TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

SENTENCIA
gruponexus.cl
Rol N°007-12

Santiago, ocho de junio de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha, veinticinco de octubre de dos mil once, el sefior Pedro Juan Villar Hidalgo, a
su vez contacto administrativo, domiciliado en Avenida Pirineos nimero mil cuatrocientos
cuarenta y dos, Villa Santa Sara, Linares, Linares, solicito ante NIC Chile la inscripcion del
nombre de dominio “gruponexus.cl”; que con fecha ocho de noviembre de dos mil once, los
sefiores Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., indistintamente Nexus S.A.,
domiciliados en Mac-Iver nimero cuatrocientos cuarenta, piso catorce, Santiago Centro,
Santiago, siendo su contacto administrativo dona Alejandra Espinoza, domiciliada en El
Regidor nimero sesenta y seis, piso diez, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante
NIC Chile lainscripcion del nombre de dominio “gruponexus.cl” , dando lugar a este proceso
de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el
anexo 1, dela“Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio
CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero quince mil ochocientos cincuenta y cinco, de fecha
uno de marzo de dos mil doce, se designé a la suscrita como arbitro para la resolucion del
conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempeiiarlo en conformidad a la ley, se
Cité a las partes a una audiencia de conciliacion 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 senalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
solo los sefiores Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., por lo que no se produjo
conciliacion.

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, paratraslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones los
senores Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A., hicieron uso de dicho plazo,
acompanando en este mismo periodo la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado al sefior Pedro Juan Villar Hidalgo, éste no hizo uso de él y
no comparecio en oportunidad alguna en el proceso.

Se recibio la causa a prueba y se fijo6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibid la causa a prueba, segin consta en autos.
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Que en el periodo establecido para la prueba los sefiores Operadora de Tarjetas de Crédito
Nexus S.A. hicieron uso del plazo, acompaiiando documentos probatorios.
Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha uno de junio de dos mil doce.

Que existe constancia en autos que los sefiores Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.
pagaron latotalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefores Operadora de
Tarjetas de Crédito Nexus S.A., o indistintamente Nexus S.A., argumentan que basaron su
solicitud en el mejor derecho del que estain premunidos ya que el nombre de dominio
solicitado incluye la expresion por la cual sus servicios se distinguen en el comercio, siendo
¢sta ademas una marca comercial de su propiedad. Sefialan que se han constituido en la
principal procesadora de tarjetas de crédito en Chile, con una participacion en el mercado de
las tarjetas de crédito bancarias superior al cincuenta por ciento. Agregan gue sus accionistas
son los bancos BCI, Banco de Chile, BancoEstado, Banco Santander, BBV A, CorpBanca y
Scotiabank Sud Americano, desde su irrupcion en el mercado nacional el afio mil novecientos
noventa y siete, como sociedad de apoyo al giro bancario. Explican que Nexus opera las
tarjetas de crédito Visa, MasterCard y American Express de los principales bancos de la plaza,
como lo son Banco de Chile, BCI, BancoEstado, BBVA, CorpBanca, Scotiabank Sud
Americano, Bice, Itai, Banco Security, Banco del Desarrollo, Banco Santander,
BancoCrediChile, Banco Condell, Banco Nova, Banco Paris y Coopeuch, sumando desde el
ano dos mil tres, la operacion de las tarjetas MAS de Cencosud y Tur Bus. Mencionan su sitio
Web oficial www.nexuschile.cl. Afiaden que han protegido profusamente el nombre de su
empresa, tanto como marca comercial, como por medio de la inscripcion de nombres de
dominio, con el celo necesario para posicionar correctamente una marca con la relevancia de
“Nexus” en el mercado en el cual opera. Sefialan que son titulares de una serie de registros
marcarios y tienen inscrito en NIC Chile numerosos nombres de dominio que contienen como
elemento principal, su marca comercial y razon social, “Nexus”. Indican que poseen derechos
de propiedad industrial prexistentes, en cuanto al signo “Nexus”. Suponen logico que al
solicitar un nombre de dominio cuyo elemento principal es ‘“Nexus”, como lo es
www.gruponexus.cl los usuarios de Internet, tendran la falsa impresion de estar ingresando al
sitio Web de la principal operadora de tarjetas de créditos del pais. Sefialan que el elemento
principal con que pretende distinguir sus servicios el sefor Pedro Juan Villar Hidalgo es la
marca “Nexus” de su propiedad, siendo la expresion “grupo” un sustantivo comun que
comanmente se utiliza para denominar un holding de empresas. Destacan que la mera
intencion de don Pedro Juan Villar Hidalgo de utilizar el nombre en disputa para promocionar
Sus servicios, los que consisten en servicio técnico de computadores y servicios informaticos,
no puede ser considerada suficiente para ostentar un mejor derecho que aguellos solidamente
fundamentados por los sefiores Nexus S.A., a no ser que acredite efectivamente que esa es la
forma en que el mercado los conoce para ese rubro en especifico. Reiteran que tanto sus
marcas, asi como sus nombres de dominio que utilizan la marca ‘“Nexus”, constituyen
argumentos mas que suficientes para determinar los mejores derechos que les asisten. Indican
gue ostentan derechos exclusivos y excluyentes y que esta exclusividad debe respetada.
Anaden que por una simple busqueda en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial se puede concluir que don Pedro Juan Villar Hidalgo no tiene ninguna marca
registrada y por una busqueda de los nombres de dominio inscritos que contienen el elemento
“Nexus”, no figura ninguno inscrito por el sefior Villar que pueda ser invocado como mejor
derecho. Indican que el nombre de dominio solicitado “gruponexus.cl” incorpora la marca
“Nexus” de manera completa, la cual es de su propiedad. Y que la inclusion del elemento
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“grupo” nada aporta para diferenciar el nombre de la marca comercial mencionada. Sostienen
gue el concepto de “grupo” no aporta a la diferenciacion del servicio, al ser un término muy
vago que puede relacionarse en general con cualquier empresa, 0 agrupacion de empresas y
gue los cibernautas al verse enfrentados a ese nombre de dominio muy probablemente
pensaran estar en presencia de uno de los nombres de dominio de los sefiores Operadora de
Tarjetas de crédito Nexus S.A. Sefialan que su mejor derecho rompe con el principio “First
Come, First Served”. Explican que Internet es uno de los canales a través de los cuales
desarrollan y difunden sus actividades. Consideran que en el improbable caso que se asigne el
nombre de dominio adon Pedro Juan Villar Hidalgo, se vulneraria la normativa vigente en
cuanto ala asignacion de nombres de dominio. Cl., lo que en la practica generara todo tipo de
confusiones en los consumidores.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 836.886, “NEXUS”,
denominativa, servicios, clase 35 y 36; Registro N° 935.834, “NEXUS”, denominativa,
servicios, clases 35, 39 y 44 y Registro N° 891.186, “NEXUS”, denominativa, productos,
clase 31. Mencionan, ademas, su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio:
“nexusone.cl”, “nexus.cl”, “nexussa.cl”, “nexuss.cl” y “nexuschile.cl”.

Sefialan que el principio “First Come, First Served” no es aplicable en autos, toda vez que
Nexus S.A. ha acreditado tener mejores derechos sobre el nombre de dominio en disputa

En Derecho citan los articulos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile; la Constitucion
Politica de la Republica; Politica Uniforme de Resolucion 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”), en especial, el Titulo Preliminar, letra “a”; Ley 19.039, sobre
Propiedad Industrial; Derecho comparado, normativa vigente y Jurisprudencia relativa a los
nombres de dominio.

Como fundamento de su argumentacion acompafan: Impresion de pagina obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 609.698, “NEXUS”, denominativa, servicios, clases 35, 39 y 42, registrados con
fecha veintitrés de noviembre de dos mil uno; Impresion de pagina obtenida de la pagina Web
del Ingtituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
836.886, “NEXUS”, denominativa, servicios, clases 35 y 36, registrado con fecha treinta de
julio de dos mil ocho; Impresion de pagina obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 891.086, “NEXUS”,
denominativa, productos, clases 31 y 32, registrado con fecha tres de abril de dos mil diez;
Impresion de pagina obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 935.834, “NEXUS”, denominativa, servicios, clases
35, 39y 44, registrado con fecha veintitrés de noviembre de dos mil once; Impresion de diez
paginas obtenida de la pagina Web www.nexuschile.cl que contiene informacion e imagenes
relativas ala empresa ‘“Nexus”, impreso con fecha treinta de marzo de dos mil doce.

Que en el periodo probatorio comparecen los sefiores Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus
S.A. acompaiiando los siguientes documentos: Copia simple de Factura anulada N° 0034880,
emitida por los senores Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A. a nombre de los sefiores
Coopeuch, sin fecha; Impresion de dos paginas que contienen el logo de “Nexus”, sin constar
emisor y sin fecha; Impresion obtenida de la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta
sobre el dominio “nexusone.cl”, registrado con fecha diez de noviembre de dos mil once;
Impresion obtenida de la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre el dominio
“nexus.cl”, registrado con fecha diecisiete de septiembre de dos mil once; Impresion obtenida


http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.inapi.cl
http://www.nexuschile.cl
http://www.nic.cl
http://www.nic.cl

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline AbarzaT.
Juez Arbitro

de la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre el dominio “nexussa.cl”, registrado
con fecha veintinueve de septiembre de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web
de NIC Chile www.nic.cl consulta sobre el dominio “nexuss.cl”, registrado con fecha catorce
de febrero de dos mil once e Impresion obtenida de la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl
consulta sobre el dominio “nexuschile.cl”, registrado con fecha veintiuno de diciembre de dos
mil once.

CONSIDERANDO:

1- Que constaen autos que el seior PEDRO JUAN VILLAR HIDALGO tiene la
calidad de primer solicitante puesto que pidié el dominio en cuestion en estos autos, en forma
previaalos sefiores NEXUS S.A.;

2.- Que de acuerdo alo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1° de la Reglamentacion 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;

3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
gue 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;

4.- Que, ademas, 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;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, esta 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, €l
arbitro emitird una resolucion que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinion de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio sino que esta consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, atitulo 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
0 que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacion con una solicitud posterior;

7.- 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;

8.- 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 relacion con el
dominio en cuestion, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto e mencionado principio;
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9.- 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;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido
derogadas, estareferencia debe ser entendida como hecha ala 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 infraccidon por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.- Que paradeterminar 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;

12.-  Que respecto del interés de la primera solicitante, consta que habiendo sido notificado
en tiempo y forma no realizé gestion alguna, por lo que manifiesta su interés con la sola
presentacion de su solicitud;

13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes
acompaiiados, no objetados, que tiene cuatro registros de la marca NEXUS, en Chile, para
distinguir servicios de procesamiento, compilacion, difusion y transferencia de datos,
comunicaciones e informacion, en general, clase 35 y servicios financieros, clase 36; asi como
otros servicios y productos de la clase 35, 39 y 44 del Clasificador Internacional de Productos
y Servicios para el Registro d Marcas; y para distinguir productos de las clases 31 y 32 del
mismo Clasificador, cuyo registro mas antiguo data del afio 1991; que ademas tiene
asignado en NIC Chile los dominios nexusone.cl, nexus.cl, nexussa.cl, nexuss.cl y
nexuschile.cl, y que en la pagina web www.nexuschile.cl, da a conocer los servicios que presta
con su marca NEXUS, que se refieren, en general, a servicios relacionados con tarjetas de
crédito;

14.- En consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo
ninguno de los solicitantes acreditado algin derecho o relacion con una expresion idéntica a
GRUPONEXUS, previo a su solicitud, se concluye que no existe infraccion a derechos
validamente adquiridos;

15.- Que no existiendo infraccion 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;

16.- Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en
base a los principios generales de nuestro ordenamiento juridico y toda vez que no se ha
establecido hecho material alguno que configure la malafe;

17.-  Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas
relativas a marcas comerciales, ya sea en relacion con las semejanzas entre dos signos, ya sea
para la aplicacion del principio de especialidad de las marcas, puesto que un nombre de
dominio sdlo puede ser asignado a una persona;

18.- Que la limitacion antes descrita ha determinado en la practica, la existencia de
asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciacion de una
letra o elemento, 0 el hecho de agregar o quitar a una expresion una letra, palabra u otros
elementos alfanuméricos;

19.- Que lo anterior se corrobora con el hecho constatado por esta arbitro al revisar las
asignaciones de dominios que mantiene NIC Chile, donde consta la existencia de asignaciones
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de dominios que contienen la expresion NEXUS, de titularidad de personas diferentes al
segundo solicitante de autos, como son, a titulo de ejemplo los dominios “clubnexus.cl”,
“creationexus.cl”, “projectnexus.cl”, “ideasynexus.cl”, “nexusconsultores.cl” y
“nexusgroup.cl”, entre otros;

20.- Que alo anterior denota en opinion de esta sentenciadora que la expresion “NEXUS”,
no es de uso exclusivo del segundo solicitante;

21.- Que cabe agregar que no existe constancia en autos que la expresion “gruponexus”
tengarelacion o haya sido usada con anterioridad a la presentacion de la primera solicitud por
alguna de las partes de este juicio, por lo que este tribunal deduce que dicha expresion, ha
sido establecida en primer lugar por €l primer solicitante;

22.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las
normas de prudencia y equidad, este sentenciador estima que no existen antecedentes
suficientes para preferir al segundo solicitante en relacion al primero;

23.-  Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que tiene asignados numeroso otros dominios actualmente vigentes.

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

1- Asignese el nombre del dominio “GRUPONEXUS.CL”, al primer solicitante sefor
PEDRO JUAN VILLAR HIDALGO;

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores Operadora de Tarjetas de Crédito Nexus S.A.;

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion 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 Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M. Jacqueline AbarzaT.
Testigo Juez Arbitro
Maria Pia Bustos A.
Testigo



