proyecto “spacioflex”, el cual
consistiria en ofrecer servicios de arrendamiento de espacios modulares flexibles, los cuales se
caracterizan por ser construcciones que tienen un galpén adosado a un edificio de oficinas y
que pueden subdividirse en mddulos. Que en la actualidad “spacioflex” consiste en un parque
empresarial emplazado en la comuna de Quilicura, contando con un gran reconocimiento por
parte del publico , el cual se ha extendido a Internet, medio por el cual lo ha promocionado ¥
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profusamente, tal y como se aprecia en el sitio Web www.spacioflex.cl. Sefiala que los sefiores
Flex Center S.A., al solicitar el dominio en disputa dan cuenta de su intension de aprovecharse
de la fama y notoriedad que ha obtenido su proyecto inmobiliario, desviando a la audiencia
que creerd estar ante sus servicios. Que resulta evidente que los sefiores Flex Center S.A., se
limitaron a modificar una letra a la expresion “spacioflex”, su marca solicitada y distintiva del
su proyecto inmobiliario, anteponiendo una E, quedando fonéticamente sin variaciones. Que
como consecuencia de esto, en el evento de asignarse el nombre de dominio a su contraparte,
se deducird errdneamente que se trata de un sitio Web con informacién sobre las marcas,
servicios, nombres de dominio y el proyecto de El Bosque S.A. Sefiala ademas que los sefiores
Flex Center S.A., han actuado con mala fe, toda vez que su unico objeto es el de perjudicarle y
consecuencialmente obtener un beneficio improcedente e ilegitimo, redireccionando la pagina
www.espacioflex.cl, a la pdgina www.flexcenter.cl , publicitando asi bajo la misma expresion
con la cual se conoce a El Bosque S.A., sus propios servicios y productos. Destaca, que por
otra parte, los sefiores Flex Center S.A., tienen perfecto conocimiento de sus actividades, asi
como de su identificacion bajo la expresion “spacioflex”.

Sefiala, ademas, los criterios aplicables para conflictos de asignacion de nombres de dominio,
a saber: a) Titularidad sobre marcas comerciales y su relacidon con los nombres de dominio:
pues cuenta con solicitudes de marca que corresponden precisamente a la expresion
“spacioflex”. b) Notoriedad del signo pedido: ya que el signo “spacioflex” que es virtual y
fonéticamente idéntico al dominio disputado identifica a uno de sus proyectos, solicitudes de
marca, nombres de dominio y servicios. C) Mejor derecho para el uso empresarial legitimo:
pues tiene solicitudes de marcas en tramite ente el INAPI y corresponde a un proyecto que real
y efectivamente ha suido creado y desarrollado por El Bosque S.A. ¢) Creacién intelectual del
signo pedido: pues es la legitima creadora del signo “spacioflex”, correspondiendo a su
proyecto inmobiliario. E) Uso efectivo en Internet del signo: tal y como se puede constatar en
www.spacioflex.cl, su sitio Web. f) Identidad: ya que se asocia la expresion directamente con
El Bosque S.A.

Menciona sus derechos marcarios como sigue: Solicitud de Registro N° 878.390
“SPACIOFLEX”, denominativa, servicios, clase 39 y Solicitud de Registro N° 878.393
“SPACIOFLEX”, denominativa, servicios, clase 39. Y del dominio www.spacioflex.cl

En el Derecho cita las normas contenidas Articulos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-
Chile; Articulos 6 Bis, 8, 10 Bis 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 treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Politica Uniforme de
Resolucién de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporacion de Nombres y Numeros
Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”, El
Informe Final de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); y la
jurisprudencia nacional en la materia, en especial los fallos sobre nombres de dominio:
“vifiasdelmaipo.cl” del veintiuno de mayo de dos mil seis y “promain.cl” del seis de julio de
dos mil nueve.

Como fundamento de su argumentacion acompaifia: Impresion obtenida de la pagina Web
www.inapi.cl, Solicitud de Registro N° 878.390 “SPACIOFLEX”, denominativa, servicios,
clase 39, impresa con fecha seis de mayo de dos mil diez; Impresion obtenida de la pagina
Web www.inapi.cl, Solicitud de Registro N° 878.393 “SPACIOFLEX”, denominativa,
servicios, clase 39, impresa con fecha seis de mayo de dos mil diez; Impresion obtenida de la
pagina Web www.nic.cl, dominio www.spacioflex.cl, impresa con fecha seis de mayo de dos
mil diez; Impresién del sitio Web www.spacioflex.cl, en el cual aparecen publicitadas las«
marcas “SPACIOFLEX”, de fecha seis de mayo de dos mil diez; Impresion de un set de
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imagenes del proyecto inmobiliario SPACIOFLEX, obtenidas del sitio Web
www.spacioflex.cl, de fecha seis de mayo de dos mil diez Impresion del sitio Web
www.colliers.cl, en el cual aparece un detallado folleto informativo acerca del proyecto
SPACIOFLEX, de fecha seis de mayo de dos mil diez; Impresion del sitio Web
www.portalinmobiliario.com, de fecha seis de mayo de dos mil diez; Copia obtenido del sitio
Web www.nic.cl. del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “vifiasdelmaipo.cl”,
dictado con fecha veintiuno de mayo de dos mil seis; Copia obtenido del sitio Web
www.nic.cl del fallo arbitral recaido sobre el nombre de dominio “promain.cl”, dictado con
fecha seis de julio de dos mil nueve; Acta Notarial de fecha veinte de noviembre de dos mil
nueve, certificada por el Notario Publico don Eduardo Avello Concha.

Que evacuando el traslado conferido los seflores Flex Center S.A. respecto a las
argumentaciones de su contraparte sefialan: Que ninguno de los argumentos expuestos por los
sefiores El Bosque S.A. dan cuenta de un mejor derecho que logre sustentar su posicion. Que
por su parte ha acreditado ser titular de veintiséis registros marcarios que contienen la
expresion “flex center”, siendo éste un concepto creado e introducido en el mercado por Flex
Center S.A. y que por ello, los consumidores al enfrentarse a la expresion “espacioflex”
creeran que estdn ante sus servicios. Que en ese sentido, los sefiores El Bosque S.A., han
solicitado el registro de marcas ante el INAPI, las cuales ain no han sido otorgadas a registro
y respecto de las cuales han presentado las correspondientes oposiciones, por cuanto estiman
serdn rechazadas. Sefiala que no son efectivas las aseveraciones de su contraparte en cuanto
sostiene: Que la intension de Flex Center S.A. tiene por objeto producir confusién en los
usuarios de Internet, sino que por el contrario, esta intentando proteger un concepto que ha
sido incorporado y posicionado en el mercado gracias a su trabajo y esfuerzo. Asi como
tampoco es cierto que Flex Center S.A. pretenda hacer uso de una marca comercial que esta
debidamente registrada ante el INAPI, ya que segln se ha sefialado, estas marcas aun no han
sido registradas. En otro sentido, insiste en la inexistencia de mala fe en su actuar, relacionado
con el conocimiento de los servicios de El Bosque S.A., pues es Flex Center S.A. quien si
cuenta con una familia de registros marcarios que gozan de fama y notoriedad. Finaliza
sosteniendo que en el caso de autos es plenamente aplicable el principio “First come First
served”, pues ha solicitado el nombre de dominio en primer lugar, de buena fe, con un interés
legitimo, amparado en sus marcas comerciales registradas y los servicios que ofrece en el
mercado. Como fundamento de su argumentaciéon acompaifla: Impreso obtenido desde la
pagina Web www.inapi.cl, Registro N° 838.822, “FLEXCENTER”, denominativa, servicio,
clase 39, impresa con fecha veinte de mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde la pagina
Web www.inapi.cl, Registro N° §38.825, “FLEXCENTER”, denominativa, servicio, clase 36,
impresa con fecha veinte de mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde la pagina Web
www.inapi.cl, Registro N°® 850.688, “FLEXCENTER”, denominativa, establecimiento
comercial, regiones octava y décimo tercera, clases 11, 16, 19, impresa con fecha veinte de
mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde la pagina Web www.inapi.cl, Registro N°
819.469, “FLEXCENTER”, denominativa, servicio, clase 37, impresa con fecha veinte de
mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde la pagina Web www.inapi.cl, Registro N°
850.689, “FLEXCENTER”, denominativa, servicio, clase 35, impresa con fecha veinte de
mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde la pagina Web www.inapi.cl, Registro N°
859.486, “FLEXCENTER?”, denominativa, producto, clase 16, impresa con fecha veinte de
mayo de dos mil diez; Impreso obtenido desde la pagina Web www.inapi.cl, Registro N°
865.147, “FLEXCENTER”, denominativa, establecimiento comercial, regiones décimo
primera y décimo segunda, clases 6, 11, 17, 19 y 27, impresa con fecha veinte de mayo de dos
mil diez e Impreso obtenido desde la pagina Web www.inapi.cl, Registro N° 865.146,
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“FLEXCENTER?”, denominativa, establecimiento comercial, regiones sexta y séptima, clases
6,11,17, 19y 27, impresa con fecha veinte de mayo de dos mil diez.

Que, por su parte evacuando el traslado conferido los sefiores EI Bosque S.A. respecto a las
argumentaciones de su contraparte seflala: se encuentra debidamente acreditado su mejor
derecho, sobre el nombre de dominio “espacioflex.cl”, ya que es titular de una gran cantidad
de solicitudes de marca para la expresion “spacioflex” en Chile, las que son virtual y
fonéticamente idénticas al nombre de dominio disputado, ya que los sefiores Flex Center S.A.,
se limitaron Gnicamente a adicionar la letra inicial “E”, situacion que s6lo contribuye a generar
confusiones y errores entre usuarios de Internet y publico consumidor en general, lo cual
claramente da cuenta de su intencion de aprovecharse de la fama que gozan sus productos y
servicios. Que, asimismo, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio “espacioflex.cl”,
concluiran que éste corresponde a El Bosque S.A. y que en €l se contiene informacion sobre
las principales caracteristicas y beneficios de sus servicios relacionados con sus espacios
flexibles 0o modulares, o bien que cuenta con la autorizacién para su uso, toda vez que, este es
idéntico a la expresion y solicitud de marca con la cual se distinguen sus actividades, lo que
evidentemente le causard un grave perjuicio. Seflala que Flex Center S.A., reitera en su
presentacion que ella es conocida a través del término “Flex Center” y nunca “spacioflex”. En
cuanto a la aplicacion de Principio “first come, first served”, argumentada por Flex Center
S.A., sefiala que seria improcedente en el caso de autos, ya que dicho principio so6lo se refiere
a aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho. Y que el
simple hecho de tener la calidad de primer solicitante y de invocar este principio, bajo ningiin
punto de vista libera a la contraria de su obligacion de acreditar su mejor derecho sobre el
dominio en disputa. Enfatiza que los sefiores Flex Center S.A. tenian perfecto conocimiento al
momento de solicitar el nombre de dominio en disputa de que El Bosque S.A., es conocido por
la expresion “spacioflex”, pues corresponde al término con el cual se identifican los servicios
de arriendo de bodegas que ofrece a sus clientes, y que Flex Center S.A., afirma expresamente
esta situacion, al reconocer que El Bosque S.A., ya es titular del nombre de dominio
“spacioflex.cl” donde se publicitan sus servicios, quedando de manifiesto este conocimiento
pues acompafia en su presentacion copia impresa de su pagina web. Hace presente que,
ademas, Flex Center S.A. se opuso a sus solicitudes de marca ante el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial, con fecha anterior a la solicitud que motiva este arbitraje, lo que
claramente da cuenta del perfecto conocimiento que tiene en cuanto que se trata de una
expresion con la cual se distingue. Sefiala que, actualmente los sefiores Flex Center S.A., han
redireccionado el nombre de dominio en disputa a su sitio Web principal, esto es,
www.flexcenter.cl, dejando en evidencia su intencion de obtener un beneficio improcedente €
ilegitimo a partir de la fama y notoriedad de la expresion “spacioflex”, la cual segun reitera,
se encuentra asociada por los consumidores 'y usuarios de Internet a sus propios servicios. Que
como consecuencia de esto, mal podrian alegar los sefiores Flex Center S.A., la induccion a
error a usuarios de Internet y publico consumidor en general, si son precisamente ellos quienes
tienen redirigido un dominio virtualmente idéntico al nombre de dominio principal y marcas
comerciales de El Bosque S.A. como lo es el dominio disputado a su propia pagina Web. Y
que por ello los dichos de la contraria al sefialar que habria solicitado este nombre de dominio
de buena fe caen por su propio peso ya que su propia conducta da cuenta de lo contrario. Que
por todo lo anteriormente expuesto, creen que la mala fe de los sefiores Flex Center S.A. se
encuentra plenamente acreditada, toda vez que estos tenian pleno conocimiento de los
servicios de El Bosque S.A., ademads de haber redireccionado el nombre de dominio a su sitio
Web principal, para publicitar idénticos servicios que los de mi mandante.




TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Que en el periodo probatorio los sefiores Flex Center S.A., reiteran en parte de prueba todos y
cada uno de los documentos acompariados durante el proceso.

Que, por su parte los sefiores El Bosque S.A. acompafian los siguientes documentos: Copia de
inserto publicitario “spacioflex”, de fecha diez de junio de dos mil diez; Copia de inserto
publicitario “spacioflex”, de fecha trece de junio de dos mil diez; Copia de inserto publicitario
“spacioflex”, de fecha diez de junio de dos mil diez, Copia de afiche publicitario “spacioflex”,
de fecha trece de junio de dos mil diez; Impresion de fotografia de fecha ocho de junio de
diez; Impresién de informe emitido en el mes de enero de dos mil diez, por la empresa
MIMO; Copia de acta notarial, de fecha diez de mayo de dos mil diez; Copia de escrito
presentado ante el INAPI con fecha diez y siete de junio de dos mil diez. Y reitera, en parte de
prueba, los documentos presentados durante el proceso. Solicita. ademas se tenga presente que
a su juicio se encuentra debidamente acreditado que posee un mejor derecho sobre el dominio
en disputa toda vez que la expresion “spacioflex” corresponde a una marca ampliamente
publicitada en Chile producto la difusion que El Bosque S.A. ha hecho de ella, utilizandola
profusamente en Internet y en el mercado para distinguir y promocionar uno de sus mas
importantes proyectos inmobiliarios relacionado con la construccion y comercializacion de
innovadores espacios modulares flexibles. Que por otro lado, reitera evidente mala fe en que
ha incurrido Flex Center S.A. al solicitar el nombre de dominio en disputa, con el Unico y
exclusivo objeto de perjudicarle y asi obtener un beneficio improcedente e ilegitimo. Enfatiza,
que la solicitud de Flex Center S.A. se encuentra basada en el perfecto conocimiento que
estos poseian de sus servicios al momento de solicitar dicha expresidon como nombre de
dominio. Finalmente, destaca que los sefiores Flex Center S.A. fundan su solicitud y supuesto
mejor derecho en que tendrian un derecho “preferente” ya que la expresion “espacioflex”
seria, sorprendentemente, confusamente similar a su marca “flexcenter” y que sus marcas asi
lo comprobarian. Hace presente que todas estas marcas fueron concedidas con proteccion al
conjunto. Que, en otras palabras, en ninglin caso o circunstancia puede atribuirse un derecho
exclusivo y excluyente sobre los términos “flex” o “center”, individualmente considerados.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que el sefior CARLOS ALONSO VARGAS SOTO tiene la calidad de
primer solicitante puesto que pidid el dominio en cuestion en estos autos, en forma previa a los
sefiores EL. BOSQUE S.A;

2.- Que no obstante lo anterior en el curso del proceso don CARLOS ALONSO VARGAS
SOTO cedid su solicitud a los sefiores FLEX CENTER S.A., la que fue debidamente
aceptada;

3.- Que en consecuencia, en mérito de la cesidn antes sefialada, las partes de este juicio son los
sefiores FLEX CENTER S.A. y los sefiores EL BOSQUE S.A.;

4.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacioén para el
Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros;

5.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacién antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caricter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
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6.- Que, ademads, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

7.- Que este principio, en opinién de este Tribunal, estd consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, o que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

8.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres
del dominio sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en otras
materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “ No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales
o que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

9.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones
que estan consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estan constituidas, en
general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la
solicitud prioritaria; ‘

10.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacion en la especie, siempre que no
sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas 'y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacidon con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto el mencionado principio; _

11.- Que, en consecuencia, en opinion de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes
respectivas por las partes, y para la aplicacion de las normas mencionadas para la resolucion
del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe
ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser
aplicada; ,

12.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinion e Informacion y Ejercicio del Periodismo™-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracciéon por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

13.- Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las
partes respecto del dominio en cuestion;

14.- Que respecto del interés de la primera solicitante, consta de los antecedentes que rolan en
el proceso que es titular de mas de veinte registros en Chile de la marca FLEXCENTER, para
distinguir servicios de transporte, servicios de bodegaje, almacenamiento, de inmobiliaria, de
corretaje, de constructora, de difusion, de telecomunicaciones, asesorias computacionales, y
publicaciones, en general, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas, y ademas tiene varios registros para distinguir un establecimiento de
comercializacion de productos en diferentes regiones del pais, de acuerdo a la clasificacion
local y cuyo registro mas antiguo data del afio 1998; que ademds consta que usa esta marca,
para un servicio de arriendo y/o venta de espacios modulares flexibles para bodegaje, por lo
que se puede deducir que es conocida como de procedencia del primer solicitante;
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15.-Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompaifiados,
no objetados, que es titular en Chile, del dominio SPACIOFLEX.CL, desde septiembre del
afio 2009, que ha desarrollado una pagina web con dicho dominio donde ofrece el servicio de
arriendo de espacios flexibles o modulares, para bodegaje y distribucion, sala de exhibicion y
ventas, servicio técnico e industria liviana; Que asimismo ha acreditado que ha solicitado
como marca comercial la expresion SPACIOFLEX, con fecha 17 de septiembre de 2009, para
distinguir servicios de arrendamiento de bodegas y servicios de bodegaje, servicios
inmobiliarios servicios de corretaje, en general, del Clasificador Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas,

16.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no
habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relaciébn con la expresion
ESPACIOFLEX, previo a su solicitud se concluye que no existe infraccién a derechos
validamente adquiridos;

17.- Que no existiendo infraccién a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First Served” en base a los
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

18.- Que al comparar la expresion en conflicto en autos “ESPACIOFLEX” con la expresion
“SPACIOFLEX?”, respecto de la que tiene derechos adquiridos el segundo solicitante, se
puede apreciar que solo se ha eliminado una letra “E”, que en la especie y en el pais, no puede
considerarse un factor suficiente de diferenciacion, puesto que los segmentos “ES” y “S”,
presentan un fonema idéntico o al menos cuasi-idéntico;

19.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolucién de
conflictos establecido, por su naturaleza, no sélo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se
susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ambito, puesto que
también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su funcién social, cual es,
la de informar claramente a los usuarios de la red la procedencia de los servicios o actividades
que se prestan con los mismos dominios;

20.- Que, lo anterior tiene especial relevancia en la especie puesto que ambas partes tienen
coincidencia de actividades en un mismo rubro, por lo que es indispensable que exista una
adecuada diferenciacion de los prestadores de servicios, para evitar confusion entre los
usuarios;

21.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el articulo 10 de la Reglamentacion
pertinente y no es un conflicto de revocacion;

22.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este
sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al
primer solicitante, se afectaria la funciéon de informacién a los usuarios de la red dada la
cuasi-identidad de la expresion ESPACIOFLEX, con el dominio SPACIOFLEX, respecto de
la que el segundo solicitante tiene un derecho y usa en el mercado.

23.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del primer solicitante en la red, puesto
que es titular del dominio FLEXCENTER.CL, el cual claramente indica la procedencia
empresarial de los servicios.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacidn y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “FLEXCENTER™, al segundo solicitante sefiores EL
BOSQUE S.A.

2.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.
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Notifiquese por carta certificada la presente resolucién a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Cédigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.

Maria Pia Bustos A.
Testigo.



