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RAUL HERRERA JIMENEZ v. PRODELEC S.A.

Causa Rol No. 40-2012

Santiago, 06 de septiembre de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre
Procedimiento de Mediacidon y Arbitraje, de la Reglamentacion para el
funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e
indistintamente el “Procedimiento”, se notificd al infrascrito su nombramiento
como Arbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripcion del
nombre de dominio “disproelec.cl”, siendo partes en este litigio, como primer
solicitante, RAUL HERRERA JIMENEZ, con domicilio en Arturo Prat N° 1164,
comuna y ciudad de Santiago; y como segundo solicitante, PRODELEC S.A.,

con domicilio en Europa N° 2035, comuna de Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo vy fijé la fecha para la primera actuacién en
Avenida Presidente Riesco, numero 5561, piso 8, comuna de Las Condes,
Santiago, en que se realizaria la audiencia de conciliacion, lo que se notificé a las

partes y a NIC Chile, segun consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuacidn comparecio solo el
segundo solicitante, debidamente representado, por don Diego Acuiia
Dominguez. No se produjo conciliaciéon y, por lo tanto, se fijjaron las bases del

procedimiento arbitral.



CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con

las cargas procesales, este Tribunal ordend a las partes formular sus pretensiones,

reclamaciones u observaciones en un plazo de 15 dias.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante, presenté escrito de

argumentos y pruebas, alegando en lo medular lo siguiente:

Que PRODELEC S.A., es una empresa que pertenece al grupo
GILDEMAISTER, famosa y notoriamente conocida en el mercado
nacional.

Que el signo distintivo de su mandante, PRODELEC S.A., es precisamente
la familia de marcas PRODELEC, debidamente registrada ente INAPI
para proteger los productos, servicios de distintas clases,
establecimientos comerciales e industriales, y que, ademas, tiene
registrado dicho signo como nombre de dominio ante NIC Chile,
constituyendo referidos signos los activos mas preciados de su
mandante PRODELEC S.A.

Que la solicitud del primer solicitante contraria los principios que rescata
la Comisidn Preventiva Central y lo establecido por el articulo 14 de la
Reglamentacion de las Normas para asignacion de los nombres de
dominio .CL, y lo sefialado en el Cédigo de Etica Publicitaria, que si bien
no es normativa vinculante, si establece ciertas directrices que permiten
establecer un mejor derecho a favor de su representada.

Que en efecto, resulta evidente, de su propia lectura, que el dominio en
disputa pretende hacer uso injustificado de una marca previamente
registrada por su mandante y que permite distinguir sus productos y
servicios en el mercado, aprovechandose de la imagen que tiene la
marca comercial PRODELEC en nuestro pais.

Que, el nombre de dominio en disputa, resulta peligrosamente similar
tanto grafica como fonéticamente a la expresion PRODELEC, registrada
como marca en Chile desde hace casi dos décadas, y como nombre
de dominio al menos hace una década, lo que presumiblemente sera

motivo de errores o confusiones en el publico consumidor, lo que a



mayor abundamiento se vera reflejado, toda vez que ambas partes
tienen el mismo giro, lo que los convierte en competidores.

e Que, a mayor abundamiento, desde el punto de vista conceptual,
puede apreciarse que ambos signos en conflicto corresponden a
expresiones de fantasia, que apuntan a evocar en el publico
consumidor la misma clase de productos y servicios, |0 que se debe a a
que DISROELEC es la abreviacion de “DISTRBUIDORA DE PRODUCTOS
ELECTRONICOS”, y PRODELEC, corresponde a la abreviacion de
“PRODUCTOS ELECTRONICOS”.

e Conlo mencionado precedentemente, la expresion solicitada a registro
como nombre de dominio carece de elementos diferenciadores que
permitan distinguirlo de las marcas comerciales, nombre de dominio
que registra su mandante PRODELEC S.A., los que ademas identifican su
razon social.

¢ Que la concesibn del nombre de dominio en disputa, al primer
solicitante, debe ser desechada de plano, ya que de lo contrario se
produciran toda clase de confusiones y errores respecto del origen o
procedencia empresarial de los productos o servicios que pretendan ser
ofertados por esta via, respecto de aquellos ofrecidos por su
representado, en especial si se considera que los productos y servicios
gue presta el primer solicitante coinciden con los que otorga su

representada.

El segundo solicitante acompafio los siguientes documentos:

1. Impresiones del sitio Web www.inapi.cl, donde constan los registros
marcarios sefialados en su presentacion.
2. Impresidon sitio Web www.nic.cl, donde consta su titularidad sobre el

dominio PRODELEC.CL.



SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentados los argumentos y pruebas
realizado por el segundo solicitante, tuvo por acompafiados, con citacién, los

documentos presentados, y dio traslado de la presentacién al primer solicitante.

SEPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacud el traslado conferido, ni hizo

presentacion alguna en estos autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citd a las partes a oir

sentencia.

NOVENO: Que en uso de sus facultades, este Tribunal dict6 como medida para
mejor resolver la inspeccidn personal a la pagina web del buscador “Google”, y a

la pagina web www.disproelec.cl, a fin de verificar mayores antecedentes de los

solicitantes.

CONSIDERANDO,

DECIMO: Que, los documentos acompafados por el segundo solicitante no han
sido objetados, por lo que se tendran por reconocidos para todos los efectos

probatorios en esta causa.

UNDECIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas
en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligacién de entender
el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en
cuestion. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del analisis
preliminar de los documentos acompafnados por el solicitante que comparecio
en estos autos, puede inferirse con suficiencia que ha actuado de buena fe y

motivado por un interés legitimo.

DECIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que RAUL HERRERA JIMENEZ fue el

primer solicitante, este sentenciador ha sefialado reiteradamente en su
jurisprudencia que el principio “first come first served” es precisamente un

principio, mas no un derecho, Unicamente orientador en idéntica situacion de



relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que correspondera

abocarse al andlisis del fondo de los mismos.

DECIMO TERCERO: Que, de los dichos y documentaciéon acompafiada por el

segundo de los solicitantes, queda acreditado en autos, que este es titular de la
familia de marcas “PRODELEC”, y ademas es titular del nombre de dominio

PRODELEC.CL, y que ambos coinciden con su hombre y razon social.

DECIMO CUARTO: De lo anteriormente sefialado, se desprende que el interés

actual del segundo solicitante por la asignacidon del nombre de dominio en
disputa, es obtener proteccidon de sus signos distintivos en la web y evitar la

posibilidad de dilucibn marcaria y confusion.

DECIMO QUINTO: Qué, por su parte, el primer solicitante no ha acreditado en

autos ser titular de algun derecho validamente adquirido. A mayor
abundamiento, ingresando en la barra de direcciones del navegador de Internet
el signo “www.disproelec.cl”, en disputa, se ha podido acreditar que la pagina
web no ha sido creada, e ingresando en el buscador “Google”, tanto referido
dominio como el nombre del primer solicitante, esto es “disproelec” y RAUL

HERRERA JIMENEZ, no aparece antecedente alguno de este ultimo.

DECIMO SEXTO: De todo lo anterior, se puede establecer que el primer solicitante

no detenta un derecho previamente constituido sobre el signo pedido, ni
tampoco ha probado tener un interés legitimo en el mismo, por lo que no se ha
creado en este arbitrador la conviccidn necesaria para negar la solicitud
competitiva del segundo solicitante, quién, por su parte, ha probado en este
juicio, que el nombre de dominio en disputa, es similar fonética y graficamente al
DNS y marca de las que ha demostrado ser titular, para lo cual se ha considerado
el ya referido dominio prodelec.cl y la propia marca PRODELEC. Con ello, este
Arbitro no considera que el dominio disproelec.cl, en disputa, tenga la identidad

suficiente para diferenciarse de los derechos previamente constituidos, y que ha



probado tener el segundo solicitante, por lo que se considerara que se pude

producir la confusion alegada por el segundo solicitante.

DECIMO _ SEPTIMO: Por todo lo sefialado, se debera conceder el dominio en

disputa al segundo de los solicitantes, otorgandose la proteccion juridica de los

signos de los que ha demostrado ser titular.
RESUELVO:

Asignese el nombre de dominio “disproelec.cl” al segundo solicitante,

PRODELEC S.A., con domicilio en Europa N° 2035, comuna de Providencia,

Santiago.

Cada parte responderda de sus costas.

Comuniquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electronico.
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