JANETT FUENTEALBA ROLLAT
Juez Arbitro NIC Chile

Santiago, 19 de Octubre de dos mil nueve.

Juicio arbitral prodigy.cl
Rol 45 — 2009.-

VISTOS:

Que mediante oficio N° OF011107, de Nic Chile, con fecha 11 de agosto de
2009, se designd a la suscrita como arbitro para la resolucion del conflicto sobre

el referido nombre de dominio prodigy.cl .

Que habiendo aceptado el cargo de arbitro y jurando desempeiiarlo fielmente, se
Cité a las partes, mediante resolucién de fecha 12 de agosto de 2009, a una
audiencia de conciliacion y/o fijacion de procedimiento, a celebrarse el dia 26 de
agosto de 2009, a las 11:30 horas, en la sede del Tribunal, notificandoseles la

misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevé a efecto la audiencia con la asistencia
de don Fernando Ponce Saez, habilitado de derecho, con delegacion de poder
del abogado don Jaime Silva Barros, del estudio Silva & Cia., por el segundo
solicitante, Teléfonos de México, S.A.B de C.V., con el Sr. Victor Domingo
Delgado Toro, en representacién del primer solicitante Eduardo Felipe Moreno

Deformes, y cuyo mandato fue conferido en ése acto de manera verbal, y el

arbitro que conoce el presente conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8°inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento
de Mediacion y Arbitraje, y al no haberse producido conciliacion, se fijo el
procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levanté acta, dandose por

notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipulé un plazo de 10 dias
habiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en

relacion a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, ambas partes allegaron al proceso sus
argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de
autos y especialmente lo dispuesto a fojas 45, se citd0 a las partes para oir

sentencia.
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Y ademas teniendo presente:

1° Que a fojas 25, con fecha 9 de Sept. de 2009, don Rodrigo Ledn Urrutia,
abogado, en representacion de TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. de C.V., (en

adelante “Telmex”) como segundo solicitante y demandante de autos, interpone

demanda arbitral de asignacion de nombre de dominio, en la cual allega al

proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado el

nombre de dominio en disputa a su representada.

2° Los argumentos antes sefialados, en sintesis, son los siguientes:
a. Que Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., en adelante TELMEX, es una

b.

C.

empresa dedicada al rubro de las telecomunicaciones, reconocida
mundialmente como una de las empresas mas importantes a nivel
regional y mundial, contando con presencia, entre otras, en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Perd, México y Estados unidos, dando empleo a
través de las empresas del grupo, a mas de 160 mil personas.

Que su mandante es titular de la marca comercial “PRODIGY”, Registro
N°557.775, otorgada por el Instituto Nacional de | a Propiedad Industrial,
siendo dicha marca el signo distintivo de sus servicios de provision de
acceso a Internet por diversos formatos. Sefiala ademas que toda
empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los
recursos legales que proporcionan los ordenamientos juridicos, para
evitar la confusion y dilucion marcaria, situacion en la cual ha incurrido el
primer solicitante, al concebir el nombre de dominio solicitado en funcién
de su mandante. Entonces, la elaboracion del nombre de dominio
solicitado hace referencia a los servicios de internet de Telmex, no
pudiendo los consumidores distinguir claramente del nombre de dominio
de autos, creyéndose que existe una relacion juridica o comercial entre el
primer solicitante y Telmex. Es asi como la sola confusion de conceptos
es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestion sea
asignado a su mandante, incluyendo en su totalidad la marca y la
indicacién del giro protegido de ésta, en funcién de lo dispuesto en el
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile.

Como argumentos de derecho, el segundo solicitante menciona la
improcedencia de la aplicacion del principio “first come, first served”;
ademas sefiala como normas aplicables, el articulo 14 y 22 del
Reglamento de Nic Chile, como asimismo impetra proteccion desde el
orden publico econdmico, sefialando que su marca comercial posee

proteccion ademas de raigambre legal y constitucional.
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d. Como conclusion, sefiala que la contraparte no posee un derecho
equivalente al suyo, aduciendo ademas que criterios tales como interés
legitimo, marca comercial, presencia comercial, trayectoria y
posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que lo
perfilan como titular de un mejor derecho para optar al dominio en
cuestion, por lo que solicita que se le conceda el registro del nombre de

dominio en disputa.

3°. Que el segundo solicitante acompafid los siguientes documentos, no
impugnados por la parte contraria:

1.- Copia impresa de certificado de marca comercial PRODIGY, registro
n® 557775 que protege precisamente servicios de la clase 36 y 38, relacionados a
Internet.

2.- Copia simple de Brochure del servicios de correo electrénico
PRODIGY

3.- Copia Simple de parte del Manual de configuracion e instalacién de
Conexioén a Internet PRODIGY

4.- Copia simple de impresion de sitio web Telmex.com en que se hace
referencia a servicio PRODIGY MOVIL WIFI

5.- Copia simple de impresion de sitio web Telmex.com en que se hace
referencia a servicio PRODIGY CAM

6.- Copia simple de impresion de sitio web Telmex.com en que se hace
referencia al configurador de PRODIGY

7.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

8.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

9.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

10.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

11.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

12.- Copia simple de aviso publicitario de servicios PRODIGY

4° Que a fojas 17 y con fecha 9 de Sept. de 2008, don EDUARDO FELIPE
MORENO DEFORMES, como primer solicitante y demandado de autos,
interpone escrito arbitral en el cual solicita la asignacion del nombre de dominio
en disputa, presentando para ello sus argumentos y probanzas destinadas a tal

efecto.

5° Sus argumentos fueron:
a. Que la empresa DDI, Diagnostic Devices Industries Lt. o “DDI",
establecida en Charlotte, EE.UU, se dedica desde hace 10 afos al
desarrollo y comercializacion de dispositivos para la determinacion de la

glucosa en la sangre, utilizado extensamente en el tratamiento de la
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diabetes y otras patologias. El producto consta de un medidor electrénico
0 “glucémetro”, comercializado en Estados Unidos y aprobado por la FDA,
bajo el nombre de “Prodigy”, marca registrada en EE. UU, y consta dentro
de sus formas de promocion e intercambio comercial electronico el Web

Site www.prodigymeter.com .

El primer solicitante (Eduardo Moreno Deformes) es Accionista, Gerente
General y Representante Legal de la empresa CEGAMED CHILE S.A,, o
“Cegamed”, dedicada a la importacién y comercializacion de insumos
médicos en Chile. Es asi como en el afio 2008, se inici6 una relacion
comercial en la cual Cegamed empieza a comercializar en Chile las
“cintas” y “glucémetros” que DDI produce.

Debido a lo anterior se cre6 el Web Site www.prodigy.cl, en el que hoy se

reciben los pedidos de productos, se descarga gratis el software requerido
para obtener la informacién del glucémetro al PC. Ademas, se ha
registrado Prodigy como usuario de Facebook, Twitter y Youtube,
conocidas redes sociales que usan tanto diabéticos como otros grupos de
interés para comunicarse.

Que el 18 de mayo del presente afio, el primer solicitante inscribe el
nombre de dominio en disputa, cuestion que se permitié porque no habia
otra empresa que la hubiera registrado, siendo los primeros en realizar
dicha gestion, lo cual refleja el interés de servir en este rubro de salud, lo
cual permiti6 desde ese momento a los enfermos de diabetes disponer de
una alternativa mejor en precio y servicio, ademas de reconocer por parte
de sus clientes el producto y tener claridad de uso a través de dicho
nombre de dominio.

Que si bien la marca “Prodigy” es una marca registrada por DDI en
EE.UU, el sitio web en el cual aparece publicado el producto es

www.prodigymeter.com y se trata de un medio orientado al publico de

dicho pais para integrar la palabra “meter”, es decir “medidor” en espafiol,
entonces “medidor prodigy”, ambas palabras juntas como es usual en los
dominios. Dado que la palabra mas destacada en la gréafica del producto
es Prodigy se estimd que en el mercado chileno es mejor llamarla por su
nombre, por lo cual se registré el dominio como tal.

En concordancia con lo anterior, sefiala pertinente destacar que Prodigy
se encuentra funcionando como pagina y ya varios usuarios de esta
enfermedad (diabetes) han tomado contacto, para resolver su demanda
por este articulo de salud. Luego, sefiala ademas haber tenido disposicién
en llegar a un acuerdo con la contraparte, realizando averiguaciones
tendientes a confirmar que dicha parte (Teléfonos de México S.A.B) no
comercializa el servicio descrito en Chile; ademas, existen otros dominios

con el nombre “prodigy” registrados a distintas compafiias en otros
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paises, encontrandose ademas otros sitios web de nombre prodigy en
Internet, los cuales detalla en su libelo de contestacién. Constata ademas,
gue ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la marca comercial
“PRODIGY” se encuentra registrada en clase 10, mismo giro de la
empresa Cegamed, por la empresa Advanced Neuromodulation Systems,
Inc, empresa que se desarrolla en el ambito de la medicina en EE. UU, y
en otras clases se encuentra registrada 12 veces en 5 clases distintas por
5 diferentes solicitantes, entre los cuales se encuentra la contraparte.

g. Como conclusion, sefiala que no existe vinculacién alguna entre los
rubros de su representada y de la contraparte, como tampoco existe
incompatibilidad en la identificacion de la actividad que realizan ambas
partes, lo cual queda de manifiesto en el sentido de existir otras
inscripciones en distintos rubros con los cuales no ha habido ningun
conflicto o peticion de revocacién del dominio. Ademas, sefialan que de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 del Reglamento de Nic Chile, no se
configuraria la supuesta conducta abusiva o de mala fe, como ademas
sefiala que de mantenerse la condicion actual, no existe induccion a error,
confusion u otras, porque se estima que su representada se dedica a
temas de salud, y la contraria a temas tecnolégicos, por lo cual no habria

conflicto.

6° Que junto a su presentacién, el segundo solicitante adjunta al proceso en

parte de prueba los siguientes documentos, no objetados por la parte contraria.

1.- Copia simple de los formularios de inscripcion de la marca Prodigy en
Chile, de diferentes solicitantes.
2.- Folleto de glucometro Prodigy que se comercializa en Chile

3.- Caja en que se vende el glucometro Prodigy.

7° Que, a fojas 45, con fecha 6 de octubre de 2009, y en atencién al mérito de
los antecedentes, este Tribunal decreta que no se recibira la causa a prueba por
estimarse innecesario, debido a la abundante prueba ya aportada al proceso.

Ademas, conjuntamente, el Tribunal cita a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos
llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cudl
de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignacion

del nombre de dominio en disputa, prodigy.cl .
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SEGUNDO: Que don EDUARDO FELIPE MORENO DEFORMES, es el primer
solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio
existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del
primer solicitante, el cual nos sefiala que en caso de no poder probarse un mejor
derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien
primero solicitd su inscripcion. Este principio debe considerarse como principio de
dltima ratio, debido a que su utilizacion es procedente sélo cuando no existan
antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignacién del

nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante de autos se encuentra
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., en adelante Telmex, quien para los
efectos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa
sefala ser una empresa de telecomunicaciones reconocida a nivel internacional,
contando con amplia presencia en América. Dicha empresa utiliza el nombre
Prodigy para comercializar diversos productos de tecnologias en la region, para
lo cual en Chile cuenta con el registro del nombre comercial PRODIGY ante el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ademas, cuenta con distintos nombres
de dominio a nivel internacional, que reflejan el profuso uso de dicha
denominacion. Asi entonces, se produce lesion a los derechos que amparan
dicha marca comercial debidamente registrada, como asimismo en internet se
produce riesgo de error y confusion entre sus servicios, y los del primer
solicitante quienes, estiman, no posee argumentos suficientes en torno al nombre

de dominio disputado.

CUARTO: Que el primer solicitante, ha declarado ser el representante legal de
CEGAMED S.A, empresa que se dedica a la importacion y comercializacion de
insumos médicos. Dentro de éstos, se encuentra el glucémetro y cintas “Prodigy”,
producidos por la empresa DDI, con sede en Estados Unidos de América. Dicha
empresa cuenta con la marca comercial “Prodigy” debidamente registrada en
Estados Unidos, ademas de poseer nombres de dominio que contienen el
nombre en cuestién. Debido a que dicha pagina web se encuentra focalizada al
mercado norteamericano, es que Cegamed S.A. ha decidido como estrategia
comercial registrar el nombre de dominio prodigy.cl, para los usuarios chilenos,
montando una pagina web bajo dicho nombre, que actualmente se encuentra
operativa y entregando servicios afines al producto en cuestion. Sefiala ademas,
que en Chile, la contraparte no comercializa servicios bajo el nombre “Prodigy”, y
que ademas tanto a nivel nacional como internacional coexisten diversos
nombres de dominio y marcas comerciales bajo la denominacion “prodigy”,
siendo tan solo uno de los cuales el que detenta la contraparte. En otro ambito,

sefiala que no existe vinculacion alguna entre las actividades comerciales de su
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representada y la contraparte, ademas de no existir riesgo de confusion y error
entre ellas, ni tampoco se logra configurar una inscripcion abusiva y de mala fe,

debido a lo expresado.

QUINTO: Que este Tribunal efectivamente establece que el segundo solicitante
posee un interés legitimo en torno al nombre de dominio disputado, esto es,
prodigy.cl, teniendo en consideracién especial que dicho solicitante posee
registrada dicha denominacién como marca en Chile, lo cual le hace merecedor
de proteccion en relacion a dicha denominacién. Sin embargo, se hace presente
gue en el dmbito marcario, conforme al principio de especialidad marcaria, es
posible la coexistencia pacifica de distintos actores comerciales que registren sus
productos y servicios bajo una misma denominacion, en distintos clasificadores
del registro marcario, con lo cual la proteccién que se pretende impetrar, no es de
modo alguno una proteccidn erga omnes, sino que se encuentra limitada por lo
expresado anteriormente, salvo cuando se trate de una marca famosa y notoria,
cuestién que en la especie no se ha probado suficientemente, toda vez que el
servicio o producto al cual hace referencia dicha marca comercial no se ha
comercializado en nuestro pais. Sin embargo, es un elemento a considerar para

la resolucion del presente conflicto.

SEXTO: Que este Tribunal estima que el primer solicitante no ha realizado una
actitud constitutiva de mala fe o abusiva en relacion a su solicitud de inscripcion
de nombre de dominio, puesto que dicho dominio se encontraba vacante, y como
bien sefiala, los productos que comercializa bajo dicha pagina web se encuentran
en distinto rubros que los comercializados por la contraparte. Sin embargo, este
Tribunal también estima que el primer solicitante tiene una vinculacion lejana con
el nombre de dominio en disputa, toda vez que €l mismo expresa que tan sélo
comercializa un producto bajo el nombre “Prodigy”, producto que como tal se
encuentra registrado por un tercero, el cual tan sélo se encuentra vinculado con
el primer solicitante como distribuidor de dicho bien. Entonces, la proteccion que
pudiese encontrar a la denominacion “Prodigy”, alcanza mas bien a este tercero,
que no es parte en este conflicto. Ademas, dicha marca comercial ha sido
registrada como tal en pais foraneo, ni tampoco se ha suficientemente acreditado
la existencia de ella como tal, con lo cual este Tribunal no puede dar suficiente
valor a los dichos de esta parte, teniendo en consideracion ademas lo expresado
en relacion a que es otro tercero (distinto al mencionado anteriormente), quien se
encuentra en posesion de la marca comercial en clase 10, relativa al mismo rubro

gue el primer solicitante, en nuestro pais.

SEPTIMO: Que, en relacién con lo anterior, este Tribunal estima que el primer

solicitante no posee entonces una relacion estrecha con respecto a la
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denominacion “prodigy”, como si la posee el segundo solicitante, quien
efectivamente ha demostrado comercializar servicios propios con dicha
denominacién, aunque estos eventualmente no se encuentren en nuestro pais,
hecho udltimo que tampoco fue probado suficientemente por el primer solicitante.
Por lo demas, este Tribunal estima que si bien es un elemento a considerar que
el primer solicitante haya realizado una habilitacion de la pagina web aludida, y
se encuentre efectivamente comercializando servicios con dicho nombre, no es
un elemento gravitante, toda vez que aparte de dicha circunstancia, no existe
probada suficientemente alguna otra que forme conviccion en el Tribunal, que
este solicitante posee una vinculacion entre el nombre aludido y el hombre de
dominio disputado, que haga finalmente entender que existe un “mejor derecho”
para sustentar sus pretensiones. Esto, teniendo en consideracion expresa que al
segundo solicitante le asiste proteccion no tan sélo de la marca comercial
antedicha, que como ya se ha sefialado no se puede apreciar sino tan solo de
manera separada y no de forma concluyente, sino que ademas de los otros

argumentos y probanzas hechos valer en juicio.

OCTAVO: Que entonces, el principio “first come, first served”, debera ceder ante
el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda
vez que son antecedentes que obran a favor del demandante y que hacen
concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre
la expresion prodigy.cl ya que su elemento diferenciador y central, es decir el
término “prodigy” ha sido utilizado profusamente por el segundo solicitante para
ofertar sus productos y servicios a nivel internacional, por lo cual reviste un
caracter suficiente para solicitar la proteccion que no emana solo del derecho
marcario, sino también del espiritu de las normas y preceptos que rigen este tipo

de conflictos relativos a nombres de dominio.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, este juez arbitro debe ajustar su actuar a
la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y
la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige
este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que
este juez arbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer
por ambos solicitantes para hacer valer sus pretensiones, creandose la
conviccion de que es al segundo solicitante a quien le corresponde un mejor
derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignarsele el
nombre de dominio prodigy.cl, conviccion que no se basa solamente del criterio
marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y

probanzas hechas valer en el presente juicio por ambos solicitantes.
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DECIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignacion del
nombre de dominio prodigy.cl al segundo solicitante no vulnera derechos de
ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideracion en
el sentido de que se mantienen a salvo en relacion al particular, las demas

facultades que al primer solicitante o incluso a terceros en derecho correspondan.

UNDECIMO: Por estos fundamentos, y ademas lo dispuesto en los articulos 636
y siguientes del Cdodigo de Procedimiento Civil, y en el art. 85 Anexo 1° del
Procedimiento de Mediacién y Arbitraje de la Reglamentacion para el
Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme 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 prodigy.cl,

presentada por el primer solicitante, Eduardo Felipe Moreno Deformes.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de
dominio prodigy.cl al segundo solicitante, esto es, TELEFONOS DE MEXICO
S.A.B. de C.V.

3.- No se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivo
plausible para litigar y devuélvase la documentacion a las partes, previa

constancia en autos.

Notifiquese la presente resolucion 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.

Autorizé don Pedro Sad4 Azar, Notario Titular de Santiago.
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