En Santiago de Chile, a 2 de septiembre de 2011 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por
conflicto en inscripcion de nombre de dominio progelec.cl, suscitado entre gerente administrativo
(PROGELEC INGENIERIA LIMITADA), RUT 78.278.950-3, domiciliado en Freire no 227, Freire, Freire
y PRODELEC S A, RUT: 96.630.680-7, domiciliado en Av. Holanda No 64, 6° piso, Providencia,
Santiago, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 24 de mayo de 2011, mediante oficio N° 14.278, dofia Margarita Valdés Cortés,
Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunico a la suscrita su designacién como arbitro del
conflicto por la inscripcién del nombre de dominio progelec.cl, como consta a fojas 1.

2. Que por resolucion de fecha 27 de mayo de ese mismo afio se acepté la designacién como arbitro
arbitrador en la controversia sefialada, jurando desempefiar fielmente el cargo y en el menor tiempo
posible, citandose a las partes a una primera audiencia de conciliacion y/o fijacién del
procedimiento, a realizarse el dia viernes 10 de junio de 2011 a las 11:00 horas, notificandose a las
partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 13 consta que en la fecha sefialada se realizd la audiencia fijada, con la
comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijo el
procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 14 y siguientes el primer solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, pide el
rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y la consolidacion el dominio en disputa
en su parte.

Explica que la primera solicitante tiene como razén social la expresion PROGELEC INGENIERIA
LIMITADA y que fue constituida en 1992, sin registrarse desde entonces cambios en su razén
social. Indica que la solicitud del dominio en disputa obedece a la idea implementar su negocio a
través de internet, potenciando el prestigio asociado a su razén social. Agrega que el dominio
solicitado no obedece a un capricho ni a un intento de aprovechar la fama de un tercero, sino que
corresponde al légico desarrollo comercial de su representada, la que es conocida hace 19 afios en
el mercado por sus propias actividades.

Continua sefialando que su representada tiene operativo el dominio en disputa desde que fue
solicitado y que a través de él se identifica como PROGELEC INGENIERIA LIMITADA, expresion
que corresponde a su razén social. Por el contrario, indica que el segundo solicitante no tiene su
dominio activo, esto es prodelec.cl. En apoyo a sus dichos acompafia impresion de ambos
dominios.

Alega que las empresas potencian sus nombres, en tanto personas juridicas, a través de los
dominios de internet, mas que las marcas particulares de sus productos.

5. Que a fojas 24 y siguientes la segunda solicitante presenta sus alegaciones de mejor derecho, pide
el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y la consolidacién del dominio en
disputa en su parte.

Hace presente que su representada es una automotora que presta sus servicios a través de
diversos locales comerciales y a través de medios virtuales.

Sefiala que, con el objeto de lograr una debida proteccion de la expresiéon que la identifica, esto es
PRODELEC, es titular del dominio prodelec.c! y de diversos registros marcarios para tal signo.

Estima que la expresion contenida en el dominio en disputa es idéntica fonética y linglisticamente
con la expresion PRODELEC, sobra la que su representada tiene los derechos ya referidos,
derechos que califica como de “mayor entidad".

Se refiriere al articulo 14 del Reglamento de Nic Chile. Indica que todas las hipétesis de la norma se
infringen con la solicitud de la contraria.

A mayor abundamiento estima que, de acuerdo a los sefialado 4 y 13 del Cédigo de Etica
Publicitaria, la primera solicitante estaria incurriendo en abusos de publicidad. Indica que estas




normas son aplicables en el caso de autos, toda vez que su representada es un agente mercantil
altamente reconocido en el mercado y a través de internet.

Estima que de concederse el dominio a la primera solicitante se afectaria el valor distintivo del
patrimonio marcario de su representada y su reputacion adquirida. En apoyo a sus argumentos cita
el articulo 28 letra a de la ley 19.496, de proteccion al consumidor, en tanto dicha norma prescribe
que comete infraccion a la ley el que a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce
confusion a los consumidores respecto de la identidad de la empresa, actividades, productos,
nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores.

Considera que por ser los nombres de dominio un medio de identificacion en internet, la solicitud de
la contraria podria generar confusién.

A continuacion se refiere a los principios de la competencia leal y ética mercantil. Al respecto sefiala
que estos corresponden a una creacion doctrinaria que se ha ido limitando en el tiempo por la
aplicacion del Convenio de Paris y en particular por el articulo 10 de ese cuerpo normativo, en tanto
dicha norma prescribe que deben prohibirse los actos capaces de crear confusién respecto del
competidor, las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar al
competidor y las indicaciones o aseveraciones que pudieren inducir al publico a error.

En consonancia con lo anterior el segundo solicitante asevera que la concesién del dominio en
disputa al primer solicitante contraria estas normas en tanto provoca confusién en el consumidor.

Agrega que la hipotesis de que el nombre de dominio no puede afectar derechos validamente
adquiridos, importa un reconocimiento de las garantias constitucionales.

A continuacion se refiere a los criterios de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial
(OMPI) referidos a los dominios de internet, especificamente a una recomendacion relativa a las
disposiciones sobre la proteccion de las marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre
signos en internet. Indica que uno de los principales criterios que enuncia dicha recomendacion es
la indicacion de factores que determinan el efecto comercial de un signo para de esa manera
acreditar el mejor derecho de un solicitante,

. Que, a fojas 39 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por la segunda solicitante de autos a
fojas 40. En la referida presentacion sefiala que sin desconocer la alegacién de la contraria en
cuanto a que el dominio solicitado es coincidente con la razon social de la primera solicitante, lo
relevante en esta disputa es la infraccion de las hipotesis sefialadas por el articulo 14 del
Reglamento de Nic Chile, alegaciones que la segunda solicitante hizo en la presentacion de sus
argumentos de mejor derecho. Indica que la titularidad de su mandante sobre registros marcarios
para la expresion PRODELEC unido a la caracterizacion tanto por la legislacién, como por la
jurisprudencia, de los nombres de dominio como medios de identificacion con claros usos
comerciales, llevan a concluir su mejor derecho sobre el domino en disputa. Sefiala que el uso
comercial que se le pretende dar al dominio en disputa. por parte del primer solicitante es un
argumento basal para afirmar que este contraria las normas de Nic Chile.

. Que, a fojas 42 el primer solicitante presenta escrito- de observaciones a la prueba. En la
presentacion indica que no pretende discutir los derechos marcarios de la empresa PRODELEC, ni
ningun otro derecho que le sea propio. Indica que la prueba que acompafié la contraria no permite
determinar que la proteccion que amerita la titularidad de una marca se extienda a terceros y a
dominios no regulados por la misma normativa o amparados en la ley 19.039, pues extenderia los
efectos del dominio de una marca y su normativa a ambitos en los cuales la Constitucién impide su
aplicacion, pues el ejercicio del derecho de propiedad que garantiza la constitucién esta limitado por
las formas que la ley reconoce como ejercicio y las marcas no amparan otro ejercicio que el articulo
1° de la ley 19.039 define.

Agrega que la contraria no explica de qué forma se pueden afectar sus derechos a través del
dominio en disputa y afirma que de ser posible tal afeccion, ésta ya se habria producido.

Indica que su mandante se dedica al rubro de la ingenieria hidraulica, ambito completamente
diverso de las actividades de la segunda solicitante. En ese sentido sefiala que el contenido del
dominio, el que se encuentra actuaimente activo, es claro. Afiade que la contraria a pesar de ser




titular de un dominio hace dos afios lo mantiene inactivo, por lo que concluye la falta de acreditacion
de su fama en internet.

8. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaiid
documentos a fojas 17 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.

9. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompaf6
documentos a fojas 29 y siguientes, los cuales no fueron objetados por la contraria.

10. Que a fojas 47 se cité a las partes a oir sentencia, notificando por correo electrénico a ambas
partes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el arbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un arbitro arbitrador,
que debera conforme a su leal saber y entender definir la disputa de autos 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 asignacion del nombre de dominio progelec.cl, disputado
en estos autos.

TERCERO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través de las cuales las
personas naturales o juridicas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados en los
productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado a que areas del derecho que antes
permanecieron ajenas al desarrollo tecnoldgico hoy se encuentren abocadas al estudio de cémo este
fenémeno puede afectar derechos exclusivos validamente adquiridos en virtud del sistema juridico
tradicional. Este es el caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

CUARTO: Que, en relacién al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio, la primera
solicitante alega que el dominio en disputa corresponde a la razén social de su representada, empresa
que existe hace 19 afios, y sostiene que el fundamento de su solicitud es potenciar el desarrollo de su
representada. Afiade que el dominio en disputa esta en uso, en tanto el dominio de la contraria, esto es
prodelec.cl, esta inactivo. Por Gltimo hace presente la diferencia de giro entre ambas partes.

QUINTO: Que en relacion al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la
segunda solicitante ha alegado que posee un nombre de dominio y registros marcarios sobre la
expresion PRODELEC, signo que considera idéntico fonética y linglisticamente al dominio disputado
en autos. Estima que en virtud de lo anterior la solicitud de la contraria transgrede lo sefialado por el
articulo 14 del Reglamento de Nic Chile y produce, por tanto, afeccién a sus derechos validamente
adquiridos. Concluye que la adjudicacion a la primera solicitante causaria confusién en el publico.

SEXTO: Que, si bien es cierto la segunda solicitante alude a sus derechos marcarios para fundamentar
su mejor derechos sobre el dominio en disputa, no es menos cierto que la titularidad de marcas es solo
uno de los criterios a considerar para resolver las disputas por nombres de dominio.

SEPTIMO: Que, si bien es cierto que la expresion sobre la que acredita poseer derechos marcarios la
segunda solicitante, esto es, PRODELEC, cierto es manifiestamente similar al dominio disputado en
autos, cabe tener presente que no es idéntica a éste.

OCTAVO: Que ha sido un asunto no debatido en autos el hecho de que el dominio en disputa es
coincidente con la razén social de la primera solicitante.

NOVENO: Que ha sido un asunto no debatido en autos el hecho de que la primera solicitante se
constituyo hace 19 afios. Por su parte la segunda solicitante no especifica cuando fue constituida. Es
preciso tener en consideracion lo sefialado al observar que ninguna de las partes de autos ha aludido
en sus presentaciones a algun episodio de confusion entre ambas. De lo anterior podemos inferir que
la posibilidad de confusién aludida por la segunda solicitante como argumento de su mejor derecho
sobre el dominio en disputa no se fundamenta en hechos concretos.



DECIMO: Que no ha sido un asunto debatido en autos el hecho de que ambas partes se dediquen a
giros absolutamente disimiles.

DECIMO PRIMERO: Que en cuanto a la presencia de ambas solicitantes en la red internet, puede
observarse que la primera solicitante mantiene activo el domino en disputa, en tanto el dominio de
titularidad de la segunda solicitante, prodelec.cl, signo sobre el que ademas acredita derechos
marcarios, sélo contiene un aviso que indica que se trata de un sitio en construccion, en
circunstancias que de acuerdo a los registros de Nic Chile el segundo solicitante es titular de este
dominio desde hace al menos 2 afos. A mayor abundamiento, introducido el signo la PROGELEC en
el buscador google.cl los primeros 11 resultados se asocian exclusivamente al primer solicitante,
apareciendo después de manera alternada mas resultados vinculados a esa parte, en tanto ninguno de
los primeros 20 resultados aparece vinculado a la segunda solicitante. Mas aun, al realizar una
busqueda del signo PRODELEC, expresién manifiestamente similar al dominio disputado en autos
sobre el que la segunda solicitante tiene derechos marcarios, no se encuentra dentro de los 20
primeros resultados dominios vinculados a la segunda solicitante. De lo anterior se concluye por una
parte la presencia en la red de la primera solicitante asociada al signo PROGELEC y por ofra la falta
de presencia en la red de la segunda solicitante asociada tanto al signo PROGELEC, como
PRODELEC.

DECIMO SEGUNDO: Que si bien es cierto la existencia de locales comerciales del segundo solicitante
identificados bajo la expresion PRODELEC, manifiestamente similar al dominio disputado en autos, no
es puesta en entredicho por la contraria, no es menos cierto que la mera existencia de locales
comerciales asociados a un signo no tiene incidencia con respecto a la presencia en la red de la titular
de ese local comercial bajo esa denominacion.

DECIMO TERCERO: Que, lo sefialado en los considerando anteriores permite concluir a esta arbitro
que la asignacion del dominio en disputa al primer solicitante no ocasionara confusiones en el publico
respecto al origen de los bienes y servicios prestados a través del dominio de que se trata, con lo cual
los derechos validamente adquiridos desla segunda solicitante no se veran afectados. En el caso que el
uso concreto que se le diera al dominio pudiese generar tal posibilidad de confusion la segunda
solicitante podria salvaguardar sus derechos haciendo uso de la accién de revocacion contemplada en
el Reglamento de Nic Chile.

Con lo considerado y teniendo 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 “progelec.cl' al primer solicitante, gerente administrativo
(PROGELEC INGENIERIA LIMITADA), ya individualizado en autos.

Cada parte pagara sus costas.

Notifiquese la presente resolucion a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo
electronico firmado digitalmente.

Q.
Marianeladel Carmen Olivares Soto
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