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ARBITRAJE POR ASIGNACION DE NOMBRE DE DOMINIO
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Santiago, 3 de Julio de 2012.

VISTOS:

Con fecha 01 de diciembre de 2011, don FRANCISCO ANTONIO GODOY
TARRAZA, domiciliado en Av. Costanera Sur 7696, Departamento 12, Cerro
Navia, Santiago, solicita la inscripcion del nombre de dominio genercom.cl. El
dia 15 de diciembre del mismo afio, AES GENER S.A., con domicilio para estos
efectos en Sanchez Fontecilla 310, Piso 3, Las Condes, Santiago inscribe a su
vez el referido nombre como segundo solicitante.

De acuerdo a lo prescrito en los articulos 10 y 12 de la Reglamentacién
para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante el
“Reglamento” o “Reglamento de Nic Chile” indistintamente, las normas
contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediacidn y Arbitraje del
Reglamento de Nic Chile, y demas normas legales y criterios aplicables al
conflicto, es que conforme Oficio de Nic Chile No. 16027 se designd a la
suscrita como arbitro para la resolucién del presente conflicto de asignacion del
nombre de dominio genercom.cl, aceptando dicho encargo segun consta en
autos, jurando desempenar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo
posible.

Luego, en resolucion de 29 de marzo de 2012, este Tribunal citdé a las
partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 12 de abril de 2012,
con la asistencia del primer solicitante, don Francisco Antonio Godoy Tarraza, y
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dofia Maria José Arancibia Obrador, abogado, con poder delegado del Abogado
Gonzalo Sanchez, en representacion del segundo solicitante AES Gener, el
arbitro quien conoce del presente litigio. En ella, y al no producirse
conciliacién, el Tribunal fijé las bases del procedimiento mediante un Acta, la
cual fue notificada de manera personal y firmada por los presentes.

A fojas 24 y siguientes, con fecha 25 de Abril de 2012, don Gonzalo
Sanchez Serrano, en representacion de AES GENER S.A., como segundo
solicitante y demandante del dominio de autos, interpone demanda arbitral de
asignacion, con el objeto de obtener en virtud de sus argumentos y probanzas
le sea asignado en definitiva dicho nombre de dominio. En sintesis, expone lo
siguiente:

a. Que su representada AES Gener S.A. es una sociedad andnima abierta
orientada a la generacion de electricidad en el Chile. Perteneciente en un
70,6% a Inversiones Cachagua Ltda., filial de AES Corp, empresa global
de energia e infraestructura con oficinas centrales en Estados Unidos. Ha
resguardado tanto su imagen como la denominacion GENER, a través de
una serie de marcas comerciales y nombres de dominio, destacando
entre estos Ultimos www.gener.cl, resguardado desde el afio 1999.

b. Que la marca comercial GENER y el nombre de dominio disputado
www.genercom.cl  son cuasi idénticos, con lo que la confusién sera
evidente en el publico entre su mandante y la contraparte. Mas aun, la
expresion “COM” no es determinante para provocar la diferenciacién
necesaria que debe existir entre los nombres de dominio y las marcas
registradas.

c. Que su afan no es impedir que la contraria pueda iniciar una actividad
econdémica, sino que busca que en el mercado no se produzcan
confusiones con el origen empresarial de los productos o servicios
ofrecidos de cara al consumidor. Indica que en caso que este Tribunal
falle en contra suya, los efectos que se producirian serian nefastos, ya
gue desde la perspectiva del analisis econdmico del derecho se puede
analizar ex-ante que cualquier persona podra solicitar un nombre de
dominio que produzca confusion o error, aprovechando la imagen
corporativa consolidada de GENER, no pudiendo hacer algo contra ello,
con lo cual surgiria el oportunismo en Internet, lo que violenta el espiritu
esencial de la ley de marcas encaminado a evitar que los consumidores
sean expuestos a peligros de “confusion o error”.

d. Como antecedentes de derecho describe la importancia de los nombres
de dominio, la cual va mas allda de ser un mero identificador
mnemotécnico, motivo por el cual se habla de la distintividad de los
nombres de dominio, citando al efecto la jurisprudencia del caso “Avon
Productos Incorporated v. Comercial Lady Marlene S.A.”, resuelto por la
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Comisién Preventiva Central de la Libre Competencia, el cual resuelve:
"Si bien la funcién de un nombre de dominio es la de una direccion
electronica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales
informaticos conectadas a la red, de manera simple y rapida dado que
son faciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de
caracter distintivo en el trafico virtual, pasando asi a adquirir una
existencia complementaria como identificadores comerciales o
personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la
marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus
productos”. Actualmente, estima, se estan analizando los conflictos de
este ambito bajo la tesis del “mejor derecho”, cuestidn que sefala
detentar puesto que su representada es titular y utiliza una marca
comercial. De lo contrario se vulnera el derecho de dominio o propiedad
sobre dicha expresién, amparado en el articulo 19 No. 24 y No. 25 de la
Constitucion Politica de la Republica y en los articulos 582 al 584 del
Cadigo Civil.

Por otra parte sefala que la contraria ha vulnerado el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile, al haber afectado con su solicitud “derechos
vadlidamente adquiridos por terceros(...)”. La jurisprudencia al
desarrollar dicho concepto, sefiala como requisitos la titularidad sobre
alguna marca o signo distintivo, una afectacién a dicho derecho
adquirido en un sentido amplio, y que la contraria carezca de todo
derecho o interés legitimo a dicha marca, designacién o signo distintivo,
condiciones copulativas que deben verificarse al momento de |la
presentacion de la solicitud respectiva. Cita asimismo el articulo 22 del
Reglamento, al hablar sobre las condiciones que se exigen para que una
inscripcion se considere abusiva. A continuacidn aduce el riesgo de
dilucion marcaria, el cual se traducird en un debilitamiento del capital
comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante,
lo cual se traduce en un atentado a la “identidad comercial”, lo cual es
uno de los activos mas importantes de una empresa y amerita por ende
la maxima proteccién.

Por todo lo anterior solicita le sea asignado a su mandante el nombre de
dominio de autos, solicitando asimismo condena en costas a la parte
contraria. Como antecedentes, acompafa con su libelo los siguientes
documentos, con citacién:

1.- Listado de marcas comerciales y nombres de dominio que contienen
concepto GENER.

2.- Fallo generbio.cl.

3.- Impresion de la pagina web de su representada www.gener.cl.
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4.- Convenio de colaboracion social entre Gener y la comunidad de San
José de Maipo.

5.- Boletin No. 2, mayo 2010 Puchuncavi “Generando Vinculos”.

6.- Proyecto termoeléctrico Los Robles de Constitucion.

7.- Carpeta AES GENER.

8.- Certificado e impresiones de NIC Chile, que dan cuenta de titularidad
y registros histéricos de nombre de dominio www.gener.cl.

A fojas 13, don FRANCISCO GODQOY TARRAZA, como primer solicitante y
demandado de autos, interpone demanda de mejor derecho ante este Tribunal,
solicitando le sea asignado el nombre de dominio www.genercom.cl, en la cual
expone sus argumentos y probanzas, en virtud de los cuales y en sintesis
expone lo siguiente:

a. Que el nombre GENERCOM surgid de la imaginacion de su creador, como

un abreviado de la palabra GENERACION COMPUTACIONAL, asociado a
la prestacién de servicios computacionales. Dicho nombre de dominio
fue registrado en el afio 2001 y luego el ano 2003. En el ano 2005, el
nombre de dominio fue adquirido por un tercero, ya que por un olvido
del solicitante no pagd a tiempo el dominio. Todo lo anterior demuestra
gue es él la primera persona que requiridé la inscripcidn del nombre de
dominio genercom.cl. El Unico motivo del por qué no pudo mantener el
dominio antedicho de modo ininterrumpido fue por la falta de dinero,
situacion que en la actualidad ha cambiado; junto con ello, sefala
encontrar finalizando su carrera de Ingenieria de ejecucion en
Informatica, con lo cual adquiere mas sentido el desarrollarse en dicha
area, utilizando el nombre de dominio pedido.

. Su pretensidn no es ilicita ni constituye abuso de derecho, como
tampoco infringe principios de ética mercantil y competencia leal puesto
gue la contraria desarrolla sus actividades en el rubro de la energia y
derivados, pero no en la prestacion de servicios computacionales, por
tanto de modo alguno el uso de este nombre de dominio inducira a error
o confusion. Asi entonces no existe ninguno de los supuestos para
entender que se ha hecho una inscripcidon abusiva o de mala fe segun el
articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, ni tampoco se vulnera el
articulo 14 de dicho Reglamento. Por otra parte, del examen de la
pagina web se aprecia que los servicios promocionados no estan
relacionados con el rubro de AES GENER ni tampoco inducen a confundir
a los visitantes, generando identificacion con la contraria, por lo cual
tampoco se estd usufructuando del nombre y fama de aquélla. Seiala
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no haber encontrado ninguna empresa relacionada con la contraparte
qgue lleve por nombre GENERCOM, y pues la contraria pese a su caracter
multinacional no puede pretender que todos los nombres similares a ella
estén vetados para el uso de ciudadanos corrientes.

c. Sefala que el capital invertido o la importancia econdmica de quien
pretende adjudicarse el dominio en disputa no debe ser de relevancia en
este arbitraje, para lo cual cita las palabras de dofia Margarita Valdés
Cortés, consultora juridica de Nic Chile, en documento relativo a la
reunién trimestral de ICANN celebrada en Santiago de Chile, el ano
1999. En dicha reunién "se aprobé minimizar el "Reverse Domain Name
Highjacking", esto es, el abuso que las grandes compa#hias podrian hacer
para intimidar a pequefios titulares de dominios y forzarlos a ceder esos
nombres” cuestidn que ocurre en la especie. Por ultimo, solicita la
aplicaciéon del principio “first come, first served”, ya que en esta
oportunidad, no solo ha sido quien requirié primero el nombre de
dominio en disputa, sino que histéricamente asi ha sido.

d. Por lo anterior, solicita se le adjudique el nombre de dominio
genercom.cl, y acompafa los siguientes documentos, con citacion:

1.- Copia de busqueda en Nic Chile, que da cuenta del historial del
nombre de dominio genercom.cl.

2.- Copia de informacién desde Servicio de Impuestos Internos, que da
cuenta de inicio de actividades del solicitante bajo el rubro “Ciber café,
Libreria, venta de insumos computacionales”.

3.- Impresion pagina web genercom.cl.

4.- Impresidn pagina web cnctechnologies.cl, desarrollada por si y
Genercom.

5.- Busqueda en Google.cl en paginas de Chile del término “genercom”,
en los cuales aparecen a lo menos cinco menciones a su nombre o alias
(Frangotar).

Que a fojas 34, dona Maria José Arancibia Obrador, abogado, en
representacion del segundo solicitante, hace uso del traslado conferido por
este Tribunal a fojas 23, haciendo presente al Tribunal sus consideraciones
respecto a lo sefialado por la parte contraria. Asi, sefiala lo siguiente:

* Que la actitud de su mandante nunca ha sido amenazante ni
intimidatorio como deja entrever la contraria, sino que sélo esta
ejerciendo un legitimo derecho como lo es defender su marca y nombre,




JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Arbitro NIC Chile.

facultad que se encuentra en el Reglamento de Nic Chile, que la
contraria no podria desconocer o ignorar mas aun por la profesion que
dice estudiar. De ser asi, toda accién interpuesta seria un “abuso” y
careceria de toda legitimidad.

« Respecto de la creacién de la expresién GENERCOM y su inscripcion
desde el afio 2001, indica que a su vez, su mandante cuenta con marcas
registradas desde el afo 1998, antigliedad suficiente para ser éstas
conocidas al afio 2001, fecha de inscripcion del dominio genercom.cl.
Su oficina asumio la representacién de AES GENER el ano 2006, por lo
que mal se les puede imputar negligencia en no oponerse con
anterioridad a la solicitud del nombre de dominio, puesto que a lo
imposible nadie esta obligado.

« Finalmente, sefiala que el principio “first come, first served” no
corresponde aplicarlo de modo absoluto sino mas bien como un principio
orientador, debiendo aplicarse en la buena fe por parte de los
solicitantes - ello segun jurisprudencia arbitral - . Ello no ocurre en la
especie, puesto que el primer solicitante no ha demostrado derecho
alguno sobre el dominio, no tiene marcas comerciales o proyecto serio,
sino solo “buenas intenciones” y meras expectativas del mismo,
situacion distinta a la de su poderdante por lo latamente expuesto.

Que, por ultimo y con fecha 14 de junio de 2012, atendido el mérito de
autos y la suficiente probanza rendida por las partes, y no habiendo otras
diligencias pendientes, el Tribunal cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar quién de
los solicitantes respecto al nombre de dominio genercom.cl posee un mejor
derecho para obtener le sea asignado en definitiva el nombre de dominio, con
preferencia a la solicitud contraria, todo ello en base a los antecedentes
aportados por ellas, valorados conforme a la prudencia y equidad de esta
sentenciadora. Ambos solicitantes, por el mero hecho de solicitar el nhombre de
dominio aceptaron someterse en caso de controversia a este arbitraje
conforme lo dispone el articulo 6, seccién segunda, del Reglamento de Nic
Chile. El articulo 14 del mismo sefala ser de responsabilidad de cada
solicitante velar porque su inscripcidon no contrarie las normas sobre abusos de
publicidad, principios de ética mercantil y competencia leal, como derechos
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validamente adquiridos por terceros, por lo cual se debe velar por su
cumplimiento, tal como se analizara.

SEGUNDO: Que en primer término, debemos revisar la sujecion a las
normas vigentes sobre abusos de publicidad. En la materia, cabe hacer
presente que la normativa actual es la ley No. 19.733 sobre Libertad de
opinion e informacién y ejercicio del periodismo. En su articulo 2 se establece:
"Para todos los efectos legales, son medios de comunicacion social aquellos
aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y
periddica, textos, sonidos o imagenes destinados al publico, cualesquiera sea
el soporte o instrumento utilizado”. De la definicién transcrita, este Tribunal
entiende que la actividad de ninguno de los solicitantes en relacién al nombre
de dominio genercom.cl reviste caracteres de estabilidad y periodicidad
suficientes como para poder entender al nombre de dominio en si mismo,
como un medio de comunicacion social. Puesto que de la simple lectura de la
ley se desprende que su ambito de aplicacién abarca a estos medios, no es
posible entonces encontrar una violacién a dichos preceptos. Incluso si
consideramos al nombre de dominio en conjunto con la pagina web que lleva
asociada, en este caso debemos analizar el uso efectivo que se le ha dado a
dicha pagina web. Es asi como este Tribunal, haciendo uso de sus facultades
ha realizado un examen de la pagina web alojada bajo el nombre de dominio
en disputa, encontrando que efectivamente y conforme con la facultad que
tiene el primer solicitante de habilitar la pagina web correspondiente bajo el
nombre de dominio intentado mientras se resuelve la controversia o no ha
expirado el plazo de presentacidon de solicitudes, corresponde a la prestacion
de servicios que ofrece el primer solicitante Sr. Godoy. En ella no se advierte
en ningun lugar alguna remision a las actividades, logo, marcas comerciales ni
otras relacionadas de Ila segunda solicitante. Entonces, no existen
antecedentes como para poder configurar infraccién alguna a las normas antes
mencionadas.

TERCERO: Que, refiriéendose a la observancia de los principios de la
competencia leal y ética mercantil, éstos principios se ven reflejados en
diversas normativas, siendo a nuestro parecer aplicable en la especie la ley No.
20.169 que regula la competencia desleal, como asimismo las normas del
Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial, aprobado por
nuestro pais en virtud del D.L. No. 211, de 1973. Del analisis de esta ultima es
de suyo mencionar que para poder invalidar o rehusar un registro de marca
comercial conforme a los términos del articulo 6 bis del Convenio de Paris, es
requisito sine qua non que ésta sea notoriamente conocida, o bien se trate de
una marca susceptible de crear confusién con otra. En el particular, si bien el
segundo solicitante afirma que se ha vulnerado su marca comercial, para este
Tribunal no resulta suficientemente claro que la marca GENER revista los
caracteres de fama y notoriedad tales para que la sola inscripcion de una
denominacion como nombre de dominio que la contenga, sea efectivamente
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una infraccidon a ella, segun se desarrollard posteriormente. Por ahora, cabe
sefalar que este Tribunal no considera vulnerados los principios analizados en
este acapite.

CUARTO: Que por ultimo debemos examinar la supuesta infraccién a
derechos "validamente adquiridos por terceros”. En el particular, el segundo
solicitante ha sefialado que efectivamente se han vulnerado sus derechos de
propiedad sobre la marca comercial GENER, toda vez que a ella le asiste
proteccion como un bien incorporal, conforme a lo dispuesto en los articulos 19
No. 25 en relacion al 19 No. 24 de la Constitucion Politica de la Republica, y los
articulos 582 y siguientes del Coédigo Civil. Asimismo, conforme al orden
publico econdmico, la actividad del primer solicitante resulta lesiva ya que crea
un riesgo cierto de error y confusion de cara a los usuarios de internet respecto
a la procedencia de los bienes y servicios ofrecidos por cada cual, lo que se
traduce en un atentado a la identidad comercial como uno de los activos
principales de su empresa. Segun lo estima este Tribunal, si bien existe una
proteccion a la denominacién GENER, la cual deriva precisamente de las
normas transcritas y demas tratados internacionales vigentes y ratificados por
Chile, es de suyo tener en consideracién que dicha proteccidn se encuentra
limitado por la clase o clases para las cuales fue registrada dicha marca de
producto o servicio conforme al Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, como
bien dispone el articulo 23 de la ley 19.039 de Propiedad Industrial que se
remite ella. Es asi como, segun lo han sefialado la jurisprudencia y doctrina,
debemos entender que tan sélo es posible ampliar esa proteccion que confiere
la marca comercial, en aquellos casos en que la norma es notoriamente
reconocida o famosa, lo cual se determinard segun la legislacién y los
organismos pertinentes de cada pais.

QUINTO: Que, en este orden de ideas, este Tribunal considera que la
marca GENER sobre las cuales el segundo solicitante tiene derechos de
propiedad validamente adquiridos, posee caracteres tales que si bien la dotan
de reconocimiento a nivel nacional, no es posible extender la proteccién que
ofrece el derecho de marcas a niveles tales que enturbien o limiten el derecho
a desarrollar cualquier actividad econdmica, tal como se encuentra dispuesto
en el articulo 24 de la Constitucidon Politica de la Republica. Es asi como, al
contrario de lo que sostiene la demandante, la actividad de ella resulta a lo
menos contraria con dichos principios, toda vez considerando que la
denominacion GENERCOM ha existido al menos desde el afio 2001, y que su
titular original siempre ha sido el primer solicitante. En cuanto a la alegacion
del apoderado del demandante, en razén de haber asumido la representacion
en el afio 2006, no pudiendo entonces realizar con anterioridad a esa fecha
actos para salvaguardar los derechos que ahora reclama, carece de toda base
puesto que desde el ano 2005 al ano 2010 el nombre de dominio fue
precisamente registrado por el segundo solicitante, quien no ha sefalado las
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razones de por qué simplemente dejéo de ser el titular de un nombre de
dominio que tuvo asignado durante dicho lapso, y luego que decide no
continuar con dicha asignaciéon y un tercero lo reclama, es que siente que
existe una lesién a sus intereses. Asimismo es carente de toda légica sefalar
gue el representante no asumidé antes del afio 2006 la representacion,
argumento sin base ldgica, puesto que es carga del titular salvaguardar sus
derechos, sin importar quien lo represente, dado que tanto la capacidad para
ser parte es la que radica en el sujeto de derecho, y la capacidad para actuar
en juicio (ya sea por si mismo o representado), como la capacidad para que
dicha actuacion sea correcta (denominada ius postulandi) no son elementos
que hayan estado ausentes sino hasta que el representante haya asumido tal
condicién, por lo cual dicho argumento es carente de todo sentido y sera
desechado por este Tribunal, dado que sélo tiende a desvirtuar el fondo del
asunto.

SEXTO: Que asi las cosas, este Tribunal estima que el primer solicitante
ha realizado una actividad licita, no contraria a derecho ni tampoco en la
especie lesiona las normas contenidas en el Reglamento de Nic Chile.
Asimismo, el primer solicitante posee proteccidn respecto a su creacion, la que
emana del propio articulo 19 No. 25 de la Constitucidn Politica de la Republica,
al garantizar el derecho de autor sobre las creaciones intelectuales y artisticas
de cualquier especie. Es asi como, al contrario de lo que estima el
demandante, la adiciéon del vocablo "COM” a la expresién "GENER"” es de suma
importancia, puesto que no sélo crea una expresion nueva (GENERCOM), sino
gue dicha expresion es asimismo distinta en su conjunto a "GENER”, sobre la
cual si tiene derechos el segundo solicitante, siendo entonces estimable que el
primer solicitante es el legitimo creador de la expresion “GENERCOM”, que
segun como ya ha explicado, se refiere a “Servicios Generales de
Computacion” y no a las actividades, servicios y productos a los cuales hace
referencia GENER. No podemos entender ni desde el derecho marcario que se
pueda extender una proteccion a tal nivel que amenace el legitimo derecho de
desarrollar alguna actividad econdmica por una similitud a juicio de este
Tribunal, forzada y contraria al normal entendimiento del vocablo, ni tampoco
desde una perspectiva de justicia y equidad, la circunstancia que una empresa
por el solo hecho de su volumen y trayectoria, pretenda impedir que cualquier
usuario de Internet use una marca similar - no de modo engafioso tal como se
ha planteado - a la suya. Esta situacién, unida al hecho que no existen otros
antecedentes que hagan pensar que el vocablo GENERCOM haya lesionado en
estos afios de existencia a AES GENER, sino que por el contrario el hecho de no
haber registrado al término del udltimo periodo el nombre de dominio
genercom.cl por esta Uultima, permitiendo entonces al primer solicitante
validamente solicitar su inscripcidon, hace prueba en esta sentenciadora que
dicho riesgo de confusion error, dilucion marcaria y dafio a la identidad
comercial pretendida, no es tal.
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SEPTIMO: Que continuando con lo anterior y respecto al supuesto
riesgo de error y confusion que la segunda solicitante advierte por la solicitud
de registro de nombre de dominio de autos por la contraria, este Tribunal, en
base a los criterios expresados en el considerando anterior no advierte dicho
riesgo, toda vez que ambos solicitantes realizan actividades claramente
identificables entre si, por lo cual mal puede un usuario de internet, al verse
enfrentado al nombre de dominio en disputa, considerar que pertenezca al
demandante. Este Tribunal deja en claro sin embargo que, de producirse dicha
vulneracion, el segundo solicitante mantiene incélume su derecho a reclamar
sobre ésta, en las instancias administrativas como jurisdiccionales que
correspondan en su oportunidad.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, este Tribunal reconoce que tanto
en jurisprudencia como en doctrina se habla del "Secuestro inverso de
nombres de dominio” ("Reverse domain name hijacking”). Dicha practica ha
guedado circunscrita en doctrina al “"abuso que las grandes compahias podrian
hacer para intimidar a pequenos titulares de dominios y forzarlos a ceder estos
nombres”, segun las palabras de la Sra. Margarita Valdés, asesora juridica de
Nic Chile en ese entonces, en el marco de la reunion trimestral de ICANN,
realizada en agosto de 1999. En dicha reunidn se asientan las bases de lo que
hoy es el sistema nacional, por lo cual la conducta del secuestro inverso es
ampliamente reconocida en el ambito nacional. Dicha conducta asimismo se
encuentra recogida en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy de
ICANN, indicando que es la utilizacion de dicha politica de mala fe, siendo
entonces su fin el despojar a un titular de nombre de dominio de éste. En el
particular, no es posible tener por acreditada la mala fe manifiesta del segundo
solicitante en torno a sus pretensiones puesto que si tiene fundamentos para
litigar, pero sin embargo se advierte que la extension de sus pretendidos
derechos simplemente no alcanzan a prosperar en la érbita de los nombres de
dominio. Pretender extraer otros principios tomados de diversas areas del
derecho de modo general es olvidar que el derecho se encuentra en constante
evolucion, y debe ser capaz de contemplar situaciones juridicas no regidas por
los canones tradicionales, como puede resultar para algunos el derecho de las
nuevas tecnologias de la informacion.

NOVENO: Que de todo lo dicho, cabe sefalar que si bien el segundo
solicitante ha logrado probar fehacientemente derechos sobre la denominacién
GENER, el primer solicitante ha demostrado ser el creador de la expresion
GENERCOM que se condice exactamente con el nombre de dominio
genercom.cl, y por ende es su legitimo creador y usuario sin perjuicio de
poder coexistir entre si con otras denominaciones de similar naturaleza, como
lo es en el caso, GENER. Esta coexistencia, a la luz de lo analizado, no perturba
ninguno de los activos y derechos que estima vulnerados el demandante, toda
vez que los pretendidos riesgos no se han producido en el tiempo que han
coexistido dichas expresiones, ni tampoco existen antecedentes suficientes
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para demostrar que dicho riesgo se producira. El primer solicitante entonces ha
hecho un uso ajustado a derecho, conforme a las normativas introducidas por
OMPI, ICANN, y recogidas tanto por nuestra legislacidon sobre competencia
desleal, propiedad intelectual e industrial, en el Reglamento de Nic Chile y en
ultimo término por nuestra jurisprudencia y doctrina. Es por ello que este
Tribunal considera, no sélo de los registros, marcas y demas antecedentes
invocados, sino también haciendo uso de los principios de justicia y equidad
que ilustran a este tipo de controversias, que ambos solicitantes tienen
motivos para litigar, por ende ninguno de los dos ha logrado probar un mejor
derecho, que como bien se indicé es el elemento central de dicha disputa.
Entonces, sdlo queda aplicar un principio que en ningln caso se encuentra
superado por la doctrina y jurisprudencia como intenta hacer creer el
demandante, sino que se ha perfeccionado para darle su justa dimension, que
es el denominado principio del primer solicitante o first come, first served, que
no es mas que la aplicacion del viejo aforismo juridico “prior in tempore, prior
in iure”, ya que ante la controversia generada y el hecho que ambas partes
alegan derechos equivalentes o de igual entidad, se prefiere a quien haya
realizado primero la solicitud de inscripcion. Todo lo dicho, sin embargo, deja a
salvo como ya se ha indicado, las acciones que ambos solicitantes puedan
estimar como conducentes, en las oportunidades y ante los 6rganos que
estimen pertinentes.

DECIMO: Que para finalizar, el segundo solicitante ha pedido la condena
en costas a su contraparte, ante lo cual este Tribunal estima que no ha lugar a
lo solicitado ya que la condena en costas a la parte vencida es una facultad
privativa de este Tribunal, otorgada segun las reglas generales, y reproducida
en el articulo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, en los
siguientes términos: “(...) 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 inscripcion 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”. Ya que ninguno de los solicitantes ha
actuado conforme a lo exigido por esta regla, ni tampoco se ha logrado
demostrar suficientemente la mala fe de alguna, no se puede hacer lugar a la
condena en costas solicitada por el segundo solicitante en contra del primero,
procediendo entonces lo dispuesto en las bases del presente arbitraje, que
rolan en el expediente.

Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 222 del
Codigo Organico de Tribunales, 636 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediacidén y Arbitraje contenido en
la Reglamentacién para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio
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.CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimacién, y a
la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripcidon del nombre de dominio genercom.cl
presentada por el segundo solicitante, AES GENER S.A.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio genercom.cl al primer solicitante, esto es, don FRANCISCO
ANTONIO GODOY TARRAZA, Rut 14.256.082-8.-

3.- Que cada parte pagara sus costas, conforme a lo dispuesto en las bases
de procedimiento.

Notifiquese la presente resolucidn a las partes via carta certificada y ademas
por correo electrénico, con firma digital, y por esta ultima via, a Nic Chile.

Remitase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Arbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 30 de Junio de 2012, comparecen ante
mi como testigos de actuacion don IGNACIO BECERRA, RUT No. 11.171.210-7,
y dofia LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1, quienes dan fe de
lo resuelto, y firman en sefal de conformidad.
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