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Santiago, treinta y uno de julio de dos mil catorce
VISTO,

Por oficio 19.776, de fecha 11 de junio de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computacion de la
Universidad de Chile -NIC Chile-, notificé al suscrito la designacion como arbitro para resolver el conflicto
planteado por la solicitud de asignacién del nombre de dominio <grupoacs.cl>.

El suscrito aceptd el cargo de arbitro para el cual habia sido designado y juré desempeiiarlo fielmente y en el
menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrénico y
por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Segun aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante don ALEXIS FABIAN JOFRE
PINTO, RUT: 12.281.981-7, Las Antenas 8898, La Florida, Santiago y como segundo solicitante ESTUDIO
FEDERICO VILLASECA Y COMPANIA, RUT: 78.169.860-1, representando a ACS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A., Contacto Administrativo: MAX VILLASECA MOLINA, Avda. Alonso de
Cordova 5151, Piso 8, Las Condes, Santiago.

Como consta a fojas 4, con fecha 12 de junio de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se cité a
las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el dia 20 de junio de 2014, a las 10.05
horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en
disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 20 de junio de 2014, se llevd a cabo la referida audiencia con la presencia de don Alexis Jofré, en
representacion del primer solicitante y de don Oscar Rodriguez, en representacion del segundo solicitante y
del sefior Juez Arbitro, no se produjo, conciliacién y se procedié a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral.

A fojas 16, con fecha 23 de junio de 2014, este Tribunal Arbitral declaré abierto el periodo de
planteamientos por el término de 6 dias habiles, venciendo en consecuencia el dia 01 de julio de 2014.

A fojas 17, el primer solicitante, presentd al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos
pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, el solicitante es ingeniero en petrdleo, especialista en aire acondicionado y calefaccidon y en la
actualidad ha incorporado a sus actividades, la seguridad de vigilancia de recintos de empresas y de
inmuebles particulares. De la suma de estas actividades surgié la sigla ACS, que resume sus actividades
relativas al AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION y SEGURIDAD. Y por una estrategia de marketing decidié
inscribir el dominio “grupoacs.cl” ya que tal dominio no habia sido registrado por ninguna persona natural ni
juridica en Chile;

b) Que, el 02 de octubre 2014 constituyd una sociedad por acciones, cuya razdn social es “Empresas ACS
SPA” inscrita en registro de comercio de Santiago, fojas 76.098, nimero 50.153 del afio 2013, publicada en
el Diario Oficial con fecha 06 de octubre del 2013;

c) Que, su solicitud de registro del dominio “grupoacs.cl” es completamente legitima y se ha hecho de buena
fe, basada en la circunstancia de que ese dominio a la fecha de la solicitud no se encontraba registrado a
nombre de un tercero, correspondiendo ademas a la sigla tanto de la actividades econdmicas que
desarrolla, como a la razén de la sociedad por acciones constituida para estos mismos efectos;

d) Que, el articulo 18 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL NIC

CHILE. Regula su situacidon y el 19 regula la revocacién, en que el revocante debe demostrar un interés
preferente lo que no ocurre ni puede ocurrir en la especie, porque el nombre de dominio “grupoacs.cl” no
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estaba registrado en NIC CHILE y todavia mas, fue solicitado y pagado primeramente por su parte. No hay
derecho alguno que le otorgue al revocante un derecho o preferencia por sobre la solicitud del infrascrito;

e) Que, el diccionario de la Real Academia Espafiola de la Lengua define preferencia, en su acepcion
pertinente, en los siguientes términos: preferencia. Del lat. praeferens, -entis, p. a. de praeferre, preferir. f.
Primacia, ventaja o mayoria que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya en el merecimiento.”
Claramente, el revocante carece de un mejor titulo que le preferencia por sobre su solicitud de registro de
dominio que llegd primero y se ha realizado legitimamente y de buena fe;

f) Que, el articulo 20, inciso tercero, del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio .CL NIC CHILE, establece las circunstancias que sirven para evidenciar mala fe. El profesor Jorge
Lépez Santa Maria ha definido la buena fe subjetiva en los siguientes términos:“ Mencionar la buena fe es
evocar la idea de rectitud, de correccidn, de lealtad. En sede no juridica, la expresién 'buena fe' designa una
persuasidon subjetiva interna (de caracter ético) de estar actuando o haber actuado correctamente.
Proyectada al terreno del Derecho Civil, la buena fe asume dos direcciones. La primera, la buena fe
subjetiva, conserva aquella fisonomia psicoldgica. La segunda, que es la que mayormente interesa en
materia de contratos la pierde”. (Jorge Lopez Santa Maria. Los Contratos Parte General. 5a. Ed. Abeledo
Perrot, Santiago, 2010, pag. 340). Las actividades que desempefia son licitas y respecto de las cuales tiene
inicio de actividades, expresadas en forma de sigla en el nombre de dominio solicitado a NIC CHILE y
reflejadas en la razén social de la sociedad por acciones que ha constituido para tales efectos;

g) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompafia, con citacién:

|Il

1. Copia del mensaje de inscripciéon del dominio “grupoacs.cl” Su solicitud de inscripcion del dominio
grupoacs.cl

2. Copia del comprobante de pago del arancel de NIC CHILE para el registro de nombre de dominio
“grupoacs.cl “

3. Copia autorizada ante notario del RUT de la sociedad por acciones “Empresas ACS SPA “

4. Copia Autorizada ante notario de la protocolizacién de la sociedad por acciones

5. Copia de la inscripcidn del extracto de la constitucién de la sociedad por acciones Empresas ACS SPA, en el
registro de comercio de Santiago.

6. Copia factura electrdnica

7. Comprobante pago patente.

8. Copia iniciacién de actividades.

A fojas 30, el Tribunal tuvo presente lo expuesto y por acompafiados los documentos, con citacion.

A fojas 31, el segundo solicitante representado por don Oscar Rodriguez Baeza, presenta un escrito en que
expone sus argumentaciones:

a) Que, los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos
productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. A diferencia de lo que ocurre en
el ambito de los registros marcarios, los nombres de dominio son Unicos y, como tales, sélo pueden ser
otorgados a un Unico prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos
titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza;

b) Que, la doctrina nacional y extranjera, plasmado en diferentes fallos del Panel de Arbitros de Nic Chile, ha

considerado que la relacion entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la
resolucién de los conflictos por asignacién de nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros, teniendo
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en cuenta la titularidad de otros signos distintivos similares para determinar a quién de los solicitantes
corresponde un mejor derecho. En este contexto, atendido el reconocimiento que existe por parte del
estado y la certeza que dicho acto de la administracion otorga a su existencia y vigencia, los registros
marcarios pasan a ocupar un lugar relevante en la determinacién de este mejor derecho;

c) Que, para la resolucién del sefialado conflicto, sin duda alguna de las normas integradoras mas
importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) vy, a
nivel local y por analogia, las normas de la Reglamentacidn para el Funcionamiento del Registro de Nombres
de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley N219.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de Paris para la
Proteccidon de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de
septiembre de 1991;

d) Que, el grupo ACS comienza sus actividades en 1983 y es una referente mundial en las actividades de
construccidn y servicios. Una corporacion que participa en el desarrollo de sectores clave para la economia
como las infraestructuras y la energia. Una empresa comprometida con el progreso econémico y social de
los paises en los que esta presente. La trayectoria de éxito del GRUPO se basa en una organizacién eficiente
y una gestidn dindmica y emprendedora, implantada a través de sucesivos procesos de fusidn, adquisiciones
y planes estratégicos comprometidos con la maximizacidn de la rentabilidad de sus accionistas;

e) Que, durante los ultimos afios el GRUPO ACS ha tenido una fuerte expansion internacional con presencia
en diferentes paises, incluido Chile. Es asi que su representado es titular de la marca comercial ACS®, la cual
se encuentra registrada ante INAPI bajo el nimero de Registro 863.501, para los servicios de las clases 37,
39, 40y 42. Asi también, es propietario de la marca comercial GRUPO ACS® (PROTECCION AL CONJUNTO), la
cual se encuentra registrada ante INAPI bajo el nimero de Registro 844.676, para los servicios de la clase 36;

f) Que, existe identidad grafica y fonética entre el nombre de domino solicitado y el registro marcario. Como
se puede apreciar a simple vista, la identidad del concepto es tal, que induce a errores y confusiones a los
consumidores en cuanto a la procedencia del concepto y sus servicios. Provoca como efecto la dilucidon
marcaria del signo registrado, ya que, generara un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado
al signo atendida la pérdida de su hoy enorme poder distintivo. Esta situacion ademds de ser injusta resulta
contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad de su mandante sobre el signo
distintivo, respecto el cual tiene proteccion de rango constitucional y legal;

g) Que, lo anterior se traduce en un importante atentado a la “identidad comercial”, un concepto que es
reconocido como uno de los activos mas importantes de la empresa y que amerita por tanto, la maxima
proteccidn juridica;

h) Que, de acuerdo al orden publico econémico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la
procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente
se veria afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria, ya que estamos frente a la
principal marca de su cliente;

i) Que, ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A es el nombre comercial de su poderdante.
Como consecuencia de aquello, la solicitud requerida por el demandado comprende parte de su nombre
comercial, el cual es un atributo de su personalidad. EIl nombre comercial se encuentra protegido por
diferentes disposiciones legales, como el Convenio de Paris en su articulo 8, el cual sefiala que el “Nombre
Comercial sera protegido en todos los paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no
parte de una marca de fabrica o de comercio”;

j) Que, su representado se encuentra de buena fe con respecto a su solicitud competitiva y tiene un mejor
derecho para la asignacion definitiva sobre el nombre de dominio, atendida la trayectoria comercial de su
representado desde el afio 1981 y con una fuerte expansidn internacional. Ademas debemos manifestar una
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fuerte carga y atributos positivos que tiene asociada su marca GRUPO ACS, la cual es parte de su nombre
comercial y su principal marca;

k) Que, para acreditar sus dichos la solicitante acompafia, los siguientes documentos:

1. Copia Registro Marcario N2 900.384, para servicios de la clase 36
2. Copia Registro Marcario N2 863.501, para servicios de la clase 37, 39, 40 y 42.
3. Diferente Publicidad.

A fojas 37, con fecha 03 de julio el tribunal tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante y por
acompafados los documentos, con citacion.

A fojas 39, se declara abierto el periodo de planteamientos, por tres dias habiles, venciendo el dia 17 de julio
de 2014.

A fojas 40, don Alexis Fabian Jofré Pinto, por el primer solicitante, presentd al Tribunal Arbitral un escrito,
cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que, reitera lo expuesto en el periodo de planteamientos;

b) Que, la contraria en su libelo, erradamente, pretende la aplicacién de privilegios del estatuto de derechos
marcarios por sobre las normas para el registro de dominio que se rige por el mencionado reglamento de
NIC CHILE. Se trata de estatutos que coexisten cada uno en su ambito de aplicacidon y puede pretenderse
equivalencia absoluta entre registro marcario y registro de nombre de dominio. Tan clara resulta la
diferencia entre ambos estatutos que la propia contraria invoca por una parte una marca registrada y
paralelamente invoca un nombre de dominio ".com". También queda claro que no invoca ningiin dominio
.CL que le otorgue un derecho preferente. La disputa sobre el nombre de dominio en NIC Chile debe
resolverse, fundamentalmente, por aplicacidn estricta de las normas del Reglamento para el funcionamiento
del Registro de Nombres del Dominio .CL NIC CHILE;

¢) Que, el articulo 7, inciso primero, del reglamento sefiala:" 7. Podra ser titular de nobres de dominios en .CL
toda persona natural o juridica, nacional o extranjera”. La norma no contiene prohibiciones de titularidad
que impidan al suscrito ser titular del dominio solicitado. El articulo 9 del reglamento expreso: "9. Sélo se
admitird la inscripcion de nombres de dominios que se encuentren disponibles en el Registro de Nombres del
Dominio CL". Precisamente, el suscrito solicitd el registro de nombre de dominio en disputa porque se
encuentra disponible y posteriormente se ha visto enfrentado a la oposicion de la contraria como revocante,
pretendiendo privilegios sobre el nombre de dominio requerido por el infrascrito;

d) Que, el articulo 20, inciso tercero, del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio .CL NIC CHILE, reza: "Sin perjuicio de lo previsto en los pdrrafos anteriores, la concurrencia de una o
mads de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacion sea taxativa, servird para evidenciar y demostrar
que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: a. Que el asignatario del dominio
demuestre que lo estd utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencion auténtica de
ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; o, b. Que el asignatario del nombre de dominio sea cominmente
conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion; o, c. Que el
asignatario esté haciendo un uso legitimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una
ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.";

e) Que, su parte acredita, por el mérito de los documentos ya acompafados a los autos, la rectitud de la

solicitud de su peticién de registro de nombre de dominio, conforme a las actividades licitas que desempefia
y respecto de las cuales su parte, a través de la sociedad constituida ha hecho inicio de actividades,
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expresadas en forma de sigla en el nombre de dominio solicitado a NIC CHILE y reflejadas en la razén social
de la sociedad por acciones que he constituido para tales efectos;

f) Que, le resultan plenamente aplicables a la peticién del suscrito de las reglas a) y b) del articulo 20, inciso
tercero, del reglamento, en el sentido de que ha realizado preparaciones para utilizar el nombre de dominio
solicitado, con la intencion auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, porque corresponde al
nombre de su empresa y; ademds, en el sentido de que su empresa es cominmente conocida por ese
nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacion;

g) Que, los derechos marcarios invocados por la contraria corresponden ademds a rubros que no son los de
la empresa constituida por él, por lo tanto, no existe colision con el ambito de proteccion marcaria y el
nombre de dominio requerido;

h) Que, cumple con todos los requisitos exigidos por el referido reglamento para que se registre el nombre
de dominio "grupoacs.cl" a su favor y se rechace la pretensidn de la contraria por carecer de todo derecho
preferente que pueda oponer de manera plausible.

Con fecha 24 de julio de 2014, este Tribunal arbitral, presentes los argumentos del primer solicitante.

A fojas 48, don Oscar Rodriguez Baeza, por el segundo solicitante realizd las siguientes respuestas al
tribunal:

a) Que, el demandado de autos, es una persona natural como consta de la propia presentacidn realizada
ante V.S. Arbitral. Asi las cosas, debemos mencionar que la tesis de caso del demandado sefialada en su
libelo presentado ante vuestro Tribunal es que su mejor derecho se basaria en ser accionista de una
sociedad denominada EMPRESAS ACS S.p.A., sin embargo, a todas luces en atencidén a la misma confesion
realizada en juicio, quién actud y solicitd este nombre de dominio fue él, valga la redundancia como persona
natural, radicandose dicho acto en su contenido patrimonial;

b) Que, dentro de la documentacidn acompafiada por el demandado, no logra acreditar su participacion
como accionista en la sociedad por acciones denominada EMPRESAS ACS S.p.A. Lo anterior, dado que la
Unica y exclusiva accionista de dicha sociedad es dofia IRIS MARCELA PINTO URQUETA;

c) Que, la actividad desarrollada por el demandado y relacionada con la sociedad EMPRESAS ACS S.p.A.
corresponde a la mantencion integral y montaje de aire acondicionado, calefaccidn, electricidad y seguridad
en edificios corporativos. Esta, estaria en extremo relacionada con la cobertura de proteccidon de las
siguientes marcas registradas de su representado: Registro No. 863.501 de la marca “ACS” (MIXTA), que
distingue, entre otros: “Servicios especializados en el campo de la construccion; demolicion, derribo de
construcciones, de supervision (direccion) de obras de construccion; de asfaltado y pulimentado; alquiler de
magquinas para la construccidon; montaje de andamiajes; de pavimentacion de carreteras. Servicios de
direccidn, supervision de obras de construccion, industriales y civiles, maritimas, agropecuarias y forestales.
Servicios de construccion, reparacion, instalacién y conservacion comprendidos en la clase, de la Clase 37”.
“Servicios de ingenieria; servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones,
investigacion e informes en los campos tecnoldgicos; estudios de proyectos técnicos; investigacion y
desarrollo de nuevos productos; y en general los servicios prestados por profesionales con alta calificacion y
formacién universitaria como fisicos, ingenieros o informaticos, de la Clase 42”. 2.- Registro No. 900.384 de
la marca “GRUPO ACS” (DENOMINATIVA), que distingue: “Servicios de seguros; negocios financieros;
negocios monetarios; negocios inmobiliarios. Servicios de agencias inmobiliarias. Servicios de
administracion, arrendamiento y corretaje de bienes inmuebles; agencias de alquiler (propiedades
inmobiliarias); alquiler de explotaciones agricolas, de apartamentos; servicios de tasacién de bienes
inmuebles. Servicios de intermediacién inmobiliaria, de la Clase 36”;
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d) Que, la actividad desarrollada por el demandado y por la sociedad EMPRESAS ACS S.p.A., tienen una
estrecha relacién con las coberturas protegidas por las marcas registradas por su representado. Dada la
extrema similitud entre el nombre de dominio “GRUPOACS.CL” y los signos previamente registrados por su
representado, ademas de la estrecha relacion entre la actividad a desarrollar por el demandado y las
coberturas de proteccidén de los registros de su representado; es palmario considerar no solamente la
dilucién marcaria sino que la inevitable confusidn entre los consumidores;

e) Que, su mandante tiene actividades en Chile, por lo que sus marcas registradas se encuentran en actual
uso en nuestro pais, la alegacidn realizada por el contradictor en el capitulo denominado “DERECHO” se
basa en una reglamentacidn que se encuentra vigente para todos los casos posteriores al 1 de diciembre del
afo 2013. Este caso, se inicié con anterioridad a esa fecha, como consecuencia de aquello, las normas que
gobiernan este arbitraje son de la antigua reglamentacion de NIC Chile, en donde existe un primer
solicitante y una solicitud conflictiva. Por ende, carece la pretension incoada de la debida causa y como
consecuencia de aquello, sin perjuicio de las facultades de prudencia y equidad que tiene el Sefor Arbitro,
toda pretensidn debe reunir los requisitos minimos de toda demanda, segun lo establecido en las normas
que gobiernan los arbitrajes denominados “Arbitradores o Amigables Componedores”;

f) Que, la pretendida buena fe del demandado, no es tal. Lo anterior, dado que en un intento por solucionar
pacificamente el presente conflicto, esta parte ofrecié una salida amistosa no onerosa ni lucrativa al
demandado, sin embargo, su contraoferta propuesta fue rechazada en atencion a que exigia una
contraprestacion onerosa y lucrativa;

g) Que, para acreditar sus dichos el solicitante, acompafia:

Copia del Correo Electrénico enviado por el Abogado don Luis Alberto Vergara (luisvergara@hidrolegal.cl) al
letrado del Estudio Federico Villaseca, don Francisco Valverde Bérquez, que acredita la intencidén por parte
del primer solicitante, al insistir para terminar pacificamente este conflicto, en una contraoferta lucrativa y
onerosa.

A fojas, 55 el tribunal tuvo presente lo expuesto por el segundo solicitante y el documento, por
acompafado, con citacidn.

A fojas 56, en el tiempo debido, este Tribunal Arbitral resolvid citar a las partes a oir sentencia.
TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el articulo 13 de la REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime
afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un
conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las
partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que
corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido
presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, en relacién con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los
argumentos esgrimidos y antecedentes acompanados permiten a este juez arbitro sostener que ambas
partes estan de buena fe, y no existe infraccion a las normas que para estos efectos se contemplan en el
Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el solo hecho que el
dominio en conflicto contenga la palabra o denominacién "grupoacs” como componente, en ningln caso
permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, mas todavia cuando se trata de una expresién o
término genérico, grupo del italiano grupo, pluralidad de seres, y otros 20 significados mas (Diccionario de la
lengua Espafiola, Real Academia, vigésimo tercera edicion, afio 2004, pp.1161), acs, se trata de un signo
resultante de las primeras letras de diferentes palabras, por lo que no puede considerarse un término
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original, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a distintos rubros en mas de
23.600.000 resultados, de las mas variadas actividades y paises, lo que supone muchas opciones y usos, para
los mas diversos productos y servicios, verificado en uso de las facultades para actuar de oficio del Tribunal.
El signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos especificos que Unicamente uno de
ellos comercialice, sino que se asocia tanto en el lenguaje como en el mercado actividades de muchas
personas o empresas, que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes paises o zonas geograficas de
un mismo pais. Que, ademads, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido
en la expresion inglesa "first come, first served”, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o
de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe
prevalecer.

TERCERO: Que la buena fe se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Asi lo ha
establecido el Cddigo Civil suizo, al declararlo solemnemente en su articulo 29, aplicable a todas las
relaciones juridicas: “Cada uno obrara segun la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de proteccién legal”. Un precepto similar se
halla hoy en el articulo 72 del Cddigo Civil espaiol, luego del Decreto N2 1836, de 1947, que sanciond el
Nuevo Titulo Preliminar de ese Cddigo. Prescribe el articulo 72 apartado 1: “Los derechos deberan
ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. En igual sentido, los recientes articulos 62 y 72 del
Codigo Civil de Québec, del afio 1994. Tratdndose de un principio general del derecho heredado de los
romanos, como tantos otros, que se proyecta en las mas variadas disciplinas juridicas. Asi, por ejemplo, sirve
de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal;
sustenta la inadmisibilidad de la pretension incoherente con el hecho o conducta anterior, venire contra
factum proprium non valet, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LOPEZ SANTA MARIA, Jorge,
Los Contratos, parte general, t. I, 42 ed. Editorial Juridica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397).

CUARTO: Que, la marca “acs” y “grupoacs” se encuentra inscrita por el segundo solicitante y estd registrada
dentro de sus marcas comerciales, como palabra o denominacién, acs en la clase 37, 39,40 y 42 para
Servicios de construccidn; servicios de reparacion; servicios de instalacién, Transporte; embalaje y
almacenamiento de mercancias; organizacion de viajes; Tratamiento de materiales y Servicios cientificos y
tecnoldgicos, asi como servicios de investigacion y disefio en estos ambitos; servicios de analisis e
investigacion industriales; disefio y desarrollo de equipos informaticos y de software y la marca grupo acs,
para la clase 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios, todos
servicios, en Chile, nada que diga relacién con servicios de calefaccién, y aire acondicionado, reparaciones
mantenciones y seguridad, clase 11, que es el rubro en que el primer solicitante pretende desarrollar su
actividad, como se ha verificado de la documentacién acompafiada. El conflicto principal de este caso radica
en que la marca esta registrada en una clase que corresponde a productos o servicios, y pudiera pensarse
que el primer solicitante con su requerimiento abarca el ambito de proteccidn, relativo a la actividad del
segundo solicitante, pero ello no es asi, pues como se vera el ambito de proteccién de la marca es para
“servicios” de una clase, en Chile, la marca no es utilizada por la solicitante para las mismas clases, el primer
solicitante utiliza la expresién para servicios de refrigeracion y aire acondicionado y calefaccién, ninguna
relacion con el mercado de inversiones, que parece ser el principal rubro del segundo, como se ha detectado
de la inspeccion de la pagina web realizada a grupoacs.com, segun lo requerido por el segundo solicitante,
visita realizada el dia 30 de julio del 2014, 17.10 hrs., recordemos que la marca del segundo solicitante es
conocida en rubros diversos, la actividad realizada por el primer solicitante es diferente y corresponde a
servicios no solicitados por el segundo, servicios que ademas, coinciden con el tipo de empresa a que éste
solicitante se dedica, asi como con su trayectoria profesional, lo que hace plausible su pretensidon. Por lo que
el argumento de que el ambito de proteccidn de la marca inscrita abarca la actividad de primer solicitante se
desechara.

QUINTO: Que, lo anterior resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil
considerando que la expresion "grupoacs” esta constituida por un término genérico, puede entenderse y
considerarse como suficientemente diferenciador, aun cuando el comun denominador de la marca y
registros sea acs, hablamos de giros o servicios diferentes, por lo que mal puede el segundo solicitante en
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este conflicto pretender un mejor derecho sobre el mismo argumentando ademas la existencia de registros
marcarios a su favor, sobre expresiones similares, en Chile, cuando justamente en la propiedad marcaria
existe la posibilidad de que una misma expresion sea asignada a diversos solicitantes, producto de la
actividad o giro que realizardn, inclusive de acuerdo al drea de proteccidn solicitada, no hablemos ya cuando
las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo asi, que un mismo
término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, permitiendo y reforzando de ese modo
el principio de libre competencia mercantil. Lo contrario implicaria otorgar una suerte de derecho ilimitado
al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de
diferenciacidn por categorias y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente seria el
caso de que se pretendiera utilizar la misma expresion, para actividades que justamente entran al mismo
ambito de proteccidn de dicha marca, y en que el segundo solicitante se desempeiia, cuestién que en estos
autos no se ha acreditado, y no ocurre. En caso de ocurrir que se extendiera el dominio a areas de la
proteccion de las marcas del segundo, se daria origen a una posible indemnizacién por eventuales perjuicios,
fuera de las posibilidades de la revocacion, que contempla el reglamento y el derecho marcario.

SEXTO: Que, asi las cosas, el primer solicitante ademas de haber solicitado el nombre de dominio de buena
fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legitimo en el mismo, de
consistencia y armonia con las actividades comerciales que realiza, como ha quedado acreditado en autos. El
mismo Inapi, dentro de las publicaciones que efectua para que el publico pueda informarse expone las
diferencias entre los productos y servicios y las particularidades de cada uno, que hace que la clasificacién
varie segln el caso. Dentro del proyecto del primer solicitante, existen antecedentes que permiten suponer
que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo. La visita a la paginas
web, grupoacs.com, ha permitido determinar que una ofrece servicios de inversiones. Por lo que los hechos
que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial
el que esta dirigido a diferentes consumidores, por esta razén el primer solicitante ha incluido en su solicitud
de dominio para facilitar la identificacion comercial de sus clientes, los signos en cuestion, ambos
solicitantes, se dedican a rubros diferentes.

SEPTIMO: Que, finalmente, si no se ha logrado acreditar el perjuicio a intereses juridicos del segundo
solicitante, ya que no ha acreditado que el primero con su actividad provoque perjuicios o afecte su marca y
uso, debe prevalecer el criterio de preferencia temporal, es decir, el primero en pedir debe ser atendido.
Desechando el argumento de confusidén en los usuarios, al tratarse de giros y empresas suficientemente
diferenciadas, esto como ya se dijo, podria varias de acreditarse que el primer solicitante utiliza su pagina
para capturar clientela del segundo, lo que daria origen a una posible revocacién, lo que en estos autos no
se ha acreditado. La segunda solicitante, realiza sus actividades comerciales a través de otro dominio en
internet, por lo que su actividad no queda afectada, y si necesitare crear otro, puede utilizar la expresién
unida a algin elemento diferenciador del primero, por lo que de igual forma podra seguir realizando su
actividad comercial.

OCTAVO: Que, como ha explicado este juez arbitro con anterioridad, la preferencia temporal es el primer
criterio adoptado para la asignacidon de bienes y derechos, incluso desde de antes del nacimiento del
Derecho como ciencia siendo sistematizado, por primera vez, en el Derecho Romano resumido en el
aforismo “Qui prior est tempore, potior est iure”, (Iglesias-Redondo, Juan. Diccionario de definiciones y
reglas de Derecho romano. Edicion Bilinglie, Ed. Mc Graw Hill, 2001, Madrid, p. 165), que significa, que aquel
que primero, reclama o solicita, un determinado bien o derecho, debe ser el titular de su dominio o uso. De
este modo podemos afirmar que la preferencia temporal es “aquel (principio) en cuya virtud el acto registral
que primeramente ingresa al Registro..., se antepone con preferencia excluyente o superioridad de rango, a
cualquier otro acto registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiere aun ingresado en el
registro o lo hubiese sido con posterioridad, aunque dicho acto fuese de fecha anterior” (Espasa. 1998: 795).
Este principio esta basado en la idea de exclusividad en la titularidad de derecho que se pretende inscribir, la
que debe ser asegurada mediante la inscripcién. Como puede apreciarse tal principio, deriva de la légica
mas estricta, propia de todo sistema juridico y tanto su origen como su formulaciéon no son exclusivos del
sistema anglosajon, como pudiera parecer del uso de la expresién first come first served, ni tampoco es un
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principio que se vincule exclusivamente a la propiedad intelectual, sino como se ha explicado corresponde a
un criterio légico y general (no Unico) para la asignacién de bienes y derechos, que se explica porque al
primero en reclamar un bien debe asignarselo, a excepcién que exista otro titular con mejor derecho, tal
como reconoce desde mucho antes el Derecho Europeo Continental. El ordenamiento juridico chileno
contempla tal principio en varias disposiciones de orden registral, siendo la mas importante de ella la
contenida en el Reglamento del Conservador de Bienes Raices, que sefiala en su articulo 17, que la
inscripcion en el respectivo Registro, valdra desde la fecha de la anotacion en el repertorio.

NOVENO: Que, aun cuando este juez darbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en
sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de
"first come, first served" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que
corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe
que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente
aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o
intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de
prueba suficientes, que la solicitud de la parte de don ALEXIS FABIAN JOFRE PINTO, tiene un respaldo claro y
objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio, si
bien no aparece como accionista de la empresa cuyos antecedentes acompafia, es mandatario de la mismay
en la razoén social de esta se emplea el signo acs.

DECIMO: Que no obstante la sola aplicacion del principio de "first come, first served" resulta ser suficiente
para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, seglin las razones ya expuestas, este juez arbitro
también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legitimo uso del mismo, por una
conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denomina, en
materia de voluntad: conducta concluyente. Unido a la circunstancia que el segundo solicitante es titular de
otros dominios, a través de los que puede desarrollar su actividad comercial, la que al ser claramente
diferenciada de la del primero hace concluir que no se producira la confusion de consumidores y la pérdida
de éstos asi como tampoco la supuesta dilucién marcaria.

DECIMOPRIMERO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado
conviccion en el sentido que el primer solicitante, ademdas de haber efectuado en forma primera el
requerimiento, lo ha hecho en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial
propia de su rubro, vinculada a identificacion comercial con productos respecto de los que realmente
prestara el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstruccion a
una libre y leal competencia, inclinan la recta razén y sana critica a favor de éste.

DECIMOSEGUNDO: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que su Corte Suprema ha reconocido
reiteradamente la amplia libertad para fallar de los arbitros arbitradores, tal como se expresa en el
considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N2 2 (MAYO AGOSTO),
SECCION 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mdnica: “...el drbitro arbitrador estd
llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la
errada calificacion juridica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en
contra de la sentencia dictada por un juez drbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la
sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de
cumplir”. En el caso sub lite, han sido las maximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, asi
como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los
elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

e En mérito de lo sefialado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1
sobre Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro
de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los articulos 222 y siguientes del Cédigo Orgédnico de
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Tribunales, articulos 636 y siguientes del Cddigo de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y
equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “grupoacs.cl”, al

primer solicitante don ALEXIS FABIAN JOFRE PINTO, RUT: 12.281.981-7, sin costas, por estimar que
la contraria tuvo motivos plausibles para litigar.

e Determinense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la
Audiencia de Conciliacidn y Fijacion de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la

correspondiente boleta de honorarios profesionales.

e Comuniquese a NIC-Chile por correo electronico firmado electrénicamente para su inmediato
cumplimiento.

e Notifiquese a los solicitantes por correo electrdnico.

e Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19.776- 2014

Resolvié don RUPERTO ANDRES PINOCHET OLAVE, Juez Arbitro del Sistema de Resolucién de Conflictos NIC-
Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUNOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA
MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.
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