Ref. sentencia conflicto cgesa.cl

PARTES: Centro de Desarrollo y Gestidon Empresarial S.A.
Compaiiia General de Electricidad S.A.

Santiago, 31 de julio de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Oficio OF 08780, de fojas 1 por el que se designa a la suscrita como arbitro para conocer del
conflicto por asignacion del nombre de dominio cgesa.cl, suscitado entre Centro de Desarrollo y
Gestion Empresarial S.A., RUT 96.821.860-3, representada por don Fabricio Arata B. domiciliado en 1
Oriente 1097, Vifa del Mar, Vifia del Mar y Compafiia General de Electricidad S.A., Representada por
don Cristian Mir, Domiciliado en Huérfanos N2 1189, piso 6, Santiago.

2.- Aceptacion de la designacion, juramento de rigor y citacidén a audiencia de conciliacién y/o fijacidn
del procedimiento de fojas 3, y notificacion a las partes de fojas 4.

3.- Audiencia de conciliacion de fojas 4, realizada con la comparecencia de ambas partes, en la cual se
fij6 la pauta de procedimiento arbitral.

4.- Que la primera solicitante a fojas 6 presentd su escrito de alegaciones de mejor derecho, Invocando
a su favor el principio first come first served. Sefiala al respecto que aquel que llega primero tiene un
derecho preferente para la asignacion del nombre de dominio, sin embargo, a fin de evitar injusticias,
ha sido necesario que este principio se concorde con la buena fe de quien inscribié primeramente el
dominio. Asimismo, para que efectivamente se produzca la infraccién, considerando la teoria del
medio, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial exclusivamente respecto del ambito de
proteccion de dicha marca. Siendo asi, estima que en el mundo virtual no puede pretenderse un
derecho per-se sobre una denominacién en Internet, por el solo hecho de tener una marca comercial.

Agrega que su empresa, desde sus inicios utiliza el nombre de fantasia CGESA, cuyos ultimos caracteres
tienen por objetivo diferenciarse de varias empresas que utilizan el nombre de fantasia CGE, entre
ellas la Compafiia General de Electricidad. Adicionalmente, tanto al interior de la empresa como en su
relacion con clientes, proveedores, competidores y colaboradores las distintas personas se refieren a
ella como CGEDA lo que demuestra que nunca ha existido una mala fe ni competencia desleal contra
de la Compaiiia General de Electricidad S.A., menos aln con respecto a la inscripcién del dominio en
cuestién. Este argumento es vdlido ademads por su logo, en que aparece claramente CGE-SA.

Sefiala luego que no existe una relacion de competencia entre las areas de desarrollo de las empresas
en cuestion por lo que no debiera existir ningln tipo de confusidn de los consumidores. Las diferencias
son aparentes entre las empresas, por lo que dado las caracteristicas de los clientes y/o proveedores a
que se encuentran enfocadas no existe la posibilidad de confusidén, menos considerando que CGE es
también un nombre de fantasia para la Compafiia General de Electricidad. Es mas, agrega, este
dominio reemplazé a su anterior dominio cgeconsultores, dada la similitud en la pronunciacién vy
escritura con CGE de la Compafiia de Electricidad S.A. y considerando ademds su mayor
posicionamiento como CGESA como dado que varias empresas utilizan las siglas CGE. Hace presente
que el actual dominio se pronuncia y se conoce fonéticamente como “CGESA” y no como “CGE ESEA”,
lo que finalmente recalca que no genera ni dilucién de marca ni tampoco confusiéon a los
consumidores.

Agrega que el Centro de Desarrollo Empresarial S.A. es una empresa constituida en el afio 1997, la cual
se ha dedicado a la consultoria de medianas y grandes empresas tanto nacionales como extranjeras en
distintas areas como la organizacién, gestidn, operacién y mantencion; calidad, tecnologia de la
informacidn y las comunicaciones, competitividad empresarial, lo que manifiesta la importancia que
significa su imagen y la inversién que se ha realizado por mds de una década.



Sefiala que lo anterior certifica que el Centro de desarrollo Empresarial S.A. es una empresa global, con
un prestigio importante y que es reconocida por su nombre y su disefio grafico que se encuentran
directamente relacionados con el actual dominio cgesa. Estima que en consecuencia un cambio de
dominio requeriria un cambio total de la imagen de la empresa (inversion en diseio grafico, pagina
web, documentos, etc.,) y una importante pérdida en cuanto a imagen, posicionamiento en el mercado
y conocimiento dentro de la industria.

Agrega que estima importante destacar que dentro de los clientes actuales de CGE-SA existen
importantes empresas extranjeras como sin SIDERAR (Argentina) TENARIS, Argentina), KILOMETRO
ROSSO (Italia) ademas de otras que actualmente se encuentran en etapa de negociacidon que hacen del
Centro de Desarrollo de Gestidon Empresarial S.A. cumpla con las caracteristicas de una empresa
internacional y no sdlo local. Por lo tanto, el nombre de dominio no sélo atafie a una realidad local sino
también global, considerando ademas el gran esfuerzo realizado en el posicionamiento internacional
de la marca en América y Europa. Agrega que actualmente cuenta con fondos CORFO para el
posicionamiento internacional de sus productos, que estan siendo invertidos en giras tecnoldgicas en
América y Europa lo que certifica la importancia de su marca y en consecuencia su dificultad respecto
del cambio del dominio inscrito por primera vez por parte suya y que por lo tanto no generaria
perjuicio alguno a la Compania General de Electricidad S.A.

Sefiala luego que visitando los numerosos dominios que tienen alguna similitud con CGE puede
considerar que existe una gran cantidad de dominios a nombre de Compafiia General de Electricidad
S.A. que no se encuentran utilizados, evitando la posesién de dichos dominios la generacién de valor
(cge-colegios, cge-transmision, cgelogistica); existen algunos dominios muy similares (cgemas,
cgestion, grupo cge, cgelec) que conviven en la red sin mayores problemas, donde por ejemplo el
dominio cgelec corresponde incluso a una empresa relacionada con la mantenciéon de instalaciones
eléctricas. Agrega que ha habido un cambio de posicion por parte de los representantes de la
Companiia General de Electricidad S.A., donde inicialmente se ofrecié la busqueda de un acuerdo de
convivencia, sin embargo después les ofrecieron un monto de dinero por dejar el dominio,
argumentando el financiamiento del respectivo cambio de imagen, el cual estaba muy lejos de los
costos reales y como salida del conflicto y a peticidn de la contraparte realizaron una oferta real hasta
ahora no acogida y que demuestra la poca importancia del dominio para la contraparte considerando
montos que incluyen sélo costos directos de cambio de imagen y que constituyen valores totalmente
de mercado para una empresa importante que ha reclamado interés y perjuicio respecto de la
inscripcion de un nuevo dominio por parte de otra empresa.

Agrega que finalmente considerando que ambas empresas tienen argumentos que la hacen tener
fundamentos para posser este dominio y que por otra parte no existe argumentacién de mala fe, es
gue estima que en el caso de autos debe aplicarse el principio first come first served, lo cual
fundamenta ademds en base a lo resuelto en el conflicto “jayco”, extraido de la base de datos de
sentencias de Nic Chile.

5.- Que de su parte la segunda solicitante presentd sus argumentaciones de mejor derecho a fojas 43,
solicitando se asigne a esa parte el dominio en base a los siguientes argumentos de hecho y de
Derecho:

En cuanto a los hechos sostiene que la Compafiia general de electricidad S.A. con su nombre de
fantasia CGE, es una de las mas importantes y prestigiosas empresas nacionales e internacionales del
rubro de generacidn, transmisién y distribucion de energia eléctrica con mas de 100 afios de
funcionamiento. Encuentra sus origenes en 1905, cuando un grupo de empresarios, ingenieros y
abogados liderados por los ingenieros Francisco Hunneus Gana y Raul Claro Solar organizaron la
Companiia General de Electricidad Industrial S.A., constituyéndose como sociedad andnima el 21 de
febrero de 1905. Al poco tiempo "CGE" tuvo gran importancia nacional, operando empresas de
generacion y distribucién en diversas comunas y ciudades, tanto de Santiago como de regiones.

A fines de la década del 30 se concretd una politica eléctrica que favorecié la generacién eléctrica
estatal, época en la cual la Compafiia General de Electricidad (CGE) privilegié el ambito de la



distribucidn eléctrica, adquiriendo la mayor parte de su energia a la generadora estatal ENDESA S.A. Al
mismo tiempo, la creciente expansion urbana implicé realizar importantes inversiones para el
levantamiento de lineas de transmisidn y subestaciones de cada vez mayor voltaje y la consecuente
modernizacion de sus sistemas de funcionamiento. Su cobertura fue amplidndose entre la Regidn
Metropolitana y la IX Regidn.

A mediados de la década del 70 una nueva politica econdmica favoreceria el desarrollo de la inversién
privada en el sector energia, razén por la cual, la compaiiia inicid un proceso de diversificacidon de sus
inversiones en los sectores eléctrico, gasifero, industrial e inmobiliario. En este sentido, en 1977 CGE
adquirio el control de la Compaiiia de Consumidores de Gas de Santiago S.A. (GASCO), sociedad que
hoy distribuye gas licuado y gas natural en Chile y Argentina. De la misma manera, este proceso se ha
extendido al sector industrial, a través de Transformadores Tusan Ltda. (TUSAN), en el drea informatica
a través de Sociedad de Computacién Binaria S.A. (BINARIA), en la actividad agricola y de bienes raices
a través de Inmobiliaria General S.A. (IGSA), en el sector cemento a través de la participacién en
Cemento Polpaico S.A., en la generacion eléctrica a través de la Sociedad Eléctrica Santiago S.A. (ESSA),
en servicios de verificacion de equipos de medida y certificacién de calidad de suministro eléctrico a
través de TECNET y en servicios de administracidon y gestién energética a través de la Empresa de
Servicios Energéticos S.A. (ESENER).

El aflo 1995 marcod el inicio de la presencia de la compania en el sector eléctrico argentino cuando,
junto a su filial CONAFE, integré un consorcio que hoy controla las empresas provinciales de
distribucidn de energia eléctrica en Tucuman (EDET) y Jujuy (EJESA).

A inicios del siglo XXI, la expansidn de sus actividades hizo necesario conformar definitivamente a CGE
en un holding de empresas, organizando las actividades de distribucion, transporte y transformacion
de energia desarrollada dicha empresa, sus filiales y empresas coligadas, organizacién que se mantiene
hasta hoy.

Agrega que la Cia. General de Electricidad S.A. se identifica y distinguen en el mercado por su signo
"CGE", representativa de su razén social de Compaiiia General de Electricidad S.A. Este, es uno de los
signos mas notorios y caracteristicos en el mercado chileno de la actividad eléctrica. Tal como se
expuso, actividades tales como la administracién, explotacidon y comercializacién de energia eléctrica y
sistemas eléctricos, la operacién y administracién de empresas comerciales del rubro, la transmision y
distribucidn de energia eléctrica, y actividades similares, son de suyo propias y caracteristicos de su
objeto social de esa sociedad. Esta, al igual que en el caso de todas sus empresas filiales -CGE
Transmision, CGE Distribucion, etc., usa como base la house mark o signo corporativo la denominacién
"CGE", mas la especificacion de su giro o actividad, por lo que no cabe duda alguna de la pertenencia,
relacion o asociacion que la denominacién "CGESA", tiene con su representada, indicativa de las
iniciales de su nombre comercial "Compariia General de Electricidad Sociedad Anénima".

Sostiene luego que no existe en el mercado chileno otra empresa del rubro de mi representada que se
compare con ella, ni menos que use, ni cercanamente, un signo similar a su denominacién corporativa
"CGE" o "CGESA". Reitera al respecto que la denominacion "CGE" actualmente, es un signo
absolutamente ligado a la actividad desarrollada por mds de 40 afios por la "Compaiia General de
Electricidad S.A.". Seiiala luego que el importante devenir de la actividad de esta ultima, ha hecho que
el publico consumidor en general, claramente distinga el signo "CGE" como distintivo y caracteristico
de ésta. No en vano es con mucha anterioridad titular de la marca comercial y nombre de dominio
"CGE".

Continta haciendo presente que su representada utiliza como parte distintiva de su nombre comercial,
y por ende de sus productos y servicios, la expresion "CGE" integrandola como un elemento
caracteristico de su identificacién empresarial, al ser la sigla de su razén social. Su area de desarrollo
empresarial, como es de publico conocimiento, satisface de manera completa, eficiente y con altos
estandares de calidad las necesidades de todo el publico. Sefiala que en este sentido y de acuerdo a la
politica de expansion de dicha empresa, también ha registrado varias marcas comerciales, compuestas



o integradas por la denominaciéon "CGE", practicamente idénticas al dominio en disputa, con el
objetivo de que sus miles de clientes, asocien e identifiquen ese concepto sus servicios.

Sostiene que el éxito empresarial y decisiones de expansiéon y diversificaciéon, han llevado a su
representada a posicionar dentro del rubro energético, el concepto "CGE" o sus equivalentes, como
parte de una serie de marcas derivadas de ésta, en el publico nacional como internacional, resultando
los servicios y las marcas notoriamente reconocidas. Es por ello que su representada, sus filiales y
coligadas son titulares de una serie de marcas registradas ante el Departamento de Propiedad
Industrial del Ministerio de Economia, para la expresién "CGE" y sus derivaciones, entre las que se
encuentran varias cuasi idénticas al nombre de dominio en disputa.

Al respecto enumera las siguientes: CGE, N° 703895; CGE N° 748703; CGE N° 748704; CGE, N° 748705;
CGE, N° 788267; CGE, N° 806613; CGEI, N° 779010; CGE GENERACION, N° 806634; CGE GENERACION,
N° 804378; CGE GENERACION, N°804377; CGE GENERACION, N° 804376; CGE SIRVIENDO CON
ENERGIA, N° 723285; CGE MAGALLANES, N° 804173; CGE MAGALLANES, N° 804172; CGE
DISTRIBUCION, N° 724529; CGE ARGENTINA, N° 705835; CGE ARGENTINA, N° 705834; CGE
TRANSMISION, N° 686222; CGE TRANSMISION, N° 774620; CGE DISTRIBUCION, N° 621407; CGE
TRANSMISION, N° 781937; CGE COMERCIAL, N° 680716, COMERCIALIZADORA CGE, N° 621405

Sefiala ademas que su representada, sus filiales y coligadas, han inscrito para si numerosos nombres de
dominio, de los que podemos citar, sdlo a modo de ejemplo, los siguientes: cge.cl, cge-transmision.cl,
cgedistribucion.cl; cgedistribucién.cl; cgegeneracion.cl; cgegeneracion.cl; cgelogistica.cl;
cgelogistica.cl; cgetransmisidn.cl; cgetransmision.cl.

Al respecto sostiene que la circunstancia de la inscripcion de los nombres de dominio sefialados, es una
clara demostracion del trabajo realizado en el posicionamiento de la expresiéon "CGE" y sus derivados,
a lo largo de su extensa existencia en el ambito empresarial y evidencia de la buena fe con la que
expone los planteamientos pertinentes en defensa de su derecho de dominio. Sefiala al respecto que
el nombre de dominio en disputa "cgesa.cl" es la clara, indiscutible e irrefutable representacién de las
siglas o iniciales de la razén social de su representada, Compafia General de Electricidad Sociedad
Andnima, con la descripcién de su tipo societaria; de sus marcas y nombres de dominio de los cuales es
titular, segun se acreditd, en especial de la denominacidn "cge.cl", que su representada detenta con
bastante anterioridad. Estima que no existe mayor diferenciacién entre el concepto de "cge" que
utiliza su representada desde hace muchos anos, con aquel pretendido de "cgesa". Asi, a este ultimo,
simplemente se le ha agregado las letras "SA", de sociedad andnima, la cual no logra dotarla de una
identidad vy distintividad propia, caracteristica y distinta del dominio de su representada ni tampoco
permite distinguir la actividad propia desarrollada por el primer solicitante.

Considera que la posibilidad de que el dominio en disputa pueda llegar a ser asignado al primer
solicitante, causaria un grave perjuicio a su representada, provocando una dilucidn de los signos que la
distinguen, y provocando una evidente confusidn entre los usuarios de Internet, los que ingresarian al
dominio en disputa creyendo encontrar informacién de los servicios y productos comercializados por
su representada, con los consiguientes problemas y perjuicios que ello acarrearia.

Siendo asi, estima que la pretensién de su representada de registrar a su nombre el dominio "cgesa.cl",
se funda en antecedentes concretos, objetivos y demostrables.

Agrega luego que la Reglamentacion de NIC Chile para el funcionamiento de los nombres de dominio
.cl., contempla muchas y variadas normas, conforme a las cuales se ha seguido el procedimiento de
autos. Sin embargo, estima que hay algunas que tienen especial relevancia en el caso planteado. La
primera que invoca es la contenida en los nimeros 21 y siguientes del citado Reglamento, que si bien
dicen relacién directa con los procedimientos de revocacién de dominios, por su correspondencia a
este caso, merecen ser sefialadas. Tal es el caso del N° 22 del Reglamento que sefiala como causal de
revocacion de un nombre de dominio, entre otras: "Que el nombre de dominio sea idéntico o
engafiosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido"”, norma en la cual basa su



argumentacion para sostener que detenta un mejor derecho sobre el nombre de dominio "cgesa.cl”,
como argumento antes.

Agrega que un requisito indispensable para cualquier solicitante de un nombre de dominio es la buena
fe, que segun el Reglamento de Nic Chile implica que es responsabilidad del solicitante que su
inscripcion no contrarie las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la
competencia y de la ética mercantil, y derechos validamente adquiridos por terceros. Al respecto
sostiene que en autos queda claro que su representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los
principios recién senalados, vinculados a la competencia desleal y la ética mercantil; sino que
precisamente busca una real y efectiva proteccidon de sus derechos de dominio sobre su razén social,
las marcas antes citadas y los nombres de dominio de las cuales es titular a esta fecha y cuyas paginas
se encuentran en pleno funcionamiento.

Respecto del principio de "First come, first served" sostiene que generalmente, para la solucion de
conflictos relativos a la inscripcion de nombres de dominio, sobre los cuales dos o mas partes
manifiestan intereses contrapuestos, se ha aplicado el principio "First come, first served", de acuerdo a
la cual el solicitante que primero hubiese formulado su pretensién de inscripcidn sobre el nombre de
dominio en disputa ante el correspondiente organismo de administracion del sistema, tendria una
preferencia al momento de otorgar la inscripcién del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la
aplicacién de dicho principio no es absoluto. En ciertos casos, éste puede significar una injusticia, al
provocar perjuicios a la parte con legitimo interés, detrds de su pretensién de inscripcion del nombre
de dominio, y que por el simple hecho de solicitar con posterioridad la inscripcién de éste, se vulnerase
un auténtico, legitimo y sdélido interés merecedor de proteccion juridica. Frente a esta realidad ha
surgido la tesis -que hoy se aplica como regla general- del "mejor derecho", que establece que, sin
perjuicio de considerarse en su justa medida el principio "first come, first served", se privilegia en Ia
decisién de asignar un nombre de dominio en disputa entre dos o mas partes, a la que logre acreditar
gozar de un mejor derecho sobre éste. En este sentido, serad de vital importancia tener un legitimo
interés marcario, comercial, empresarial y de buena fe que inspire la solicitud de inscripcién del
nombre de dominio, que en definitiva merezca proteccion juridica expresada en la obtencion de la
inscripcion en disputa.

Estima que precisamente en esta situacion se encuentra su representada, la que no gozando de la
preferencia que se desprenderia del principio "first come, first served", ha demostrado gozar de un
mejor derecho sobre el nombre de dominio "cgesa.cl".

En cuanto al DERECHO aplicable a la solucion del conflicto de autos, sefiala que las creaciones del
talento son propiedad de sus autores. Asi lo destacan las disposiciones del articulo 19, nimero 25 de la
Constitucién Politica de la Republica, que "asegura a todas las personas, la libertad de crear y de
difundir las artes, asi como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de
cualquier especie por el lapso que sefiale la Ley" y que en concordancia con el articulo 583 del Cddigo
Civil, reconocen una especie de Propiedad sobre las obras del intelecto. Este ultimo articulo es muy
preciso al sefialar que hay derecho de propiedad sobre las creaciones del intelecto. Invoca ademas la
Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, como por la Ley N° 19.039 sobre Privilegios Industriales y su
Proteccion.

Estima que todo ello se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de
Nombres del Dominio CL, especialmente su articulo 12, 14, inciso 1°: "Serd de responsabilidad
exclusiva del solicitante que su inscripcidn 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." Agrega que se manifiesta que es causal de revocacion, y por
consiguiente es causal de eliminacion de una solicitud en trdmite de un nombre de dominio, el que su
inscripcion sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, invocando al respecto el articulo 22,
en sus incisos 2°, 3°, y 4°. Luego invoca el articulo 8°, inciso 6° del Anexo 1 Procedimiento de Mediacion
y Arbitraje: "Las costas del arbitraje seran compartidas por las partes que hayan participado del mismo
exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcién, o al actual



asignatario, en un conflicto por revocacién. Sin perjuicio de lo anterior, el arbitro podra condenar al
pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre
de dominio rechazado a inscripcién en casos en que fuere evidente la existencia de derechos
incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que
el arbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar."

Concluye que otorgarle al Centro de Desarrollo de Gestidn Empresarial S.A. la titularidad del nombre
de dominio "cgesa.cl" causaria un dafo irreparable tanto a su representada, como a los consumidores
y usuarios de Internet, quienes confian en la relacidén existente entre el nombre en cuestion y todos sus
derivados, y los servicios y productos ofrecidas por su representada.

Sostiene que con el dominio en disputa en estos autos arbitrales, por el sélo uso de la misma, se
garantizaria el primer solicitante una cantidad importante de visitas al sitio, al cual podria dotar de un
contenido complementario, accesorio, o incluso difamatorio de la entidad que representamos. En
definitiva ha quedado demostrado que esta parte posee argumentos sdlidos, objetivos y demostrables,
para estimar que corresponde que le sea asignado el nombre de dominio "cgesa.cl", por sobre aquellas
de cualquier otra persona y en especial del otro solicitante.

Agrega que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido a lo largo de mas de 100
anos de trayectoria, se diluiria y daria pie a confusiones, considerando que "CGE" es una marca
notoria, famosa y publicamente conocida, las cuales segun nuestra legislacion merecen una proteccion
especial.

Solicita se tenga por interpuesta la demanda de mejor derecho para la asignacion del nombre de
dominio "cgesa.cl", se le de tramitacion legal y reglamentaria, y que se sentencie en definitiva a la luz
de los antecedentes aportados, el otorgamiento del mismo a Compania General de Electricidad S.A.,
condenando expresamente en costas a la contraparte.

6.- Que a fojas 74 la primera solicitante contra argumenta. Sostiene en primer lugar que conforme al
principio “First come, first served”, aquél que llega primero, el primer solicitante, tiene un derecho
preferente para la asignacién del nombre del dominio. Sin embargo con el objeto de evitar injusticias,
ha sido necesario anteponer este principio por parte de la doctrina y la jurisprudencia, considerando
no soélo quien inscribié primero, sino también cuestionando la buena o mala fe de quien inscribio
inicialmente el dominio.

Agrega que conforme a la “Teoria del Medio”, para que efectivamente se produzca la infraccion, el
nombre de dominio debe infringir la marca comercial exclusivamente respecto del dambito de
proteccion de dicha marca, por lo tanto en el mundo virtual (a diferencia del mundo real) no se puede
pretender un derecho per-se sobre una denominacién en internet por el sélo hecho de tener una
marca comercial.

Continua sefialando que Tanto Centro de Desarrollo de Gestion Empresarial S.A., como la Compaiiia
General de Electricidad S.A. son empresas que llevan bastante afios en sus respectivos mercados, con
un importante prestigio entre sus clientes y proveedores. Por lo tanto son empresas comparables bajo
el concepto de prestigio y posicionamiento en sus respectivos mercados y por lo mismo que no
podemos hacer una comparaciéon donde una quede sobre la otra. Agrega que nunca ha existido una
mala fe ni competencia desleal en contra de la Compafiia General de Electricidad S.A, sino que mas
bien una de las razones de haber cambiado el antiguo dominio “cgeconsultores” fue para la
diferenciacién. Ademas CGESA es la forma que les identifican sus clientes, proveedores y al interior de
la empresa, considerando que su actual dominio se pronuncia y se conoce fonéticamente como
“cegésa” y no como “cegeé esed”, ademas relacionado con el material grafico con que el conocida e
identificada la empresa.

Sostiene que el que Centro de Desarrollo de Gestion Empresarial S.A. con mantener su dominio
“cgesa”, no genera ni Dilucion de Marca ni tampoco una Confusién a los Consumidores, considerando:
las diferencias considerable entre las dos empresas y sus respectivos mercados y que existen algunos
dominios en la red que conviven armdnicamente. Agrega que la Compafiia General de Electricidad S.A.,



tiene numerosos dominios, los cuales los utiliza para sus Areas relacionadas, sin embargo, también hay
bastante otros que solo los obtiene para no permitir su uso a otras instituciones, disminuyendo la
entrega de valor de esos Dominios (practicas comun). Por otro lado el Dominio en cuestidn solo fue
solicitado cuando otra empresa lo inscribid, de lo cual desprende el real interés o la real confusién para
clientes.

Hace presente ademas que la condicidn internacional de Centro de Desarrollo de Gestion Empresarial
S.A., hace que el dominio no solo atafie a la realidad local sino a una mas Global.

Finalmente sefiala que Centro de Desarrollo de Gestion Empresarial S.A., siempre ha estado abierta a
la busqueda de una solucién: en primera instancia considerado el ofrecimiento de un acuerdo de
convivencia (protegiéndose de un mal uso del Dominio); y en segunda instancia el valorar el costo real
del cambio de imagen. Sin embargo ninguna ha podido llevar a cabo debido a que, el primer punto fue
rechazado a los dias de haberlo ofrecido y el segundo debido a la no respuesta del ofrecimiento formal.

Concluye que dado que no ha existido una mala fe ni competencia desleal de parte del primer
solicitante; que existe un real uso del Dominio el que coincide y se relaciona con el Disefio de la
empresa; las caracteristicas de la empresa, hacen que la asignacién del dominio por mejor derecho sea
para el Centro de Desarrollo de Gestién Empresarial S.A.

7.- Que para acreditar su mejor derecho, la primera solicitante rindié prueba consistente en a) Plan de
Negocios de la Empresa Centro de Desarrollo de Gestidon Empresarial S.A., de fojas 9, que da cuenta del
origen de la empresa hacia 1976 y de su orientacién, principios y experiencia, de la que se aprecia su
orientacién hacia la prestacidon de servicios en el drea de gestion empresarial, contando entre sus
clientes con Codelo-Chile, Ardac Ltda.. Universidad de Concepcién, CIMSA, S.A,, etc., segun listado de
fojas 15 y siguientes; b) Carta cotizacion de fojas 17, relativa al disefio de imagen corporativa y
desarrollo de web site, por un monto de 190 UF; c) Copia de escritura de constitucion de la Sociedad
centro de Desarrollo y Gestion Empresarial S.A., de fojas 19, de 10 de abril de mil novecientos noventa
y siete; d) impresion de sitio web cgesa.cl, de fojas 26; e) impresion de sitio web http://www.cgelec.cl,
de fojas 29, que da cuenta de que se trata de una empresa de ingenieria eléctrica; f) Fotocopia de
digitalizacion de certificado de vigencia de la Sociedad Centro de Desarrollo y Gestidn Empresarial S.A.,
de fecha 01 de marzo de 2008; copia de inscripcidén en el Registro de Comercio, de la Sociedad Centro
de Desarrollo y Gestidon Empresarial S.A., de fojas 32; Hoja con logo institucional correspondiente a la
Sociedad centro de Desarrollo y Gestién Empresarial S.A., de fojas 34; Impresién de sentencia recaida
en el conflicto jayco.cl, en que se asigna el dominio en conflicto al primer solicitante, en base al
principio first come first served, de fojas 35; g) Impresidon de sentencia dictada en el conflicto por
revocaciéon del nombre de dominio cgetransmision.cl, en cuya sede se resolvié revoca el dominio
inscrito, y disponer su transferencia a la empresa CGE Transmision.

8.- Que de su parte la segunda solicitante, para acreditar su mejor derecho, rindié prueba documental
consistente en: a) Impresion de la pagina web de mi representada, donde se da cuenta de la
identificacion y uso que se hace en la misma de la denominacién o concepto "cge.cl" de fojas 57; b)
Listado de marcas comerciales y nombres de dominios de la Compafiia General de Electricidad, sus
filiales y coligadas, formados o integrados por la denominacion "cge" de paginas 59 a 71.

9.- Que a fojas 93 se citd a las partes a oir sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, la discusion se ha referido a la necesidad
de determinar cual de las partes en competencia tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio
cgesa.cl en conflicto. Al respecto la primera solicitante ha esgrimido como fundamentos la vinculacion
de dicha expresidén con la identificacion de su empresa, Centro de Desarrollo y Gestion Empresarial
S.A., a cuyo favor ha esgrimido su trayectoria, el uso de buena fe de la expresion, el actuar en sectores
diferentes del mercado y el registro de buena fe del nombre dominio.

De su parte la segunda solicitante ha invocado la propiedad marcaria sobre la expresidn cge, lo que ha
acreditado a través de los registros marcarios que ha hecho valer, respecto de diversas clases.



Asimismo esta parte invoca la titularidad de diversos nombres de dominio en que se contiene la
expresion CGE, como muestra de su interés respecto del nombre de dominio cgesa.cl.

SEGUNDO: Que se ha verificado por esta arbitro que los siguientes dominios se encuentran registrados
en Nic Chile, a nombre de la Compafiia General de electricidad, sin que se sean utilizado efectivamente
por dicha empresa: cge-colegios.cl; “cgedistribucién.cl" a cuyo respecto se arroja el mensaje “estd
registrado en NIC Chile pero no ha definido sus servidores de nombre, por lo que no esta operativo”;
cgegeneracion.cl; cgegeneracion.cl, cgelogistica.cl, cgelogistica.cl.

Adicionalmente se ha verificado que los siguientes dominios, que contienen la expresion CGE se
encuentran registrados a nombre de terceras personas, sin que hayan sido controvertidos por la
Compaiia General de Electricidad S.A.: cgelec.cl, en cuyas paginas se difunde la actividad de la
empresa del mismo nombre, del rubro eléctrico, cgestampados.cl, del sector disefio.

Finalmente se ha verificado que la empresa CGE mantiene diversos nombres de dominio que contienen
la expresion CGE y que son utilizados por esta empresa y/o sus filiales o coligadas para efectos de
difundir contenidos a través de Internet.

TERCERO: Que en los conflictos por asignacion de nombres de dominio deben sopesarse todos los
posibles derechos e intereses en conflicto a efectos de determinar cual de los solicitantes detenta un
mejor derecho. A dichos efectos el arbitro debe apreciar los hechos y antecedentes de derecho de
acuerdo a lo que la prudencia y la equidad le sefialen.

Al respecto deberd tenerse presente que conforme a los principios que inspiran la solucién de
controversias en materia de nombres de dominio, en aquellos casos que las partes se encuentren en
condiciones equivalentes en cuanto a los derechos que les asistan, debera asignarse el nombre de
dominio al primer solicitante, en virtud del principio first come first served.

CUARTO: Que en el caso de autos respecto el nombre de dominio en disputa cgesa.cl, ambas partes
han alegado tener intereses legitimos en cuanto a su uso y en cuanto a los derechos en base a los
cuales sustentan dicho interés, si bien son de distinta naturaleza, esta arbitro estima que no s
producen colisiones ilegitimas que permitan sostener que deba entenderse que se produce un
desequilibrio entre las partes que impida aplicar el principio first come first served. En efecto, si bien es
efectiva la titularidad de la marca CGE por parte de la segunda solicitante, las partes de autos actuan
en sectores diferentes del mercado, por lo que no podria producirse ni confusion en los términos que
esgrime la segunda solicitante. A mayor abundamiento, esta darbitro ha constatado la convivencia
pacifica de otros nombres de dominio que contienen dicha expresion, cuya titularidad no es de la
Compaiiia General de Electricidad.

QUINTO: Que asimismo no podra sostenerse que la titularidad del nombre de dominio cgesa.cl en la
persona del primer solicitante provoque la dilucidon que esa parte invoca. A este respecto util resulta
analizar lo que entiende la doctrina por dilucién a cuyo respecto se ha dicho que representa un
‘cercenamiento gradual o la dispersién de la identidad y retencion de la marca o nombre en la mente
del publico, por su uso en productos no competitivos." (Schechter, citado por Jorge Otamendi en
"Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pdg. 377). Este tipo de infraccion se clasifica
en dos tipos de dilucién marcaria: a) “Blurring”, consistente en el uso de una marca famosa sin
autorizacién, modificandola en relacién con los productos y servicios, de manera que tiende a perder
su caracter distintivo y; b) “Tarnishment”, que consiste en el uso de una marca notoria en asociacion
con un producto de nivel inferior.

A juicio de esta darbitro las hipétesis de dilucion marcaria no se producen en autos, por cuanto la
expresion cgesa.cl, no es lo suficientemente representativa de la marca CGE como para producir la
fijacion en la mente del publico en cuanto a la vinculacién de ambos signos a un mismo prestador de
servicios. Asimismo no se ha acreditado en autos que la dilucién se produciria por la via de la
degradacion del signo CGE, producto de la vinculacién de la expresion a servicios de inferior calidad.

SEXTO: Que en todo caso a juicio de esta drbitro, la titularidad de nombres de dominio para los solos
efectos de publicar en ellos afiches electrénicos o paginas web que den cuenta de su cardacter de 2sitio



protegido” no es suficiente para dar cuenta de un legitimo interés en el nombre de dominio o en una
familia de nombres de dominio. Es mds, siendo la principal funcién de los nombres de dominio el
identificar a los actores, productos o servicios que se prestan a través de Internet, el registrar nombres
de dominio y mantenerlos en desuso implica una desnaturalizacion de los mismos, que puede en
definitiva frenar el desarrollo de la sociedad de la informacidn en nuestro entorno.

SEPTIMO: Que habiéndose demostrado por la primera solicitante un interés legitimo al nombre de
dominio en disputa, sin que la segunda solicitante acreditara que detentara un mejor derecho que
colisionara con aquellos que ha demostrado la contraria, no podra desatenderse el principio first come
first served y habrd de asignarse el dominio a la primera solicitante, rechazando la demanda arbitral de
la segunda solicitante. En todo caso, las partes habran de tener presente que la asignacién del nombre
de dominio no inhibe a la segunda solicitante de impetrar, en cualquier momento, la acciéon de
revocacion del nombre de dominio, si concurrieren las causales establecidas en el Reglamento de Nic
Chile.

OCTAVO: Que en todo caso no se ha acreditado en autos que la segunda solicitante haya litigado
temerariamente por lo que habra de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto ademads lo dispuesto en el reglamento para la Administracién del Registro de Nombres de
Dominio cl, SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio cgesa.cl al primer solicitante Centro de Desarrollo y Gestidn
Empresarial S.A., ya individualizado en autos.
Cada parte pagara sus costas.

Resolvio:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Sentencia dictada frente a los testigos de actuacion

Carla Montano Valenzuela José Francisco Lechuga Guerrero
13.933.582-1 13.828.775-0
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mail@nameaction.com; Idonoso@uchile.cl; fallos@legal.nic.cl



