Oscar Andrés Torres Zagal
Abogado

Foja 27

Santiago, cuatro de julio de dos mil once
Vistos:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el niumero quinto de las bases de
procedimiento de fojas 14 de autos, articulos 160 y 170 del Cdédigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de
asignacion del nombre de dominio “iflex.cl”:
PARTE EXPOSITIVA:
Que por Oficio de fecha 18 de abril de 2011, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designé al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripcion del nombre de
dominio “iflex.cl”, existente entre don CLAUDIO FUENTES, se ignora segundo
apellido, RUT: 16.393.030-7, domiciliado en Rodrigo de Araya N° 4507,
comuna de Macul, ciudad de Santiago, y FLEX CENTER S.A., RUT:
78.476.980-1, representado por Estudio Juridico JOHANSSON Y LANGLOIS
LIMITADA, quien comparece a su vez representado por el Abogado don JUAN
CRISTOBAL GUZMAN LAGOS, todos domiciliados en San Pio X N° 2460
Oficina 1101, comuna de Providencia, ciudad de Santiago.
Que por resolucion de fecha diecinueve de abril de 2011 el suscrito acepto el
cargo y juré desempefarlo fielmente y en el menor tiempo posible, y cité a las
partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral seguin
consta a fojas 2 de autos, el que se efectud en la Oficina del Juez Arbitro el dia
veintisiete de Abril de 2011, a las 15:00 horas, con la inasistencia del primer
solicitante don CLAUDIO FUENTES y con la asistencia de FLEX CENTER S.A.
representado por su abogado don JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS, y en
el que se establecieron las bases del procedimiento arbitral, segun consta a
fojas 4 y siguiente de autos, notificAndose el compareciente de lo obrado, al
término del comparendo, y se ordend notificar a don CLAUDIO FUENTES con
igual fecha, mediante correo electronico.
Que son partes litigantes en la presente causa don CLAUDIO FUENTES, se
ignora segundo apellido, primer solicitante del nombre de dominio “iflex.cl” y
FLEX CENTER S.A., segundo solicitante y demandante de autos.
Que con fecha 24 de mayo de 2011, FLEX CENTER S.A. presenté demanda
de asignacion de nombre de dominio, escrito que rola a fojas 6 de autos.
Enunciacion breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensién
de FLEX CENTER S.A., expuestos en su demanda:
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Antecedentes de hecho y de derecho:

1.- Sefala que la solicitud de FLEX CENTER S.A., del nombre de dominio en
disputa, se funda en el hecho en que el mismo se constituye, con una similitud
determinante con las marcas comerciales de la empresa, la que es reconocida
a nivel nacional, siendo lider en el rubro de almacenaje de bodegas flexibles.
2.- Asimismo, sefiala que cabe hacer presente que en relacion al concepto de
“FLEX CENTER” en Chile desde 1992, se introduce en nuestro pais un nuevo
concepto en bodegas para el almacenaje de mercaderias, de esta manera
surge el concepto de condominio de bodegas, en contraposicion al concepto de
bodegas aisladas. Dandose asi inicio a la marca “FLEX CENTER” o dicho de
otra manera “espacios flexibles” o “espacio flex”.

3.- Que actualmente FLEX CENTER S.A. cuenta con el registro de 26 marcas
comerciales de la denominacion “FLEX CENTER”, las cuales distinguen
productos de la clase 16, y multiples servicios entre los que se encuentran las
clases 35, 36, 37, 38, 39 y 42, como asimismo se ha registrado la marca como
Establecimiento Comercial para la compra y venta de todo tipo de productos, lo
cual evidencia la férrea proteccion y defensa que FLEX CENTER S.A. ha
realizado de su marca.

4.- Que el concepto “FLEX CENTER” ha sido usado por FLEX CENTER S.A.
desde los inicios de la empresa, esto es desde el afio 1992, por 18 afios a la
fecha, y que han renovado todas y cada una de las marcas que se encuentran
actualmente vigentes.

5.- Que FLEX CENTER S.A. ha invertido no sélo en el registro de sus marcas
sino también grandes sumas de dinero en construir sus centros de bodegas y
los disefios de estas. En la ciudad de Santiago en el afio 1992, luego un
segundo centro en el afio 1994, un tercer centro en 1996, el cuarto centro en el
afio 1997, en la ciudad de Concepcion, el quinto en la ciudad de Santiago el
afno 2000, un sexto centro el aflo 2005 en la ciudad de Puerto Montt, un
séptimo, y un octavo, centro construidos el afio 2006 y 2007 respectivamente y
un noveno y décimo centro construidos simultdneamente en el afio 2008
también en la ciudad de Santiago.

6.- Que todas y cada una de las bodegas han sido creadas bajo el mismo
concepto, bodegas de distintos tamafos, complementadas con oficinas de
buen nivel, 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 administracion comun del condominio para efectos de aseo y

mantenciones.
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7.- Que FLEX CENTER S.A. se ha preocupado los ultimos 18 afios de
desarrollar y potenciar el concepto de “condominio de bodegaje”, el cual seria
reconocido actualmente en el mercado por los consumidores como “FLEX
CENTER?” gracias a la empresa FLEX CENTER S.A.

8.- Sefala la demandante, que corresponderia en este caso aplicar la Doctrina
del “Trade Dress” definida en su escrito como “apariencia registrada de un
producto”, “apariencia distintiva registrada” o “término juridico que
generalmente se refiere a las caracteristicas de la apariencia visual de un
producto o su envase (o incluso el disefio de un edificio), que significan el
origen de los productos o servicios a los consumidores”, que corresponde a la
imagen comercial y/o presentacion comercial, que distingue los productos de
un fabricante o el origen de los servicios, siendo la imagen total la que debe ser
considerada.

Que la doctrina del “Trade Dress”, tiene amparo legal en Estados Unidos en la
Ley Lanham, la que tiene por objeto proteger a los consumidores de envases
de productos y servicios o la apariencia de éstos, cuando estan disefiados para
imitar a otros productos y para evitar que el consumidor compre un producto,
bajo la creencia de que es otro, lo que también se aplica para servicios.

Que en atencion a los argumentos sefalados, sostiene que en este caso
corresponde aplicar la doctrina del “Trade Dress”, por cuanto la marca de la
parte demandante “FLEX CENTER”, ha logrado distintividad en el marcado, de
manera que al hablar de “FLEX CENTER” o “IFLEX” los consumidores lo
asocian con la empresa FLEX CENTER S.A., lo que se hace extensivo a la red
de Internet. Por lo que de asignarse el nombre de dominio “IFLEX” a don
Claudio Fuentes, los consumidores se veran inducidos a toda clase de errores,
pues la demandante es la creadora de “FLEX CENTER”, para servicios de
bodegaje, por lo que siendo una marca notoria, el publico consumidor
promedio, al encontrar la pagina Web IFLEX.CL, creerd que se trata del sitio
Web asociado a la demandante en nuestro pais, considerando que dicha
pagina Web actualmente promueve los productos y servicios de la
demandante.

Seguidamente la parte demandante individualiza 26 registros de su marca
comercial “FLEX CENTER”, ya para distinguir productos, servicios Yy
Establecimiento comercial, especificos, entre otros, ya de naturaleza
denominativa como mixtos, y en que los de mas antigua de registro

corresponden al afio 2002, y asi en adelante hasta el afio 2008.
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Concluye la demandante en su escrito de demanda que conforme a los
argumentos y pruebas sefialados, solicita se le asigne el nombre de dominio en
disputa “iflex.cl” a FLEX CENTER S.A., con expresa condena en costas.

La demandante acompafié a su escrito de demanda los siguientes documentos
como medios de prueba:

1-.Copias de los registros de las marcas comerciales “FLEX CENTER”; y, 2.-
Impresos varios obtenidos de la pagina Web www.flexcenter.cl.

Que con fecha 25 de Mayo de 2011, el Tribunal dict6 resolucion, que rola a
fojas 25, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignaciéon de nombre
de dominio en disputa, y confirié traslado a don Claudio Fuentes, por el término
de 15 dias habiles para su contestacion, y tuvo por agregados los documentos
probatorios acompafiados, con citacion, notificando a las partes por correo
electronico con igual fecha.

Que la parte demandada y primer solicitante de autos don Claudio Fuentes, no
presentd escrito de contestacion de demanda ante el Tribunal, razén por la
cual, mediante resolucion de fecha 16 de junio de 2011, se tuvo por evacuado
el tramite de contestacion de demanda en rebeldia del demandado, y se cit6 a
las partes a las partes a oir sentencia definitiva, notificando dicha resolucion
por correo electrénico con igual fecha, resolucion que rola a fojas 26.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia objeto del litigio que debe resolverse por este
sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde
asignar el nombre de dominio “iflex.cl”, esto es, si a don CLAUDIO FUENTES,
primer solicitante, 0 a FLEX CENTER S.A., segundo solicitante y demandante
de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene en su demanda que es titular
de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio “iflex.cl”,
en consideracién a que éste presenta una similitud determinante con sus
marcas comerciales “FLEX CENTER”, las que califica de notorias en el
mercado nacional, en cuanto identifican servicios de bodegaje “flexible”, y que
por aplicacion de la doctrina norteamericana denominada “TRADE DRESS”,
gue tiene por objeto proteger a los consumidores, frente a una signo semejante
gue se aplique a productos, envases, servicos, que se asemejen a otros ya
posicionaos, de manera tal que se puede inducir en confusién en cuanto a la
identidad de los mismos en el mercado, la que no se aplicara no el caso de
autos, por no encontrarse acreditados sus supuestos facticos, que la hagan

admisible.
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TERCERO: Que sin perjuicio de lo sefalado, en el caso de autos existe una
relativa similitud gramatical entre el nombre de domino “IFLEX” y la marca
comercial “FLEX CENTER?”, en lo que refiere al segmento inicial de ésta, por lo
gue los usuarios de la red de Internet, pueden asociarlo a la empresa
demandante, produciendo error y confusion en estos, si se asigna al primer
solicitante, por lo que atendida la referida similitud gramatical y/o semejanza del
nombre de dominio con la marca comercial de la parte demandante, en lo que
refiere a su primer segmento, eventualmente, se pueden producir errores o
confusiones en los consumidores y usuarios de la red de Internet con respecto
al origen o procedencia empresarial del titular del nombre de dominio “iflex.cl”.
CUARTO: Que asimismo, y en relacion con lo sefalado en el considerando
anterior, corresponde tener presente que el primer solicitante don CLAUDIO
FUENTES, no ejercid sus derechos y cargas procesales ante este Tribunal
Arbitral, especialmente en cuanto no presentd escrito de contestacion de
demanda, por lo que al no concurrir ante este Tribunal exponiendo y
fundamentando sus eventuales derechos para que se le asigne el nombre de
dominio que se solicitd ante el Departamento de Ciencias de la Computacion
de la Universidad de Chile (Network Information Center Chile, también “NIC
Chile”), por lo que no existen otros antecedentes en el proceso distintos a los
acompafados por la parte demandante FLEX CENTER S.A., que permitan a
este sentenciador concluir en un sentido contrario al indicado en el motivo
anterior, y habida consideracion a que este proceso declarativo se encuentra
regido por el principio dispositivo o de impulso procesal de parte, lo que no
faculta a este Juez Arbitro para actuar o proceder de oficio, sustituyendo el
interés o impulso procesal de las partes, no cabe mas que acoger la pretension
de la parte demandante FELX CENTER S.A., y asignarle el nombre de dominio
“IFLEX.CL".

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, y de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 160, 170 y 636 a 640 del Cddigo de
Procedimiento Civil, articulos 222 y 223 inciso 3° del Codigo Organico de
Tribunales, y a los principios tutela procesal del interés propio y de prudencia y
equidad, se resuelve acoger la demanda de asignacién de nombre de dominio
de fojas 21 de autos, y asignar el nombre de dominio “iflex.cl” a FLEX CENTER

S.A., sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral, estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.
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Notifiguese a las partes mediante correo electronico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma. Archivese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 640 del Cddigo de Procedimiento Civil,
se designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
Rios, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente

con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado
Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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