En Santiago de Chile, a 1° de julio de dos mil once, en Mac |ver 125 piso 8, Santiago, en los

autos por conflicto en inscripcion de nombre de dominio hydrocge.cl, suscitado entre asesorias y
consult (PABLO JESUS TROMILEN RUPAYAN) RUT 11.976.578-1, domiciliado en juan
montalvo 75 depto 1603, Ias condes, santiago y Compaiia General de Electricidad S.A. (CIA
GENERAL DE ELECTRICIDAD S A), RUT 90.042.000-5, domiciliada en Teatinos 280, Piso 16 -
Chile, se resuelve:

VISTOS:

1.

Que con fecha 17 de marzo de 2011, mediante oficio OF 13905, dofia Margarita Valdés Cortés,
Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicd a la suscrita su designacion como arbitro
del conflicto por la inscripcion del nombre de dominio hydrocge.cl, como consta a fojas 1.

Que por resolucién de fecha 18 de marzo de ese mismo afo se aceptd la designacion como
arbitro arbitrador en la controversia senalada, jurando desempenar fielmente el cargo y en el
menor tiempo posible, citindose a las partes a2 una primera audiencia de conciliacién y/o
fifacion del procedimiento, a realizarse el dia jueves 31 de marzo del afio 2011 a las 10:45,
nolificandose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

. Que a fojas 8 consta que en la fecha sefialada se realiz6 la audiencia fijada, con la

comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en
razdn de la inasistencia del primer solicitante, se fijo el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 11 y 12 consta la comparecencia personal del primer solicitante.

§. Que a fojas 13 el primer solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, en que pide el

rechazo de la solicitud competitiva de |la segunda solicitante y que se consolide el dominio en
disputa en su parte.

Senala que su solicitud forma parte de un proyecto de transmision cuprifera geotécnica, en
base a afluentes hidricos, que tiene como objetivo dotar al area minera de la ingenieria
mecanica a traves de correas de transmision humedas para el eficiente transporte de material
cuprifero sin polvo en suspension, presente en la Regién de Atacama, provincia del Huasco,
comuna de Vallenar y Alto del Carmen

Indica que el dominio solicitado corresponde a dos canceptos, Por una parte HIDRO, del prefijo
hidro, en griego agua. Por otra parte CGE, correspondiendo C a la primera inicial de la palabra
cuprifera, que dice relacién con la explotacion de cobre. Por su parte GE corresponde a la
primera silaba de |a palabra geotécnica, esto es la ingenieria que se encarga del estudio de las
propiedades mecanicas, hidraulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la tierra,
Sefiala que a efectos de proteger el dominio se crea su simil en inglés, esto es hydrocge.cl.

Estima que el dominio no esta asociado a alguna marca comercial de la contraria y que le
asiste el principio "first come first served”.

Relata que con el objeto de que su solicitud no transgrediera el derecho marcario ni otros
registros, revisd la pagina del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en las secciones
registro de marcas, registro de solicitudes y registro de item registro (sic), siendo en todas las
busquedas el resultado, al 8 de abril del afio en curso, la inexistencia del registro para el signo
HYDROCGE

Sostiene que ademas el buscador google.cl al arrojar los resultados para el signo HYDROCGE
no contiene ninguna Informacion directa o indirecta que relacione este signo con la segunda



solicitante. Agrega que esta busqueda arroja resultados en idéntico sentido en la pagina
wikipedia.org.

Destaca que el 6 de octubre de 2010 comienza a construirse la pagina web, el 12 de
noviembre de ese mismo afio se inscribe el dominio hydrocge.cl y el 13 de noviembre de 2010
la pagina es subida a la web, comenzando las actividades de construccion, adquisicion del
hosting, disefiador y programacion.

A continuacion se refiere en detalle al proyecto al cual estaria adscrito el dominio en disputa.
Manifiesta que su proyecto se encuentra activo en la web a través del dominio en disputa.

Hace presente que existen una serie de signos similares al disputado en autos que no se
encuentran inscritos en Nic Chile, lo que, estima, demuestra que la necesidad de la contraria
por vincularse a este signo no es real.

Se refiere al articulo 19 de la Constitucion Palitica de la Republica, en tanto este consagra el
derecho de autor sobre las creaciones intelectuales.

Prosigue refiriéndose al Reglamento de Nic Chile, especificamente a su articulo 22, infiriendo
de su texto la buena fe de su parte.

Consldera que la contraria pretende acaparar cualquier signo que contenga la expresion CGE,
lo que constituiria un accionar abusivo y monopélico que vulnera la buena fe de su proceder.

Finaliza sefialando que la segunda solicitante no demuestra interés en la inscripcion de
dominios similares al disputado en autos,

. Que a fojas 23 el segundo solicitante presenta sus argumentas de mejor derecho, en que pide
el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide &l dominio en
dispula en su parte,

Sefala que la aplicacion pura y simple del principio “First come first served" puede acarrear
una solucion injusta para este tipo de conflictos. Agrega que frente a esta realidad surge la
tesis del mejor derecho, estimando que a su representada, de acuerdo a los antecedentes que
se expondran, le asiste un mejor derecho saobre el dominio en disputa.

Indica que su representada pertenece al grupo CGE, el que corresponde a uno de los
conglomerados energéticos mas importantes del pais. Concentra su actividad en el sector
eléctrico y gasifero y esta presente en Chile y Argentina.

Expone que su representada cuenta con un sin numero de marcas comerciales como parte de
su estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado. Para ello ha utilizado como parte
distintiva de su nombre comercial la expresion CGE posicionandola como un signo
caracteristico de los productos y servicios que ofrece. A continuacion identifica 34 registros
marcarios de su titularidad que contienen la referida expresion.

Estima que la primera solicitante al solo agregar el signo HYDRO a la expresién CGE pretende
aprovecharse ilegitimamente de un prestigio ajeno en desmedro de los intereses de su
representada, Indica que lo que se pratende con el dominio en disputa es identificar un
concepto de generacion hidréulica de energia asociado a la marca de su mandante



Sostiene que la expresion del dominio en disputa se encuentra estrechamente vinculada con
las actividades que distinguen las marcas comerciales de su representada, por lo que &l
dominio en disputa sera asociado por los usuarios de internet a su representada.

A continuacion expone una lista de nombres de dominio de su titularidad, los que incluyen el
signo CGE, asi por ejemplo cge.cl, cgetransmisian ¢l y cgegeneracion.cl.

Estima que de asignarse el dominio en disputa a la primera solicitante se produciria una
dilucion de los signos que la distinguen y una confusion entre los usuarios de internet.

Se refiere al Reglamento de Nic Chile, especificamente a las normas sobre revocacion de
dominios, estimando que tales normas contienen principios para decidir sobre |a asignacian de
dominios. En este sentido indica que el articulo 22 sefiala como causal de revocacion el que el
nombre de dominio sea engafiosamente similar @ un nombre por el que el reclamante es
reconocido.

Considera su actuar de buena fe. Por el contrario estima que la primera solicitante ha actuado
de mala fe. A este respecto sefiala que |a solicitud de la contraria vulnera lo dispuesto por el
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile en cuanto su solicitud contraria los derechos
validamente adquiridos por la segunda solicitante.

En cuanto al mejor derecho al dominio en disputa indica que es de vital impartancia la buena fe
que inspire la solicitud.

Sostiene que el interés de |la contraparte sobre el dominio en disputa es intempestivo, arbitrario
y no corresponde & ningun antecedente historico o comercial,

Cita nuevamente los articulos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile.

Contintia sefialando que la eventual dilucién marcaria que podria producirse, atendida la Intima
vinculacién a los servicios prestados por su mandante, ademas de ser injusta es contraria a
derecho por cuanto se estarian afectando los derechos de propiedad que su mandante tiene
sobre sus signos y respecto de los cuales posee proteccién legal y constitucional.

Manifiesta que de acuerdo al orden publico econémico los consumidores deben poder
distinguir adecuadamente |a procedencia empresarial de los productos y servicios que se les
ofrece en el mercado, circunstancia que no se daria de adjudicarse el dominio en disputa a la
contrana.

Se refiere a los derechos de propiedad Intelectual. Al respecto cita el articulo 19 N° 25 de la
Constitucién Politica de la Republica, el articule 585 de Caédigo Civil, la Ley N* 17.336 sobre
Propiedad Intelectual y Iz Ley N° 19.039 sobre Privilegios industnales y su proteccion.

. Que, a fojas 42 el Tribunal dio traslado respecto de las alegaciones de las partes. A fojas 43 la
segunda solicitante evacué el traslado referido exponiendo respecta de la alegacion de la
contraria que alude a la no asociacion entre el dominio disputado y la segunda solicitante, que
la expresion CGE, distintiva y caracteristica de su mandante, unida a la expresion HYDRO
integran una caracterizaciéon propia de las actividades de la segunda solicitante, esto es la
generacion hidroeléctrica.

Respecto de la alegacion de la contraria, referida a la mala fe de su representada, considera
que su mandante ha actuado sin contrariar los principios de la competencia leal y la ética
mercantil, buscando proteger sus derechos, por tanto ha obrado de buena fe.



Considera que el dominio en disputa es similar a su razén social y a la denominacion por la que
su representada es conocida en el mercado.

Concluye que, dados los antecedentes expuestos, su contraparte no posee un mejor derecho
sobre &l dominio en disputa.

8. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaiio
documentos a fojas 36 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

9. Que a fojas 47 se citd a |las partes a oir sentencia.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un &rbitro
arbitrador, que debera, conforme a su leal saber y entendzr definir la disputa acorde a lo que la
prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda
resolucion de conflictos.

SEGUNDO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cual de
las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignacidén del nombre de dominio hydrocge.cl,
disputado en estos autos.

TERCERO: Que, en relacién al mejor derecho, la primera solicitante alega que el signo
HIDROCGE, corresponde a un acrénimo relacionado con el giro de su actividad, compuesto por
las palabras hidro, cuprifero y geotécnica. Agrega que el signo HYDROCGE correspande a su
simil en ingles y que fue inscrito en Nic Chile a efectos proteger su actividad. Estima que el signo
solicitado no se relaciona con la contraria, en tanto ésta no posee registros marcarios, dominios ni
presencia en internet asociada a esta expresion. Hace presente que el dominio en disputa se
encuentra activo.

CUARTO: Que en relacidn al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la
segunda solicitante ha alegado que es titular de una serie de marcas y dominios estructurados
sobre la expresion CGE, expresioén a través de |a cual es ampliamente conocida en el mercado y
que a su vez esta contenida en el dominio en disputa. Agrega que el signo HYDRO unido a la
expresion CGE distintiva y caracteristica de su mandante, integran una caracterizacion propia de
sus actividades, en tanto el signo HYDROCGE sugeriria |la nocién de generacién hidroeléctrica y
la actividad propia de su mandante esta vinculada a |a electricidad.

QUINTO: Que, revisado el dominio en disputa con fecha 10 de junio del presente afo, éste se
encuentra inactivo.

SEXTO: Que, la introduccion del signo HYD';?OCGE en el buscador google para Chile no arroja
resultados vinculados a los solicitantes.

SEPTIMO: Que, de acuerdo lo sefialado en los considerandos quinto y sexto este tribunal
concluye que no existen antecedentes de uso del signo en disputa por parte de los solicitantes en
autos, ‘

OCTAVO: Que, la naturaleza de los servicios que prestan ambas partes es absolutamente
diversa. A mayor abundamiento, de |as alegaciones de ambas solicitantes referidas a sus areas de
negocio, consta que en funcion del giro de ambas la primera solicitante no se dedica a giros
relacionados con el actuar su contraparte en autos.

NOVENO: Que, si bien es cierto el signo pedido contiene una expresién, CGE, sobre la que la
segunda solicitante posee registros marcarios y por la que es conocida en el mercado, la primera
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sollcitante justifica Ia inclusidn de esa expresion en el dominio solicitado en tanto la vincula a su
giro. Ademas cabe sefialar que en el mismo sentido el primer solicitante justifica |a inclusidn de un
elemento diferenciador en el dominio en disputa cual es la expresion HYDRO, signo relacionado,
segun sus dichos, con su giro. Respecto de la alegacién de la segunda sollcitante referida a que el
signo HYDRO unido a la expresion CGE distintiva y caracteristica de su mandante, integran una
caracterizacion propia de sus actividades, en tanto el signo HYDROCGE sugeriria la nocion de
generacién hidroeléctrica y la actividad propia de su mandante esta vinculada a |a electricidad,
este tribunal considera que tal afirmacion debe ser desestimada en tanto en |las presentaciones de
la segunda solicitante ésta en ningun caso se refiere a que parte de su actividad se vincule a la
generacion hidroeléctrica, ni aporta prueba alguna en tal sentido.

DECIMO: Que, debe tenerse presente que la similitud entre nombres de dominio o entre un
nombre de dominio y una marca registrada, e Incluso su identidad fonética, no es causal por si
misma para inducir a error, toda vez que si en el mercado se utiliza un término igual para gl mismo
rubro de productos o servicios podra ser considerado perjudicial para el publico consumidor, pero
en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el
criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso del
Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en
derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se
registre en clases diferentes, menos podra serlo el hecho que el término se ocupe como nombre
de dominio para servicios diferentes.

DECIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a |o anterior este tribunal estima que el posicionamiento, la
fama y notoriedad del signo CGE alegados por la segunda solicitante no son razones suficientes
para asumir la confusion en el pablico respecto al origen del servicio o producto que eventualmente
se ofrezcan a través del dominio hydrocge.cl. De lo sefialado en los considerandos anteriores
aparece que la posibilidad de confusion a propésito de la adjudicacion del dominio al primer
solicitante debe ser desestimada

DECIMO SEGUNDO: Que, en funcion de lo sefialado en los considerandos anteriores el tribunal
estima que en el caso de autos los derechos marcarios del segundo solicitante no se verian
afectados por la solicitud de Iz primera sollcitante. A mayor abundamiento el criterio de titularidad
de marca comercial es sélo uno de los criterios que sirven para dirimir los conflictos sobre
asignacion de nombres de dominio, mas no es excluyente respecto al resto de los criterios
reconocidos en la materia.

DECIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en caso que en el futuro el asignatario del
nombre de dominio en disputa haga un uso de éste que infrinja los derechos de la segunda
solicitante, subsistira para ésta la accion de revocacion contemplada en el articulo 22 de la
“Reglamentacion para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de Nic” Chile.

DECIMO CUARTO: Que, de acuerdo a lo sefialado en lo;f» considerandos anteriores, se considera
que corresponde asignar el nombre de dominio en disputa a la primera solicitante.

Con lo considerado y leniendo presente ademas lo dispuesto en el Reglamento para el
funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asignese el nombre de dominio "hydrocge.cl" al primer solicitante, asesorias y consult (PABLO
JESUS TROMILEN RUPAYAN), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.



Nolifiquese la presente resolucién a los interesados por carta certificada a los domicilios que
constan en autos y a NIC Chile por correo electrénico firmado digitalmente.

Sentencia dictada ante los testigos de actuacién, ambos mayores de edad y que firman a

continuacion; _
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