Re.:

Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio flex.cl
Oficio OF04861

VISTOS:

1.

Que con fecha 4 de marzo de 2005, MARSH S.A. CORREDORES DE SEGUROS,
representados en calidad de contacto administrativo por dofia SANDRA SEGUEL,
solicitan la inscripcion del nombre de dominio flex.cl. Posteriormente, con fecha 16 de
marzo de 2005, FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A., representados en calidad de
contacto administrativo por don CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-HUIDOBRO, solicita
igualmente la inscripcién del mismo dominio flex.cl, quedando asi trabado el conflicto
materia de este arbitraje;

Que mediante Oficio OF04861, NIC Chile designa al infrascrito como arbitro para la
resoluciéon del conflicto sobre el referido dominio;

Que con fecha 15 de julio de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de arbitro,
mediante resolucién de la misma fecha en la cual, ademas, se cita a las partes a una
audiencia de conciliacién o de fijacién de procedimiento para el dia 2 de agosto de 2005
a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo
dicha aceptacién notificada a las partes por correo electrénico y por carta certificada;

Que con fecha 2 de agosto de 2005, se efectua el comparendo fijado para ese dia, al que
s6lo asiste don CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-HUIDOBRO, quién exhibe poder
para representar al Segundo Solicitante, FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. v,
asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por
el arbitro. Al no haber comparecido el Primer Solicitante, el arbitro fija las normas de
procedimiento, y las notifica por correo electronico y por carta certificada;

Que con fecha 8 de agosto de 2005, el Segundo Solicitante, FLEX EQUIPOS DE
DESCANSO S.A., acredita la consignacién del saldo de los honorarios arbitrales
correspondientes, y solicita la ampliacién del plazo concedido a las partes para efectuar
las presentaciones tendientes a acreditar el mejor derecho sobre el nombre de dominio
en conflicto. Con esa misma fecha, el arbitro certifica la consignacién de los honorarios
mencionados, concediendo una ampliaciéon de 15 dias a las partes para efectuar sus
respectivas presentaciones;

Que con fecha 14 de septiembre de 2005, don CHRISTOPHER DOXRUD GARCIA-
HUIDOBRO, en representacion del Segundo Solicitante, FLEX EQUIPOS DE
DESCANSO S.A., presenta demanda de asignacién del dominio flex.cl, exponiendo
como fundamento de su demanda que su solicitud competitiva no se funda Unicamente
en el hecho de que la expresion “FLEX” corresponda a la parte mas importante de su
razon social sino que, ademas, a que la marca “FLEX” goza de fama y notoriedad a nivel
mundial, habiéndose posicionado fuertemente en nuestro pais. Sefala que su empresa
constituye una empresa lider en la fabricacion de equipos de descanso, tales como



colchones, almohadas, box springs, bases funcionales, entre otros, cuyo origen se
remonta al afo 1912 cuando don Andrés Lucia Borges y, posteriormente, su sobrino
Antonio Beteré Salvador, iniciaron la empresa originalmente llamada FABRICAS LUCIA
ANTONIO BETERE S.A. (FLABESA). El grupo FLEX comienza el afo 1912 en un
pequeno taller de reparacién de somieres, y ya en 1925 inaugura la primera fabrica de
construccién de somieres metdlicos en la ciudad de Zaragoza y, posteriormente, 5
fabricas mas en Andujar, San Sebastian y Burgos. A partir de 1945, comienza una nueva
etapa de expansion comercial, abriéndose nuevas fabricas en diversas ciudades de
Espana. En el afio 1956 aparece la marca “FLEX”, |la cual posteriormente, y hasta el dia
de hoy, junto a la figura del cisne, constituyen los emblemas de la comparnia. Hoy, cuenta
con mas de 70 tiendas en Espana, sin considerar las franquicias y empresas filiales en
otros paises del mundo, incluyendo Chile.

En Chile, FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. tiene presencia a través de sus filial,
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO CHILE LIMTADA. Senala el Segundo Solicitante que
la marca “FLEX” ha sido ampliamente difundida en nuestro pais, no solamente en el
sitio Web www.flexchile.cl sino que, ademas, en diversos medios impresos tales como
periodicos y folletos, y revistas tales como CARAS, COSAS, BODA SONADA, REVISTA
FIBRA, LA SEGUNDA, LAS ULTIMAS NOTICIAS, etc. Ademas, publicidad de la marca
“FLEX” fue difundida en comerciales televisivos, como asimismo en la conocida y
popular teleserie “Brujas” de Canal 13, segin se puede apreciar en las imagenes
contenidas en un CD que se acompana como prueba en estos autos por el Segundo
Solicitante. Entre los canales de comercializacion de la marca, se encuentra la gran
multitienda FALABELLA, la cual ofrece una variada linea de productos de FLEX
EQUIPOS DE DESCANSO S.A. y, asimismo, a través de la cadena de farmacias
SALCO BRAND, distribuidora de su linea de productos con propiedades médicas bajo la
marca “FLEX SANEX”. El Segundo Solicitante acredita ser titular de diversas marcas
comerciales que incluyen el término “FLEX”, entre otras las marcas “FLEX SANEX”
Registro N° 706.331 para productos de la clase 10, “AIRVEX ONLY BY FLEX” Registro
N° 689.439 para productos de la clase 20, (ETIQUETA CISNE) Registro N° 689.440
para productos de la clase 20 y, “FLEX SANEX” Registro N° 706.330 para productos de
la clase 20.

FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. sefala que a través de los hechos descritos
como, asimismo, por medio de la documentacién que se acompana en estos autos,
puede apreciarse que poseen un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre
de dominio en disputa, al coincidir éste con el nombre de una marca famosa y notoria.
Cita el articulo 10 del Reglamento de NIC Chile, el cual faculta a cualquier interesado
cuyos derechos él estime afectado, a presentar una solicitud competitiva de idéntico
nombre de dominio, con lo cual se genera el conflicto que debe ser resuelto por medio
de un arbitraje, siendo necesario que el Segundo Solicitante, o los titulares de cuantas
solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acrediten su mejor derecho para la
asignacion del nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias, el Segundo
Solicitante considera que el mejor derecho que tiene sobre el nombre de dominio en
disputa se encuentra suficientemente demostrado con los hechos consignados en su
demanda, y la documentacion acompafada en estos autos.



El Segundo Solicitante agrega que no debe olvidarse la tendencia mundial en materia de
Propiedad Industrial, en la cual se vela por los intereses de personas naturales y
juridicas extranjeras titulares de marcas famosas y notorias, y cita algunos articulos que
considera de relevancia para el caso. Es asi como del Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, cita los articulos 6 bis articulo 8, articulo 10 y
articulo 10 bis y, asimismo, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio “ADPIC”, cita el articulo 16 bis.

Ademas, FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. cita los numeros 20 y siguientes del
Reglamento de NIC Chile, en el titulo “De las Revocaciones de Dominios”, lo que
considera una muestra clara que permite ratificar lo expresado anteriormente. Al
Segundo Solicitante lo respalda una trayectoria empresarial de casi 100 anos en el
mercado, siendo una de las marcas mas posicionadas en su ambito comercial, y agrega
que sin duda alguna, un consumidor que quiera saber acerca de FLEX EQUIPOS DE
DESCANSO S.A., de sus servicios y establecimientos, intentard acceder a la
informacién via Web en la direccién flex.cl, légica consecuencia del hecho de que la
pagina Web de su casa matriz en Espana es flex.es.

Por ultimo, el Segundo Solicitante acompana diversa documentacion, la cual en su
oportunidad no fue objetada por el primer solicitante. Dicha documentacion es la
siguiente:

a. Fotocopia del registro N° 296895 de la marca “FLEX SYSTEM” a nombre de
Fabricas Lucia Antonio Beteré S.A. (FLABESA), para distinguir toda clase de
colchones, almohadas y somieres, asi como sus accesorios de la clase 20 en
Colombia.

b. Fotocopia del registro N° 82097320 de la marca “FLEX” a nombre de Fabricas Lucia
Antonio Beteré S.A. (FLABESA), para distinguir productos comprendidos en la clase
20 en Brasil.

c. Fotocopia del registro N° 467515 correspondiente a la marca “FLEX” a nombre de
Fabricas Lucia Antonio Beteré S.A. (FLABESA), para distinguir productos en la clase
20 en México.

d. Fotocopia del Registro Comunitario N° 556787 de la marca “FLEX” a nombre de
Fabricas Lucia Antonio Beteré S.A. (FLABESA), para distinguir productos en la clase
20.

e. Certificado de la Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegaciéon de Valencia,
por medio de la cual se certifica que la marca “FLEX” para distinguir “camas,
somieres, jergones, colchones, colchones elasticos y colchonetas”, es conocida y
notoria en el mercado y entre los empresarios del sector.

f. Copia de la resolucién N° 07071/95 emitida por la Oficina Espafnola de Patentes y
Marcas en relacién al juicio de oposicién interpuesto por FLEX EQUIPOS DE



DESCANSO S.A. en contra de la marca “FUPOFLEX” para distinguir productos de
la clase 20, donde se sefala en el considerando que las marcas oponentes [de
propiedad de FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A.] son notorias, negando la
solicitud a registro.

. Copia de la resolucion N° 12403/95 emitida por la Oficina Espanola de Patentes y

Marcas relativa a la solicitud de la marca “DIMAFLEX” para los servicios de la clase
35, la cual es rechazada sobre la base de la oposicion interpuesta por FLEX
EQUIPOS DE DESCANSO S.A., y se puede observar en los considerandos del fallo
que los signos oponentes son estimados como notoriamente conocidos.

. CD con diversa publicidad de la marca “FLEX” en Chile correspondiente al afno

2005.
Sobre corporativo donde se puede distinguir la marca “FLEX”.

Fotocopia de la publicidad de la marca “FLEX” publicada en la REVISTA CARAS del
22 de abril de 2005.

Publicidad de la marca “FLEX” en la REVISTA CARAS de fecha 15 de julio de 2005.

Publicidad de la marca “FLEX” en la REVISTA CARAS de fecha 27 de mayo de
2005.

. Publicidad de la marca “FLEX” en la REVISTA BODA SONADA N2 4 Otofio-Invierno
2004.

Publicidad de la marca “FLEX” en la REVISTA FIBRA Afio 2005.

. Carpeta corporativa donde se puede distinguir la marca “FLEX” y el slogan

“ESPECIALISTAS EN DESCANSO”.

Impresos obtenidos del sitio Web www.flex.es correspondientes a la pagina Web de
FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. en Espafa, donde se pueden observar
diversos aspectos relativos a su historia, como asimismo publicidad de la marca
“FLEX” que comienza en la década de los 30 hasta la década de los 90, de distintos
productos comercializados directamente y a través de tiendas en mas de 70 puntos
de Espana.

. Impresos obtenidos del sitio Web www.flexchile.cl donde se pueden observar
diversos aspectos de la empresa FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A., tales como
la historia de la compania y productos comercializados por los mismos.

Impresos obtenidos del sitio Web mercantil.com donde se puede observar que la
empresa FLEX EQUIPOS DE DESCANSO CHILE LIMITADA, la cual opera bajo el



nombre FLEX, se encuentra registrada en las paginas de chilnet.cl en los rubros de
colchones.

s. Impresos obtenidos de sitio Web falabella.com donde se puede observar dentro de
la seccion “dormitorios” los productos de FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. bajo
la marca “FLEX”.

t. Impresos obtenidos del sitio Web lasegunda.com donde se puede apreciar un
articulo relativo a la distribucion del producto “FLEXSANEX” de FLEX EQUIPOS DE
DESCANSO S.A. a través de las farmacias SALCOBRAND.

u. Impresos obtenidos del sitio Web elcorteingles.es, donde se puede observar la
comercializacion de los productos de FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A.

v. Impresos obtenidos del buscador Web google.com, donde se puede observar que al
ingresar los términos “colchones flex” al motor de blusqueda, aparece un sinnimero
de links relacionados a FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A;;

7. Que por resolucién de fecha 13 de abril de 2006, se da traslado al Primer Solicitante de
la demanda arbitral presentada por FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A;;

8. Que con fecha 8 de mayo de 2006, el Primer Solicitante, MARSH S.A. CORREDORES
DE SEGUROS, contesta la demanda de asignacion de dominio presentada por FLEX
EQUIPOS DE DESCANSO S.A., sefialando que MARSH S.A. CORREDORES DE
SEGUROS es una reconocida empresa especializada en servicios profesionales de
administracion de riesgos y corretaje de seguros, y subsidiaria en Chile de MARSH, INC.,
la mayor empresa de corredores de seguros del mundo. Dicha empresa fue fundada en
1958 y, producto de su reconocida experiencia y profesionalismo, la ha llevado a ser una
empresa lider en su rubro en Chile.

El Primer Solicitante sefiala ser titular del registro de la marca “EZ-FLEX” registrada bajo
el N°688.023 para distinguir servicios de la clase 35, siendo ademas titular de la solicitud
de la marca “EZ-FLEX” pedida bajo el N° 604.741 para distinguir productos de la clase
16. MARSH S.A. CORREDORES DE SEGUROS senala que al principio rector del
sistema de nombres de dominio, tanto en Chile como mayoritariamente a nivel
internacional, es el llamado “first come, first served’, el cual consiste en que el dominio
debe ser otorgado, en principio, a quien fue la primera persona en solicitarlo y, en
consecuencia, en este caso el nombre de dominio en conflicto debiera ser otorgado
finalmente a MARSH S.A. CORREDORES DE SEGUROS.

El criterio mencionado se aplica “en principio”, debido a que en caso de acreditarse un
actuar de mala fe del Primer Solicitante, éste se debe dejar de lado, pero es del caso que
tiene aplicaciéon especialmente cuando ambas partes demuestran tener derechos sobre
el nombre de dominio en disputa. Asimismo, tal como el Segundo Solicitante ha sefialado
ser titular de registros marcarios que contienen la expresion “FLEX”, MARSH S.A.
CORREDORES DE SEGUROS también lo es y, mas aun, de la comparaciéon de los



9.

10.

signos resulta que la marca comercial mas parecida al nombre de dominio en disputa es
aquella cuyo titular es el Primer Solicitante.

Por ultimo, senala el Primer Solicitante que tiene derechos legitimos sobre el nombre de
dominio en disputa y, que en virtud de los documentos acompariados en estos autos, se
acredita su buena fe. Por lo tanto, corresponde en este caso aplicar el principio “first
come, first served’, asignando el nombre de dominio flex.cl a MARSH S.A.
CORREDORES DE SEGUROS.

Que por resolucién de fecha 9 de junio de 2006, se tiene por evacuado el traslado.

Que con fecha 14 de agosto de 2006, se cita a las partes a oir sentencia, resolucién que
es notificada a las partes por correo electronico.

Y CONSIDERANDO:

1.

Que de acuerdo al articulo 7 del Procedimiento de Mediacién y Arbitraje contenido en la
Reglamentacién para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los
arbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendran el caracter de
“arbitrador” y, por ende, deberan fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le
dictaren;

Que el articulo 14 inciso primero de la Reglamentacién de NIC Chile sefala que es de
responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripcidon no contrarie las normas
vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros;

Que el mismo cuerpo legal en su articulo 10 inciso primero establece un término de 30
dias corridos contados desde la publicacion de la nueva solicitud en la lista de
solicitudes en tramite de la pagina Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales
interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus
propias solicitudes para ese nombre de dominio;

Que el Primer Solicitante, MARSH S.A. CORREDORES DE SEGURQOS, ha acreditado
ser titular en Chile de la marca “EZ-FLEX” Registro N° 688.023 para servicios de la
clase 35, y de la solicitud N° 604.741 para distinguir productos de la clase 16, la que se
encuentra actualmente pendiente en su tramitacién ante el Departamento de Propiedad
Industrial;

Que, a su vez, FLEX EQUIPOS DE DESCANSO S.A. ha acreditado ser titular en Chile
de las marcas comerciales “FLEX SANEX” Registro N° 706.331 para productos de la
clase 10, “AIRVEX ONLY BY FLEX” Registro N° 689.439 para productos de la clase
20, (ETIQUETA CISNE) Registro N° 689.440 para productos de la clase 20 y, “FLEX
SANEX” Registro N°706.330 para productos de la clase 20. Asimismo, ha acompafnado
prueba de que la marca “FLEX” y variantes de la misma estan registradas por empresas



10.

11.

relacionadas con él para distinguir productos de la clase 20, en diversos paises del
mundo;

Que en relacion al principio first come, first served citado por MARSH S.A.
CORREDORES DE SEGUROS como principio rector del sistema de nombres de
dominio, cabe senalar que efectivamente es un principio valido en muchos paises del
mundo, en especial en las primeras etapas de los registros de los gTLD .com, y .net y
.org. Sin embargo, los posteriores gTLD genéricos tales como .info y .biz
especificamente contemplaban procedimientos a través de los cuales se podian hacer
valer derechos a priori, por lo que el principio first come, first served ya no tiene la
relevancia que tenia en un primer momento;

Asimismo, este principio first come, first served no es el principio rector del sistema de
asignacion de nombres de dominio existente en Chile, dado que la Reglamentacion para
el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL especificamente establece
en su articulo 10 inciso primero que los que se estimaren afectados por una nueva
solicitud de nombre de dominio, pueden presentar sus propias solicitudes competitivas
de ese mismo nombre de dominio. Esta posibilidad que se le otorga a los terceros,
consagrada desde la dictacion de la primera Reglamentacion en septiembre de 1997,
nace precisamente para evitar los abusos que ocurrieron previo a la entrada en vigencia
de dicha Reglamentacion, en que los nombres de dominio eran inscritos sin que existiera
la posibilidad de que terceros pudieran reclamar frente a una inscripcién abusiva. En
consecuencia, de primar el principio first come, first served como principio rector del
sistema de asignacién de nombres de dominio, la posibilidad de que terceros
presentaren una solicitud competitiva no cumpliria objetivo alguno;

Que a mayor abundamiento, a juicio de este arbitro el principio first come, first served
s6lo debe operar en el caso de encontrarse las partes en igualdad de condiciones, esto
es, cuando ninguna de las partes pueda probar un mejor derecho sobre el dominio
solicitado;

Que en este caso, el Segundo Solicitante no solamente ha demostrado titularidad de
marcas comerciales que incluyen el término “FLEX” sino que, ademas, la palabra
mencionada corresponde al elemento mas distintivo de su razén social, FLEX EQUIPOS
DE DESCANSO S.A., lo que es un elemento adicional que debe tenerse en cuenta al
momento de fallar;

Que a través de las pruebas acompafnadas en estos autos, y no objetadas en su
oportunidad por MARSH S.A. CORREDORES DE SEGUROS, el Segundo Solicitante ha
acreditando fehacientemente el haber hecho un uso de la marca “FLEX” en el mercado
nacional, para distinguir productos de la clase 20;

En efecto, el Segundo solicitante ha acompanado prueba de la publicidad que ha hecho
en Chile de la marca “FLEX” en diversas revistas prestigiosas y de amplia circulacién
nacional, como asimismo en televisibn, acompafiando ejemplos de los avisos



12.

13.

14.

publicitarios transmitidos por canales chilenos, y de la publicidad de la marca “FLEX”
efectuada en la teleserie nacional “Brujas” de Canal 13;

Que, asimismo, ha acreditado la calidad de famosa de la marca “FLEX” en su pais de
origen, Espanfa, a través de sus registros, publicidad y uso, como asimismo, a través de
certificados y sentencias emanadas de érganos jurisdiccionales que la reconocen como
tal;

Que a juicio de este arbitro, el asignar el dominio en disputa al Primer Solicitante podria
generar confusiones en el mercado, pues en la practica, MARSH S.A. CORREDORES
DE SEGUROS no ha acreditado otro derecho que no sea aquel emanado del registro
marcario que tiene en Chile sobre la expresion “EZ-FLEX” y, en cambio, FLEX
EQUIPOS DE DESCANSO S.A. ha acreditado haber hecho un uso amplio, efectivo y
real de la expresién “FLEX” en el mercado, para distinguir los productos que fabrica y
comercializa bajo esa marca en Chile, o que es de extrema importancia, pues determina
que el Segundo Solicitante tiene un interés actual y verdadero sobre el nombre de
dominio en conflicto, hecho que no demostr6 MARSH S.A. CORREDORES DE
SEGUROS;

Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaidos en las solicitudes
competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de
las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo y, dados los antecedentes
expuestos, es que este arbitro ha llegado a la conclusion de que al Segundo Solicitante
le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio flex.cl al Segundo Solicitante, FLEX EQUIPOS DE
DESCANSO S.A,, RUT N©°86.598.100-7.

Cada parte se hara cargo de sus respectivas costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrénico.

Sentencia pronunciada por el arbitro, don Christian Ernst Suérez

Santiago, 10 de octubre de 2006.-

Christian Ernst Suarez
ARBITRO



