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SENTENCIA
intelbras.cl
Rol N° 043-2011

Santiago, uno de agosto de dos mil once.

VISTOS:

Que con fecha diecisiete de enero de dos mil once, los sefiores Sociedad Comercializadora e
Inversiones HCD Limitada, siendo su contacto administrativo don Luis Eduardo Dujovne
Fischman, ambos domiciliados en Don Carlos nimero dos mil novecientos treinta y nueve,
oficina dos doscientos ocho, Las Condes, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripcién
del nombre de dominio “intelbras.cl” y con fecha dos de febrero de dos mil once, los sefiores
Intel Corporation, representada por Rafael Covarrubias Porzio, siendo a su vez contacto
administrativo, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida El Golf nimero cuarenta,
piso trece, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripcién del
nombre de dominio “intelbras.cl” , dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en
el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentacién
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero catorce mil doscientos veinticuatro, de fecha
dieciséis de mayo de dos mil once, se design6 a la suscrita como arbitro para la resolucién del
conflicto sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
citd a las partes a una audiencia de conciliacién y/o de fijacién del procedimiento. Segiin
consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales segiin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente.

Que a la audiencia de conciliaciéon y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
ambos solicitantes, sin que se produjera conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacion para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedié a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecié un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones tanto
los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada como los sefiores Intel
Corporation hicieron uso de dicho plazo, acompafiando en este mismo periodo la prueba en
que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo ambas solicitantes hicieron uso de el.

Se recibio la causa a prueba y se fij6 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificé a las partes de la
resolucion que recibio la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba ambos solicitantes hicieron uso de dicho plazo;
Se citd a las partes a oir sentencia, con fecha veinticinco de julio de dos mil once.
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Que existe constancia en autos que los sefiores Intel Corporation, pagaron la totalidad de los
honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores Sociedad
Comercializadora e Inversiones HCD Limitada, argumentan ser una compaiiia que cuenta con
el aval de ser distribuidor y representante comercial autorizado de la compafiia de origen
brasilefia Intelbras S/A Industria de Telecomunicao Electronica Brasilera. Que en su calidad
de distribuidor y representante legal antes referido, recibieron la expresa autorizacion de
Intelbras S/A Industria de Telecomunicao Electronica Brasilera para solicitar el nombre de
dominio “intelbras.cl”. Que dicha autorizacion responde a una estrategia de penetracién de la
compafifa brasilefia en el mercado chileno, siendo fundamental para estos efectos tener
presencia en Internet a través de un nombre de dominio “.cl”. Sefialan que, al no poseer una
filial en Chile y por lo mismo, al no tener un nimero de RUT, Intelbras S/A Industria de
Telecomunicao Electronica Brasilera confié en su distribuidor y representante comercial en
Chile, Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada, para iniciar el proceso de
registro del nombre de dominio en disputa. Destacan que la expresion “intelbras” corresponde
al elemento mas destacado y sobresaliente de la razén social o nombre de la compaiiia
representan comercialmente en Chile, a saber, Intelbras S/A Industria de Telecomunicao
Electronica Brasilera. Y que ésta ultima, es una empresa que nacid en el afio mil novecientos
setenta y seis, lider en la fabricacion de centrales y aparatos telefénicos en Latinoamérica, con
capital cien por ciento brasilefio, trayendo la solucion en comunicacién e informacién a través
de productos que reflejan tecnologia, calidad, innovacién y disefio tinico. Destacan que dicha
empresa prima por la transparencia en sus negocios, a través de una gestion participativa, por
la calidad ofrecida en sus productos, por la €tica y por la seguridad, siempre priorizando el
respeto por el ser humano, con lo que refleja en sus acciones la simplicidad de una gran
empresa feliz y productiva. Sefialan que por lo anterior, sorprende la solicitud competitiva u
oposicion deducida por Intel Corporation, no sélo porque esta compaiiia no opera en el rubro
de los equipos telefonicos fijos o moviles, centrales telefonicas o centros de 1lamado, como es
el caso de la representada y proveedora de su Sociedad, Intelbras S.A., sino que ademas lo
solicitado en autos no responde a una invasion o apropiacion de su nombre o marca comercial,
“inte]”. Finalmente, destacan que “intelbras” estd inscrita como General Top Level Domain,
en adelante gTLD, en paises tales como, México (www.intelbras.com.mx), Brasil
(www.intelbras.com.br) y Argentina (www.intelbras.com.ar) y, en ninguno de ellos, Intel
Corporation ha objetado o cuestionado tales gTLD.

Mencionan derechos marcarios de quienes dicen ser su representado comercial, la compaifiia
brasilefia, Intelbras S/A Industria de Telecomunicao Electronica Brasilera, como sigue:
Registro N° 803.915, “INTELBRAS”, mixta, productos, clase 9.

Sefialan que en autos es aplicable el Principio “First Come, First Served” pues fueron los
primeros solicitantes del nombre de dominio en disputa.

Concluyen sefialando que por el hecho de que el nombre de dominio solicitado corresponde al
nombre principal de la compailia que representan comercialmente en Chile, estando ademas
registrada como marca comercial para los productos en los cuales opera en el mercado y
ademas, teniendo diversos otros gTLD, estiman que existen, no solo legitimos intereses, sino
que ademas justificados derechos para que se les asigne el nombre de dominio “intelbras.cl”.

En el Derecho citan el Articulo 10 del Reglamento de NIC Chile.

Como fundamento de su argumentacion acompaiian: Copia de Certificado de Distribucion
emitido por Intelbras S/A. , Brasil, a HCD de Chile, con fecha primero de diciembre de dos
mil diez; Copia de carta de Solicitud de Dominio enviada por don Rafael Boeing, Director



1D UNAL ARDIIRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Administrativo y Financiero de Intelbras S/A al sefior Dujovne, con fecha dos de enero de dos
mil once; Certificado N° 20101639627, emitido por Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina, con fecha catorce de junio de dos mil diez; Copia simple de Escritura Publica de
Constituciéon de Sociedad de Responsabilidad Limitada “Sociedad Comercializadora e
Inversiones HCD Limitada”, Repertorio N° 33.167-2010, certificada por el Notario Publico
Titular de la Cuadragésima Quinta Notaria de Santiago, don René Benavente Cash con fecha
catorce de septiembre de dos mil diez; Impresién de dieciocho paginas de documento
denominado “Intelbras”, Seguranca Electronica e Intelbras, “Solucoes inteligentes e
Innovadoras para todos os ambientes”, sin constar emisor y sin fecha y Copia simple de
Certificado de Registro de Marcas Comerciales emitido por el Departamento de Propiedad
Industrial, Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién del Gobierno de Chile, del
Registro de marca “Intelbras”, Registro N° 803.915, mixta, produc tos, clase 9, concedida a
Intelbras S/A Industria de Telecomunicacao Electronica Brasileira, con fecha diecisiete de
abril de dos mil ocho.

Que por su parte, los sefiores Intel Corporation, argumentan que son actualmente los
fabricantes mas importante de chips computacionales y creadores de la serie de procesadores
mas comunmente encontrados en la mayoria de las computadoras personales, siendo fundada
el dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y ocho como Integrated Electronics
Corporation, por Robert Noyce y Gordon Moore. Que en mil novecientos setenta y uno nacié
el primer microprocesador. Que el para aquella época potentisimo 4004 estaba compuesto por
cuatro de estos chips y otros dos chips de memoria. Y que este conjunto de dos mil trescientos
transistores que ejecutaba sesenta mil operaciones por segundo se puso a la venta por
doscientos dolares. Sefialan que muy pronto Intel comercializo el procesador 8008, capaz de
procesar el doble de datos que su antecesor y que inundd los aparatos de aeropuertos,
restaurantes, hospitales, etc. Sefialan, ademés, que en mil novecientos ochenta y uno Intel
desarroll¢ los procesadores de dieciséis bits 8086 y los de ocho bits 8088 que sumaron dos mil
quinientos premios de disefio en un solo afio. Y que con ellos IBM acudié por primera vez a
un fabricante externo y confeccioné el primer PC. Que en mil novecientos ochenta y dos
aparecié el revolucionario 286, equipado con ciento treinta y cuatro mil transistores y el
primero en ofrecer compatibilidad de software con sus predecesores. Y que en mil novecientos
ochenta y cinco Intel lanza al mercado el procesador 386, un micro de treinta y dos bits y
doscientos setenta y cinco mil transistores que fue rapidamente adoptado por la empresa
Compaq para su computadora personal Compaq Deskpro 386. Sefialan que cuatro afios
después llegaria el robusto Intel 486 de 1,2 millones de transistores y que en mil novecientos
noventa y tres Intel comienza a desarrollar la linea Pentium, plena de nuevos estandares y de
transistores, y con cinco veces mas capacidad que el 486. Que luego lanzaron el Pentium Pro
y en mil novecientos noventa y siete incluye en sus procesadores la tecnologia MMX.
Sefialan, ademads, que en mayo de mil novecientos noventa y siete aparece el Pentium II, un
afio mas tarde el Pentium II Xeon, tras el que llegaria el Pentium III. Que el seis de junio de
dos mil cinco llegaron a un acuerdo con Apple Computer, por el que Intel proveeria
procesadores para los ordenadores de Apple. Y que en enero de dos mil seis se presentaron al
mercado las primeras computadoras de Apple, una portatil y otra de escritorio, con
procesadores Intel Core Duo de doble niicleo. Destacan que en el afio dos mil ocho, lanzaron
una nueva gama de procesadores llamados Intel Atom, los que son muy pequefios y estan
disefiados para equipos MID (Mobile Internet Devices) y netbooks y estan disponibles
también bajo la plataforma Intel Centrino Atom y en dos nucleos (recientemente lanzado).
Sefialan que actualmente han lanzado al mercado un nuevo procesador, el cual es denominado
17y es el més rdpido en el campo de los Pc's por ahora, el cual reemplazara a los procesadores
Core 2 Duo. Enfatizan que los sefiores Intel Corporation, son los legitimos creadores, duefios
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y usuarios de la marca “Intel”, gozando ésta de un notable prestigio en su 4rea de operacion.
Sefialan que son titulares en Chile de diversos registros de marca “Intel”. Que todos estos
registros de marca fueron solicitados y concedidos con anterioridad al diecisiete de enero de
dos mil once, fecha de solicitud por parte de los sefiores Sociedad Comercializadora e
Inversiones HCD Limitada del nombre de dominio “intelbras.cl”. Que, ademads, son titulares
de numerosos registros para la marca “Intel” en el extranjero. Y que el gran numero de paises
en que la marca “Intel” esta registrada da cuenta de la fama y notoriedad con que esta marca
cuenta. Destacan que la expresion “Intel” corresponde a una famosa marca de su Corporacion,
que actualmente es sinénimo de calidad y excelencia otorgada por ésta y no por terceras
personas. Hacen hincapié en que durante mas de treinta afios han invertido innumerables
recursos para dotar a esta marca de la calidad y excelencia que hoy detenta. Destacan que la
marca “Intel” se comercializa con éxito en Chile, siendo ampliamente reconocida por el
publico consumidor. Sefialan que no s6lo tienen registrada la marca “Intel”, sino que hacen
activo uso de ésta, tanto en Chile como en el extranjero. Enfatizan, que ademas, el
conocimiento por parte del publico consumidor de la marca “Intel”, de su propiedad, se hace
patente en este caso, ya que al efectuarse una bisqueda para el término “Intel” en el buscador
electrénico de mayor prestigio en la actualidad, Google, se aprecia que todos los resultados de
por lo menos la primera pagina, dicen relacion a la marca de su Corporacion. Que dicha
busqueda confirma la fama y notoriedad de la marca “Intel” y que son millones los
consumidores que esperan el lanzamiento de los nuevos modelos de sus procesadores, lo que
explica el nimero de articulos, foros de opinion, etc. que se refieren a su marca “Intel”.
Sefialan, en consecuencia, lo extrafio que seria que los sefiores Sociedad Comercializadora e
Inversiones HCD Limitada pudiesen alegar desconocimiento de la marca “Intel”. Destacan
que la sola adicion de la expresion “bras” a la marca “Intel” de su Corporacion, no le otorga
distintividad alguna al nombre de dominio solicitado. Sefialan, ademds, que la expresion
“bras” da la idea de pertenecer a Brasil, por lo tanto la asociacion logica de los usuarios de
Internet es que “intelbras.cl” corresponderia a una rama de Intel Corporation en Brasil. Que
del mismo modo, un nombre de dominio “intelco.cl” seria asociado a Intel Colombia, o
“Intelue.cl” seria asociado a Intel Union Europea. Destacan que esto es justamente lo que
quieren evitar, la confusion de los usuarios que pensaran con toda razon que “intelbras.cl” esta
relacionado con Intel Corporation, cosa que no es efectiva. Sefialan que el hecho de que el
nombre de dominio “intelbras.cl” sea asignado a los sefiores Sociedad Comercializadora e
Inversiones HCD Limitada, traeria consecuencias nefastas y grandes perjuicios tanto a Intel
Corporation como a terceros que se verian expuestos a toda clase de confusion respecto del
origen del nombre de dominio “intelbras.cl”. Que para el correcto funcionamiento de Internet,
resulta esencial que exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el
contenido al cual los usuarios de Internet tienen asociado dicho nombre de dominio y es claro
que el publico consumidor tenderd a asociar directamente el nombre de dominio “intelbras.cl”,
con su empresa y marca. Sefialan, ademads, que lo anterior es especialmente aplicable al caso
de autos, toda vez que el los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada
promociona productos electronicos en su pagina Web, que estan estrechamente relacionados a
los productos que han hecho famosa la marca “Intel”. Reiteran que los sefiores Sociedad
Comercializadora e Inversiones HCD Limitada solicitaron el nombre de dominio “intelbras.cl”
en forma posterior al registro de la marca “Intel”, por parte de los sefiores Intel Corporation,
lo que, unido al uso en Chile y a la fama, prestigio y notoriedad que ha adquirido la marca
“Intel”, deja pocas posibilidades de que el demandado haya podido ignorar o desconocer la
existencia de la marca “Intel”. Sefialan que consideran abusiva la solicitud del nombre de
dominio “intelbras.cl” efectuada por los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones
HCD Limitada ya que el nombre de dominio “intelbras.cl” es engafiosamente similar a la
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marca “Intel” de su propiedad, y que no han demostrado derecho o interés legitimo que
justifique su solicitud y al solicitar el nombre de dominio “intelbras.cl” han pretendido
acercarse a una marca registrada de propiedad de Intel Corporation, lo cual provoca confusion
evidente.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 635411, “INTEL”,
denominativa, productos, clases 14, 16, 18, 21 y 25; Registro N° 635.413, “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9; Registro N° 639.042 “INTEL”, denominativa, productos,
clase 16; Registro N° 639.043, “INTEL”, denominativa, servicios, clase 42; Registro N°
639.044, “INTEL”, denominativa, productos, clase 9; Registro N° 839.927, “INTEL”,
denominativa, servicios, clase 38; Registro N° 650.829, “INTEL”, denominativa, productos,
clases 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33 y 34; Registro N° 712.331 “INTEL”, denominativa, servicios, clase 35, 37, 39, 40 y 41;
Registro N° 865.905 “INTEL”, denominativa, productos, clase 9; Registro N° 865.946,
“INTEL”, denominativa, productos, clase 28; Registro N° 869.706 “INTEL”, denominativa,
servicios, clase 42; Registro N° 900.740 “INTEL”, denominativa, servicios, clase 42; Registro
N°® 760.856 “INTEL”, mixta, productos, clases 14 y 16; Registro N° 766.227 “INTEL”,
mixta, servicios, clases 38, 41 y 42; Registro N° 771.317 “INTEL”, mixta, productos, clase 9.
Ademads, a modo de ejemplo, son titulares de los siguientes registros en el extranjero: Registro
N° 1.661.948 “INTEL”, denominativa, productos, clase 9, en Argentina; Registro N°
1.637.333 “INTEL”, denominativa, servicios, clase 38, en Argentina; Registro N° 245.217
“INTEL”, denominativa, productos, clase 9, en Australia; Registro N° 828.467, “INTEL”,
denominativa, clases 9, 38, 42, en Australia;, Registro N° 816.961.735, “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9, en Brasil; Registro N° 820.345.032, “INTEL”,
denominativa, productos, clase 16, en Brasil; Registro N° TMA 555697 “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9, en Canad4; Registro N° TMA 536833 “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9, en Canadd; Registro N° 55.155 “INTEL”, denominativa,
productos, clase 10, en Colombia; Registro N° 18.086, “INTEL”, mixta, servicios, clase 38, en
Colombia; Registro de Marca Comunitaria N° 000000464 “INTEL”, mixta, productos y
servicios, clases 9, 16, 38, 42, en OAMI; Registro de Marca Comunitaria N° 000000513
“INTEL”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 16, 38, 42, en OAMI; Registro N° M
1.654.912 “INTEL”, mixta, productos, clase 9, en Espafia; Registro N° M 2.047.687
“INTEL”, denominativa, productos, clase 9, en Espafia; Registro N° M 2.422.802 “INTEL”,
denominativa, servicios, clase 38, en Espafia; Registro N° 3.690.667, “INTEL”, mixta,
productos, clase 9, en Estados Unidos; Registro N° 3.173.391, “INTEL”, denominativa,
servicios, clase 38, en Estados Unidos; Registro N° 3.029.954 “INTEL”, denominativa,
productos y servicios, clases 9, 42, en Estados Unidos; Registro N° 3.690.667 “INTEL”,
mixta, clase 9, en Estados Unidos; Registro N°2.462.327 “INTEL”, denominativa, productos,
clase 9, en Estados Unidos; Registro N° 3.399.208, “INTEL”, mixta, productos, clases 9, 14,
16, 18, 21, 25, 28, 38, 41, 42, en Marcas de Francia; Registro N° 99.767.673, “INTEL”,
denominativa, productos, clases 9 y 28 en Francia; Registro N° 111.325, “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9, en Irlanda; Registro N° 209.441, “INTEL”, denominativa,
productos y servicios, clases 9, 16, 38 y 42, en Irlanda; Registro N° 0.000.582.477, “INTEL”,
etiqueta, clase 9, en de Italia; Registro N° 0.000.606.677, “INTEL”, etiqueta, clase 9, en
Italia; Registro de Marca N° 1.373.591, “INTEL”, denominativa, productos, clase 9, en Japon;
Registro N° 1.415.771, “INTEL”, denominativa, productos, clase 9, en Japdn; Registro N°
566.233, “INTEL”, mixta, productos, clase 9, en México; Registro N° 582.460, “INTEL”,
denominativa, servicios, clase 38, en Meéxico; Registro N° 279.075, “INTEL”, mixta,
productos, clase 9, en Nueva Zelanda; Registro N° 152.497, “INTEL”, denominativa,
productos, clase 9, en Nueva Zelanda; Registro N° 1.437.993, “INTEL”, mixta, productos,
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clase 9, en el Reino Unido; Registro N° S035539, “INTEL”, mixta, servicios, clase 38, en
Venezuela; Registro N°983.075, “INTEL” denominativa, productos, clase 9, en la OMPI .
Concluyen que, a su juicio, tienen mejores derechos sobre el nombre de dominio
“intelbras.cl” que los que puedan alegar los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones
HCD Limitada, pues sefialan que Intel Corporation es una empresa lider en el campo de la
fabricacion y comercializacion procesadores computacionales, tanto en Chile como en el
extranjero; Que Intel Corporation es titular de multiples marcas para “Intel” tanto en Chile
como en el extranjero. Que “Intel” es una marca profusamente usada en nuestro pais, lo que la
hace especialmente conocida para el piblico consumidor, en especial, para los usuarios de
Internet, habitualmente conocedores de computadores y sus partes componentes. Que el
nombre de dominio solicitado es confusamente similar a la marca de su Corporacion
registrada, usada en Chile y que ya cuenta con un nivel importante de conocimiento y fama en
el mercado. Que la utilizacién del nombre de dominio “intelbras.cl” por parte de los sefiores
Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada seria en consecuencia contraria al
principio de la buena fe y la ética mercantil. Que el hecho que su marca sea anterior al nombre
de dominio solicitado, asi como el uso de la marca “Intel” en el extranjero y en Chile por su
Corporacion (también anterior a la solicitud del nombre de dominio en conflicto), demuestra
indubitadamente que los primeros solicitantes conocian la marca “Intel”. Que de otorgarse el
nombre de dominio “intelbras.cl” a los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD
Limitada se confundird al mercado nacional y a los consumidores quienes se veran atraidos
por el prestigio de “Intel” lo que producird un perjuicio evidente a los negocios de su empresa.
Que si se otorga el nombre de dominio “intelbras.cl” a los sefiores Sociedad Comercializadora
e Inversiones HCD Limitada, ellos o su sucesor en el dominio del mismo, podrian utilizar el
nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de su Corporacién y causar una
probable confusion en el mercado nacional. Y que el uso del nombre de dominio
“intelbras.cl” por cualquier otra empresa y/o persona, o su venta u arriendo, podria perturbar y
perjudicar a los sefiores Intel Corporation y le permitiria a un tercero obtener valiosa
informacion respecto de la marca del demandante a través de Internet mediante el empleo de
sistemas de registro de informacion tales como “cookies” u otros similares, basados en el
registro del trafico y preferencias de los usuarios de Internet. Sefialan que dichos hechos
demuestran que el primer solicitante carece de todo derecho legitimo respecto del nombre de
dominio “intelbras.cl”.

Sefialan que el Principio “First Come, First Served’no es aplicable en autos toda vez que
consideran gozar de mejor derecho sobre el dominio “intelbras.cl”. Ademads, invocan el
principio de buena fe.

En el Derecho citan las normas contenidas en los Articulos 12, 14 inciso 1°, 20, 22 y
siguientes del Reglamento de NIC Chile; Articulo 6 Bis de El Convenio de Paris, promulgado
mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario
Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; Tratado sobre el
Derecho de Marcas y los Articulos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, la Jurisprudencia
nacional en la materia, en particular, el Fallo del Juez Arbitro don Felipe Bahamondez Prieto,
en conflicto sobre nombre de dominio “a3dparis.cl”, Fallo del Juez Arbitro don Christian
Ernst, en conflicto sobre nombre de dominio “citifondosmutuos.cl”, Fallo del Juez Arbitro don
Christian Ernst Suarez en conflicto sobre nombre de dominio “jumbomas.cl”, Fallo deL Juez
Arbitro don Patricio de la Barra, en conflicto sobre nombre de dominio “i-estrategia.cl”, Fallo
del Juez Arbitro don Ruperto Pinochet Olave, en conflicto sobre nombre de dominio
“metroclub.cl”, Fallo del Juez Arbitro don Oscar Torres Zagal, en conflicto sobre nombre de
dominio “elpinguino.cl”, Fallo del Juez Arbitro don Cristidn Saieh Mena en conflicto sobre
de nombre de dominio “lamayor.cl”, Fallo del Juez Arbitro don Marcos Morales Andrade en
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conflicto sobre nombre de dominio “consorcionet.cl” y Fallo del Juez Arbitro don Christian
Ernst en conflicto sobre de nombre de dominio “fiat600parts.cl”, la jurisprudencia
internacional, en especial, las resoluciones adoptadas en la aplicacién del procedimiento
internacional de resolucion de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y citan a modo de ejemplo: caso
N° D2000-0003, Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows; caso N° D2000-0021,
Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d/b/a Advcomren; caso N° D2000-0055; Compaq Computer
Corp v. Boris Beric; caso N° D2000-0007 Alcoholic Anonymous World Services, Inc., v.
Lauren Raymond; caso N° D200-0086; Sanrio Co. Ltd. and Sanrio, Inc. v. Lau; caso N°
D2000-0172 Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau; caso N° D2000-0242 CBS
Broadcasting Inc v. Edward Enterprises caso N° D2000-0011 Ronson Ple v. Unimetal Sanayi
ve Tic.A.S.; caso N° D 2000-0018; Banco Espafiol de Crédito, S.A. v. Miguel Duharte Perry
Vidal Taveira; caso N° D2000-0035; J.P. Morgan v. Resource Marketing; caso N° D2000-
0053; Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra; caso N° D2000-0325; Kabushiki Kaisha
Toshiba v Shan Computers; caso N° DNU2000-002; Christies Inc. v. Ola Ljungberg; caso N°
D2000-0802; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation. v. S&S
Enterprises Ltd.; caso N° D2000-0928; Yahoo!, Inc. v. Cupcake Patrol and John Zuccarini;
caso N° D2000-0819; Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon
Information Systems, Inc. v. Richard Sims; caso N° D2001-0519 Netscape Communications
Corp. v. Baltic Consultants Limited; caso N° D2001-1051 America Online v. M. Mike; caso n°
D2002-0010 Intel Corporation v. 0X90; caso N° D2002-0363 Dell Computer Corporation v.
MTO C.A. and Diabetes Education Long Life; caso n° D-2002-0779 AltaVista Company v.
Dotsan; caso N° D-2003-0774 Amazon.com v. Kim Yoon-Jo; caso N° D2004-0109 Microsoft
Corporation v. Troy C. Montalvo; caso N° D2004-0186 Microsoft Corporation v. Charilaos
Chrisochoou Komotini; caso N° D2004-00232 Microsoft Corporation v. -3D Roulette.

Como fundamento de su argumentacion acompafian: Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 635.411,
“INTEL”, denominativa, productos, clases 14, 16, 18, 21 y 25, registrado con fecha ocho de
julio de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 635.413, “INTEL”, denominativa,
productos, clase 9, registrado con fecha ocho de julio de dos mil dos; Impresion obtenida de
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 639.042 “INTEL”, denominativa, productos, clase 16, registrado con fecha doce
de agosto de dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 639.043,  “INTEL”,
denominativa, servicios, clase 42, registrado con fecha doce de agosto de dos mil dos;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 639.044, “INTEL”, denominativa, productos, clase
9, registrado con fecha doce de agosto de dos mil dos; Impresién obtenida de la pagina Web
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
839.927, “INTEL”, denominativa, servicios, clase 38, registrado con fecha veintinueve de
enero de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 650.829, “INTEL”,
denominativa, productos, clases 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23,
24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, registrado con fecha dos de diciembre de dos mil dos;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 712.311 “INTEL”, denominativa, servicios, clase 35,
37, 39, 40 y 41, registrado con fecha veinte de diciembre de dos mil cuatro; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
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consulta sobre Registro N° 865.905 “INTEL”, denominativa, productos, clase 9, registrado
con fecha ocho de septiembre de dos mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 865.946,
“INTEL”, denominativa, productos, clase 28, registrado con fecha ocho de noviembre de dos
mil nueve; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 869.706 “INTEL”, denominativa,
servicios, clase 42, registrado con fecha dieciocho de noviembre de dos mil nueve; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 900.740 “INTEL”, denominativa, servicios, clase 42, registrado
con fecha seis de noviembre de dos mil diez; Impresion obtenida de la pagina Web del
Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 760.856
“INTEL”, mixta, productos, clases 14 y 16, registrado con fecha veintitrés de junio de dos mil
seis; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 766.227 “INTEL”, mixta, servicios, clases 38, 41 y
42, registrado con fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis; Registro N° 771.317
“INTEL”, mixta, productos, clase 9, registrado con fecha treinta y uno de agosto de dos mil
seis, todas impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion obtenida de la
pagina Web www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N° 1.661.948 “INTEL”, denominativa,
productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina, de fecha diecisiete de
junio de mil novecientos noventa y ocho; Impresion obtenida de la pagina Web
www.inpi.gov.ar consulta sobre Registro N° 1.637.333 “INTEL”, denominativa, servicios,
clase 38, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina, de fecha siete de agosto de mil
novecientos noventa y siete; Impresion obtenida de la  pagina Web
www.pericles.ipaustralia.gov.au consulta sobre Registro N° 245217 “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Australia, de fecha
treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta; Impresion obtenida de la pagina Web
www.pericles.ipaustralia.gov.au consulta sobre Registro N° 828.467, “INTEL”,
denominativa, clases 9, 38, 42, otorgado por la Oficina de Marcas de Australia, de fecha
veintiuno de marzo de dos mil, Impresion obtenida de la pagina Web
www.pesquisa.inpi.gov.br consulta sobre Registro N° 816.961.735, “INTEL”, denominativa,
productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Brasil, de fecha veinticinco de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro; Impresién obtenida de la pagina Web
www.pesquisa.inpi.gov.br consulta sobre Registro N° 820.345.032, “INTEL”, denominativa,
productos, clase 16, otorgado por la Oficina de Marcas de Brasil, de fecha dieciséis de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve; Impresion obtenida de la pagina Web
www.cipo.ic.gc.ca consulta sobre Registro N° TMA 555697 “INTEL”, denominativa,
productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Canadd, de fecha diecinueve de
diciembre de dos mil uno; Impresién obtenida de la pagina Web www.cipo.ic.gc.ca consulta
sobre Registro N° TMA 536833 “INTEL”, denominativa, productos, clase 9, otorgado por la
Oficina de Marcas de Canada, de fecha siete de noviembre de dos mil; Copia de dos paginas
de Registro N° 55.155 “INTEL”, denominativa, productos, clase 10, otorgado por la Oficina
de Marcas de Colombia, impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Copia de dos
péaginas de Registro N° 18.086, “INTEL”, mixta, servicios, clase 38, otorgado por la Oficina
de Marcas de Colombia, impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion de
cuatro paginas de Registro de Marca Comunitaria N° 000000464 “INTEL”, mixta, productos y
servicios, clases 9, 16, 38, 42, otorgado por la OAMI, impresas con fecha nueve de junio de
dos mil once ; Impresién de cinco paginas de Registro de Marca Comunitaria N° 000000513
“INTEL”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 16, 38, 42, otorgado por la OAMI,
impresas con fecha nueve de junio de dos mil seis; Impresion obtenida de la pagina Web
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www.oepm.es Registro N°M 1.654.912 “INTEL”, mixta, productos, clase 9, otorgado por la
Oficina de Marcas de Espafia, impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion
obtenida de la pagina Web www.oepm.es Registro N° M 2.047.687 “INTEL”, denominativa,
productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Espatfla, impresas con fecha nueve de
junio de dos mil once; Impresién obtenida de la pagina Web www.oepm.es Registro N° M
2.422.802 “INTEL”, denominativa, servicios, clase 38, otorgado por la Oficina de Marcas de
Espafia, de fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion de tres paginas obtenidas de la
pagina Web www.tess2.uspto.gov Registro N° 3.690.667, “INTEL”, mixta, productos, clase 9,
otorgado por la Oficina de Marcas de Estados Unidos, impresas con fecha nueve de junio de
dos mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web www.tess2.uspto.gov
Registro N°3.173.391, “INTEL”, denominativa, servicios, clase 38, otorgado por la Oficina
de Marcas de Estados Unidos, impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion
de dos péaginas obtenidas de la pagina Web www.tess2.uspto.gov Registro N° 3.029.954
“INTEL”, denominativa, productos y servicios, clases 9, 42, otorgado por la Oficina de
Marcas de Estados Unidos, de fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion de dos paginas
obtenidas de la pagina Web www.tess2.uspto.gov Registro N° 2.462.327 “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Estados Unidos,
impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion de cuatro paginas obtenidas de
la pagina Web www.bases-marques.inpi.fr Registro N° 3.399.208, “INTEL”, mixta,
productos, clases 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 38, 41, 42, otorgado por la Oficina de Marcas de
Francia, impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion obtenida de la pagina
Web www.bases-marques.inpi.fr Registro N° 99.767.673, “INTEL”, denominativa, productos,
clases 9, 28 otorgado por la Oficina de Marcas de Francia, impresas con fecha nueve de junio
de dos mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web www.patentsoffice.ie
Registro N° 111.325, “INTEL”, denominativa, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de
Marcas de Irlanda, impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion de tres
paginas obtenidas de la pagina Web www.patentsoffice.ie Registro N° 209.441, “INTEL”,
denominativa, productos y servicios, clases 9, 16, 38, 42, otorgado por la Oficina de Marcas
de Irlanda, impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresiéon de dos paginas
obtenidas de la pagina Web www.uibm.gov.it Registro N° 0.000.582.477, “INTEL”, etiqueta,
clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Italia, impresas con fecha nueve de junio de dos
mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web www.uibm.gov.it Registro N°
0.000.606.677, “INTEL”, etiqueta, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Italia,
impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion obtenida de la pagina Web
www3.ipdlinpit.go.jp Registro de Marca N° 1.373.591, “INTEL”, denominativa, productos,
clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Japon, impresas con fecha nueve de junio de dos
mil once; Impresion obtenida de la pagina Web www3.ipdl.inpit.go.jp Registro N° 1.415.771,
“INTEL”, denominativa, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Japon,
impresas con fecha nueve de junio de dos mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la
pagina Web www.marcanet.impi.gob.mx Registro N° 566.233, “INTEL”, mixta, productos,
clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de México, impresas con fecha nueve de junio de
dos mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web
www.marcanet.impi.gob.mx Registro N° 582.460, “INTEL”, denominativa, servicios, clase
38, otorgado por la Oficina de Marcas de México, impresas con fecha nueve de junio de dos
mil once ; Impresion de tres paginas obtenidas de la pagina Web www.iponz.govt.nz Registro
N° 279.075, “INTEL”, mixta, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Nueva
Zelanda, impresas con fecha diez de junio de dos mil once; Impresion de cuatro paginas
obtenidas de la pagina Web www.iponz.govt.nz Registro NC 152.497, “INTEL”,
denominativa, productos, clase 9, otorgado por la Oficina de Marcas de Nueva Zelanda,
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impresas con fecha diez de junio de dos mil once; Impresién obtenida de la pagina Web
www.ipo.gov.uk Registro N° 1.437.993, “INTEL”, mixta, productos, clase 9, otorgado por la
Oficina de Marcas del Reino Unido, impresas con fecha diez de junio de dos mil once;
Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web www.consulta.sapi.gov.ve Registro N°
S035539, “INTEL”, mixta, servicios, clase 38, otorgado por la Oficina de Marcas de
Venezuela, impresas con fecha diez de junio de dos mil once; Impresién obtenida de la pagina
Web www.serviciosonline.inpi.pt Registro N° 276952, “INTEL”, denominativa, productos,
clase 9, en Portugal, impresas con fecha diez de junio de dos mil once; Impresion de dos
paginas obtenidas de la pagina Web www.consulta.sapi.gov.ve Registro N° 983.075, “INTEL”
denominativa, productos, clase 9, otorgado por la OMPI, impresas con fecha diez de junio de
dos mil once; Impresion de dos paginas obtenidas de la pagina Web www.google.cl resultado
de la busqueda de la expresion “Intel”, impresas con fecha diez de junio de dos mil once;
Impresién de tres paginas obtenidas de la pagina Web www.pcfactory.cl donde destacan
productos “Intel”, impresas con fecha diez de junio de dos mil once.

Que evacuando el traslado conferido los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones
HCD Limitada argumentan que los sefiores Intel Corporation han sustentado sus argumentos
de mejor derecho en torno al nombre de dominio “intelbras.cl”, acreditando ser titular de la
marca “Intel”, tanto en Chile como en el extranjero, la que ademas goza de fama y notoriedad
en el rubro o actividad econémica. Que los argumentos y pruebas aportadas por los sefiores
Intel Corporation serian vélidos y atingentes si la discusion fuera en torno al nombre “Intel”,
sin embargo, los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada no han
solicitado como nombre de dominio, la marca de propiedad de los sefiores Intel Corporation.
Sefialan que el asunto es debatido en torno al nombre de dominio “intelbras.cl” y no “Intel.cl”,
dos expresiones totalmente diversas, distintas y que en el mundo virtual, evidentemente
podréan coexistir. Enfatizan que los sefiores Intel Corporation no pueden pretender apropiarse
de la totalidad de los nombres de dominio por estar éstos conformados por el vocablo “Intel”,
mas atn si la discusion no es en torno a semejanzas de marcas, sino mas bien a un espacio
virtual donde los consumidores que deseen obtener informacién de “Intel”, claramente no
ingresaran a un sitio Web www.intelbras.cl. Sefialan ademds que respetando la marca “Intel”,
igualmente la argumentacion de los sefiores Intel Corporation adolece de “abuso del
derecho”, al intentar impedir la asignacion a favor de los sefiores Sociedad Comercializadora
e Inversiones HCD Limitada del nombre de dominio “intelbras.cl”, por el simple hecho de
estar estructurado, de una manera aislada, de la palabra “Intel”. Destacan que hay una
contradiccién en la linea argumentativa de los sefiores Intel Corporation, por la existencia de
diversos nombres de dominio estructurados con la palabra “Intel”, todos a nombre de titulares
distintos a “Intel Corporation”. Sefialan que su solicitud no ha sido sustentada en el vacio o
por un mero capricho, ni con el animo o intencion de asimilarse a la marca “Intel”, sino que,
reiteran, Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada son distribuidores y
representantes comerciales autorizados de la compafiia brasilefia “Intelbras S/A Industria de
Telecominicacao Electrénica Brasileira, ésta ultima legitima titular de la marca comercial
“Intelbras” en Chile, con el registro N° 803.915 para distinguir especificos y determinados
productos de la clase 9. Sefialan que la documentacion que acredita todos los hechos
aseverados fueron debidamente acompafiados con anterioridad. Y que si en marcas
comerciales, “Inte]l” e “Intelbras” coexisten pacificamente, incluso en la misma clase 9, ello es
atin mas factible en un espacio virtual. Que su actuar jamas ha sido imbuido con un animo
contrario a la buena fe, sino en la estrategia de penetracion de su proveedora y representada
comercial en el mercado chileno, siendo fundamental para estos efectos tener presencia en
Internet a través de un nombre de dominio “cl”. Enfatizan que los sefiores Sociedad
Comercializadora e Inversiones HCD Limitada, al no poseer una filial chilena, y por lo mismo

10



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

al no tener un numero de RUT, confiaron en su distribuidor y representante comercial.
Sefialan que teniendo como antecedente la existencia de la marca comercial registrada en
Chile “Intelbras” y el vinculo comercial entre los sefiores Sociedad Comercializadora €
Inversiones HCD Limitada y la titular de la marca, como también una autorizacion expresa de
ésta para solicitar el nombre de dominio en disputa, es del todo evidente que existe una
equiparidad en los derechos existentes, ausencia de mala fe y, por consiguiente, la procedencia
en la aplicacion del principio “First Come, First Serve”. Y acompafian los siguientes
documentos: Impresién de trece paginas obtenida de la pagina Web de NIC Chile www.nic.cl
consulta sobre los siguientes dominios: “intelaprender.cl”, “intelcorp.cl”, “inteldata.cl”,
“inteldenegocios.cl”, “intelglass.cl”, “intelcom.cl”, “intelcomltda.cl” “cointel.cl”, “dintel.cl”,
“fointel.cl”, “intelcec.cl”, “intelcol.cl”, “prointel.cl”, sin fecha.

Que evacuando el traslado conferido los sefiores Intel Corporation argumentan que los sefiores
Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada hacen valer a favor de su pretension
los derechos que emanan del registro de marca N° 803.915 “Intelbras”, clase 9. Seiialan que
durante la tramitacién de la solicitud de marca que dio lugar al registro citado, los sefiores
Intel Corporation presentaron una oposicién al registro de la marca “Intelbras”, en virtud de
las evidentes semejanzas entre dicha marca y la marca “Intel”, a nombre de Intel Corporation.
Y que con posterioridad, y objeto de una concesion por parte Intel Corp., éstos se desistieron
de su demanda de oposicion, permitiendo de esta forma el registro de la marca “Intel” en favor
de los sefiores Intelbras S/A Industria de Telecomunicacao Electronica Brasleira. Sefialan que
dicha concesién por parte de Intel Corporation sélo se aplicé al ambito de las marcas
comerciales y no respecto del ambito de los nombres de dominio, areas que si bien estan de
cierto modo relacionadas, no constituyen una sola unidad. Destacan que, aun tomando en
consideracién la marca mencionada por los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones
HCD Limitada demandados, en un conflicto competitivo como el de autos en que ambas
partes argumentan derechos marcarios, debe sopesarse ademas de la titularidad, otros factores
adicionales, como por ejemplo, la antigiiedad de los registros marcarios, la cantidad de marcas
registradas, el nimero de clases en que dicha marca esta registrada, y finalmente la fama y
notoriedad de la misma. Sefiala que, en este sentido, Intel Corporation cuenta en Chile con
dieciséis registros para la marca “Intel”, en todas las clases del Clasificador Internacional.
Sefialan que “Intel” es una de las marcas mas famosas del mundo y que los sefiores Sociedad
Comercializadora e Inversiones HCD Limitada estan intentando obtener el registro de un
nombre de dominio confusamente similar a la marca de Intel Corporation, la cual reiteran es
una marca famosa y que distingue productos de la clase 9, los que también se promocionan a
través de la pagina Web www.intelbras.cl. Destacan que no cabe aplicar en autos el principio
“First Come, First Served”, pues el sentenciador debe tener en consideracion los elementos
antes mencionados, que les otorga clara prioridad sobre el nombre de dominio en disputa.

Que los sefiores Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada reiteran en parte de
prueba todos y cada uno de los documentos acompafiados durante la substanciacion del
proceso.

Por su parte, los sefiores Intel Corporation acompafian en parte de prueba los siguientes
documentos: Copia simple de cincuenta y tres paginas de documento titulado “A Revolution
Progress”... A History of Intel to Date”, sin constar emisor y sin fecha; Copia simple de
cuarenta y seis paginas de documento titulado “Intel Thisty- Five Years of Innovation”, sin
constar emisor y sin fecha; Copia simple de fallo N° 120067 sobre Registro 457.433, de la
marca “Intel Net”, clase 38, dictado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
con fecha once de octubre de dos mil dos; Copia simple de doce paginas de documento
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titulado “Gaceta de la Propiedad Industrial” que contiene dos Resoluciones dictadas por la
Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia sobre la marca
“Intel”: Resoluciéon N° 02975 de fecha veintiséis da afio dos mil y Resoluciéon N° 27.961 de
fecha treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete; Copia simple de cuatro
paginas del fallo N° 4.902 dictado por la Directora del Registro de la Propiedad Industrial de
San José Licenciada dofia Liliana Alfaro Rojas, con fecha quince de diciembre de mil
novecientos noventa y ocho; Copia simple de cuatro paginas de documento titulado
“Opposition against mark Intel Weboutfitter in the name of Intel Corporation by Empresa
Nacional De Telecomunicaciones S.A. (ENTEL)”, Ecuador, que contiene las Resoluciones N°
976.554, N° 976.565 y N° 976.566, dictadas por el Director Nacional de Propiedad Industrial
del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), doctor Mauricio Sanchez P., que
contienen solicitud de registro de la denominacién “Intel Weboutfitter (denominativa), de
fecha veinte de marzo de dos mil; Copia simple de tres paginas que contiene Resoluciéon N°
1.185 dictada por la Jefe-Secretaria de Asuntos Litigiosos Abogada dofia Alcira de Escurra,
del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, de fecha doce de noviembre de dos mil
cuatro; Copia simple de siete paginas de Fallo Contencioso Administrativo 392-2001, dictado
por el secretario Doctor César E. Aguilar Surichaqui de la Sala Civil Transitoria de la Corte
Suprema de Lima, Peru, con fecha catorce de agosto de dos mil tres; Copia simple de tres
paginas de Resolucién Recurso de Alzada, resolucion recurrida N° 2.771.860, dictado por la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con
fecha primero de julio de dos mil ocho: Copia simple de tres paginas de documento
denominado “Boletin de la Propiedad Industrial” del Servicio Auténomo Registro de la
Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento de la Republica de Venezuela, que contiene
Resolucion N° 007616 dictada por el Registro de Propiedad Industrial de la Republica de
Venezuela, de fecha doce de julio de mil novecientos noventa y seis; Copia simple de cinco
paginas de Publicacion denominada “Fortune” de fecha veintiocho de marzo de dos mil once;
Copia simple de tres paginas de Publicacion denominada “Best Global Brands 2009 The
Definitive Guide to the World’s Most Valuable Brands™ que contiene la expresion “Intel”, sin
fecha; Impresion de ocho paginas obtenidas de la pagina Web www.interbrand.com
denominada “Anual Brands” Anual Report, que contiene la expresion “Intel”, del afio dos mil
cinco. Y reiteran en parte de prueba todos y cada uno de los documentos acompafiados en el
proceso.

CONSIDERANDO:

l.- Que consta en autos que los seflores Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD
Limitada tienen la calidad de primer solicitante puesto que pidieron el dominio en cuestion en
estos autos, en forma previa a los sefiores Intel Corporation;

2.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta de los antecedentes
acompafiados, no objetados, que es una sociedad de responsabilidad limitada, cuya razon
social es Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada y su nombre de fantasia es
HCD LTDA;

3.- Que documento acompafiado por este solicitante, da cuenta que terceros, ajenos al
juicio, en conjunto y a través de instrumento privado, no objetado, de fecha 1 de noviembre
del afio 2010, declaran que una sociedad denominada INTELBRAS S.A., de origen Brasilefio
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habria designado distribuidor autorizado y representante comercial en Chile a la sociedad
HCD Chile;

4.- Que en el mismo instrumento privado, dichos terceros declaran que la sociedad HCD
Chile, tiene domicilio en Don Carlos 2939, Oficina 208, Las Condes, Santiago, Chile, esto es,
el mismo domicilio de la primera solicitante de autos;

5.- Que asimismo otro tercero ajeno al juicio, a través de instrumento privado acompafiado
en autos, no objetado, de fecha 2 de enero del aflo 2011, solicita a la sociedad
Comercializadora e Inversiones HCD LTDA., que realice la inscripcién del dominio
intelbras.cl;

6.- Que atendida la naturaleza de los documentos acompafiados, éstos no logran,
individualmente considerados, dar fe de los hechos declarados en los mismos ni de su
autenticidad, sin perjuicio de lo expresado mas adelante;

7.- Que asimismo, el primer solicitante ha acompafiado copia del certificado de registro N°
803.915, en Chile, de la marca INTELBRAS a nombre de la sociedad INTELBRAS S/A
INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA, de fecha 19 de
diciembre del 2007, para distinguir productos de la clase 9, del Clasificador Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas;

8.- Que, no obstante lo expresado en el numerando 6° el conjunto de los antecedentes
acompafiados por el primer solicitante logran establecer la presuncion de que entre éste y la
sociedad INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA
BRASILEIRA, titular de la marca Intelbras en Chile existe una relacién comercial;

9.- Que respecto del interés del segundo solicitante, con los antecedentes acompafiados, ha
acreditado ser titular en Chile, de innumerables registros de la marca INTEL, para distinguir
productos de las clases 1 a 34, con exclusiéon de los productos de la clase 18 y 25, del
Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas y para
distinguir servicios de las clases 35, 37, 39, 40, 41 y 42, del mismo Clasificador, cuyo registro
mas antiguo data del afio 2002 y, asimismo, consta que esa marca la tiene registrada también
en el extranjero, en diversos paises, en el registro Comunitario de la Oficina de Armonizacién
del Mercado Interno y en el Registro Internacional de Marcas de la Organizacién Mundial de
Propiedad Intelectual, cuyo registro mds antiguo data del afio 1979, que realiza amplia
publicidad a esta marca, por lo que puede ser calificada como notoria en el rubro relacionado
con chips computacionales y el desarrollo de procesadores para computadores; Que esta
notoriedad ha sido reconocida por Instituto Nacional de Propiedad Industrial en el pais, a
través de sentencia de fecha 11 de octubre del afio 2002;

10.- Que no obstante lo anterior consta de antecedentes acompaifiados por el primer
solicitante, no objetados, que se encuentran asignados en NIC Chile los dominios
“intelaprender.cl”,  “intelcorp.cl”,  “inteldata.c”,  “intelnegocios.cl”,  “intelglass.cl”,
“intelcom.cl”, “prointel.cl”, entre otros, a nombre de personas diferentes del segundo
solicitante;

11- Que lo anterior, en opinién de este sentenciador denota, que si bien el segundo
solicitante es titular exclusivo de la marca INTEL y ha sido reconocida como notoria, en
materia de nombres del dominio, esta exclusividad y notoriedad esta limitado a esta expresion
individualmente considerada y no en conjunto con otros vocablos, como es el caso de los
citados en el numerando precedente;

12.- Que lo anterior también corrobora el hecho que en materia de dominios no son
aplicables las normas relativas a las marcas comerciales en relacion a las semejanzas;

13.-  Que el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de “arbitrador”, de los
arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en
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consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion procesal civil, que el arbitro debera resolver de
acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

14.-  Que no se ha acreditado en autos hecho material alguno que configure la mala fe del
primer solicitante;
15-  Que por lo expuesto, y de acuerdo a las normas de prudencia y equldad este Arbitro ha

llegado a la conviccidn que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre
el nombre de dominio en disputa por lo que impera en este caso la solicitud prioritaria.

16.- Que lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el articulo 14, Inciso 1° de la
Reglamentacién para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que
declara que, serd de exclusiva responsabilidad del solicitante que su inscripcion no contrarie,
las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil,
como los derechos validamente adquiridos respecto de terceros;

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el
Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacion y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asignese el nombre del dominio “intelbras.cl”, a la primera solicitante sefiores
Sociedad Comercializadora e Inversiones HCD Limitada

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores Intel Corporation

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagard sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
< dimiento Civil y remitase el expediente a NIC Chile.

-
/
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DanielA Zamgr . j‘acque!me%\ arza‘ .
Testi b;t,;:g~

Maria Pia Bustos A. |
Testigo.
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