Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

Foja 43
Santiago, veintidés de agosto de dos mil once
VISTOS:
Y, teniendo presente lo dispuesto por el nimero quinto de las Bases de
Procedimiento de fojas 10 y 11 de autos, articulo 170 del Cddigo de
Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la
forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a
las partes a oir sentencia definitiva, se procede a dictar sentencia en juicio de
asignacion del nombre de dominio “sedelnor.cl”.
PARTE EXPOSITIVA:
Por Oficio de fecha 18 de abril de 2011, el Departamento de Ciencias de la
Computacion de la Universidad de Chile (NIC Chile), designo al suscrito Juez
Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la asignacion del nombre de
dominio “sedelnor.cl”, surgido entre Sociedad Eléctrica y Electronica del Norte
Ltda., representada por don Fernando Guzman Solis, ambos domiciliados en
calle Blanco Encalada N° 920, ciudad de Iquique y Empresa Eléctrica del Norte
Grande S.A., representada por don Patricio Carmona Rojas y don Victor Vidal
Villa, todos domiciliados en Avenida El Bosque Norte N° 500, Piso 9°, Oficina
902, comuna de Las Condes, Santiago, representada por su abogado don
Rafael Covarrubias Porzio, domiciliado en Avenida El Golf N° 40, Pisol3,
comuna de Las Condes.
Que por resoluciéon de fecha 19 de abril de 2011, el suscrito acept6 el cargo y
juré desempenarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las partes a
comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, el que se efectud
en la Oficina del Juez Arbitro el dia 2 de mayo de 2011, segin consta a fojas
10 y 11 de autos, al que asistidé solo la parte Empresa Eléctrica del Norte
Grande S.A., en la que se establecieron las bases del procedimiento arbitral,
las que se notificaron a la parte inasistente Sociedad Eléctrica y Electrénica del
Norte Ltda., mediante correo electronico con misma fecha.
De las partes en litigio: Son partes litigantes en la presente causa Sociedad
Eléctrica y Electronica del Norte Ltda., primer solicitante del nombre de dominio
en disputa, y Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A., segundo solicitante.

Que la parte demandante Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A., con fecha
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27 de mayo de 2011, presentd demanda de oposicion, alegando un mejor
derecho sobre el nombre de dominio en disputa, e invocO los siguientes
fundamentos.

1.- Fundamentos de hecho:

A) Indica que la parte demandante tiene derechos legitimos sobre el nombre de
dominio, y que es una empresa distribuidora de energia eléctrica en las
Regiones | y Il del pais, cuyos inicios se remontan al afio 1981, en la que nace
producto de los aportes de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. y de
CORFO, y que en el afilo 1983 comienza a transar sus acciones en Bolsa, y
realiza una descripcion del desarrollo de la empresa en el rubro de las
energias.

B) Sefala la parte demandante que es la creadora, duefia y usuaria de la
marca comercial “"EDELNOR?”, registros nameros 658.175 y 905.136, inscrita
para servicos de las clases 42 y 35 y otras, respectivamente, y acompaifia copia
de los registros de las marcas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Agrega que en materia de nombres de dominio CL, es titular del nombre
“EDELNOR”.

C) Indica que “EDELNOR?”, corresponde a una creacion original de la parte
demandante, denominacion que califica de afamada en el mercado nacional e
internacional, la que es reconocida por los consumidores de los productos y
servicos que ofrece en el mercado de la energia eléctrica, especialmente en las
Regiones | y Il del pais. Que en el caso en analisis existe una similitud
determinante entre el nombre de dominio solicitado “SEDELNOR” y la marca
comercial “EDELNOR?”, la que se encuentra enteramente comprendida en este.
2.- Fundamentos de derecho:

A) Sefala la parte demandante que un nombre de dominio es una identificacion
electronica de un sitio Web en Internet y que atreves de €l se puede ubicar o
identificar un contenido especifico dentro de la red y que tiene que ser unico
en Internet, el que debe apuntar a un solo servidor.

Afirma que es una practica habitual y un medio legitimo de distribucion, difusiéon
de productos que una empresa 0 una marca conocida tenga un nombre de

dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurre en el caso de autos, en
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gue Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A., es titular de la marca comercial
“EDELNOR” y de idéntico nombre de dominio CL.

Afirma que la Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL, en su articulo 20, respecto de la revocacion de un
nombre de Dominio, establece que: “toda persona natural o juridica que estime
gravemente afectados sus derechos por la asignacion de un nombre de domino
podra solicitar la revocacion de esa inscripcion, fundamentando su peticion
segun lo dispuesto en el articulo 21 de la presente reglamentacion”, y que si
bien el caso de autos es de asignacion de nombre de dominio y no de
revocacion, la demandante considera que la presentacion del primer solicitante
vulnera sus derechos en relacion a la marca comercial de su propiedad y al
prestigio de que éste goza.

Cita también el actor el articulo 22 del Reglamento de Nic Chile, y sefiala que la
solicitud de Sociedad Eléctrica y Electronica del Norte Ltda., reune las tres
condiciones que sefiala la norma citada para que se desestime su solicitud,
esto es, (1) Que el nombre de dominio sea idéntico o engafiosamente similar a
una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o
a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; (2) Que el asignatario del
nombre de dominio no tenga derechos o intereses legitimos con respecto del
nombre de dominio; y (3) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se
utilice de mala fe.

Afirma que el proceder del demandado no se ajusta al principio de buena fe o
rectitud.

Sefiala que estas condiciones se encuentran cumplidas, ya que el nombre de
dominio “sedelnor.cl”, es idéntico a la marca comercial “EDELNOR”, y que el
primer solicitante no tiene derechos o intereses legitimos a la expresion
solicitada, y que la solicitud del dominio presentada por Sociedad Eléctrica y
Electrénica del Norte Ltda., no es mas que el intentar apropiarse de una marca
comercial registrada por un tercero, lo que puede provocar una confusion
evidente entre los signos indicados.

B) Sefiala la parte demandante que no corresponde aplicar la teoria “first come,
first served”, ya que cuentan con solidos derechos marcarios sobre la expresion

“EDELNOR”. Como asimismo, no puede ser desconocido en este caso el uso,
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la fama y notoriedad alcanzada por la marca comercial, asociada a la parte
demandante.

Concluye sefialando la parte demandante que la pretension del primer
solicitante debe ser desestimada por carecer de titulo legitimo, en la solicitud
del nombre de dominio “sedelnor.cl”, por lo que requiere sea asignado a
Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A.

En el escrito de demanda se acompafd copia de los registros de la marca
comercial “EDELNOR?”, inscrita en Chile, copia de impresion de la publicacion
“Ameérica Economia”, que ubica a EDELNOR dentro de las 500 mayores
empresas de Chile, copia impresa de Nic.cl, que da cuenta de la titularidad del
nombre de dominio “EDELNOR.CL” y copia de la Bolsa de Comercio de
Santiago, que incluye las acciones de EDELNOR en el indice bursatil
denominado “IPSA”.

A fojas 41 con fecha 3 de junio de 2011 el Tribunal tuvo por interpuesta
demanda arbitral por el nombre de dominio “sedelnor.cl” por Empresa Eléctrica
del Norte Grande S.A., y confirio traslado a la demandada Sociedad Eléctrica y
Electronica del Norte Ltda. por el término de 15 dias habiles para su
contestacion y se agregaron al proceso los documentos probatorios
acompafados, con citacion, notificando dicha resolucién a las partes por correo
electronico con igual fecha.

Que la parte demandada Sociedad Eléctrica y Electronica del Norte Ltda., no
presento escrito de contestacion de demanda en el plazo establecido para ello,
por lo que a fojas 42 con fecha 18 de julio de 2011 se cit0 a las partes a oir
sentencia definitiva, la que fue notificada a las partes con igual fecha mediante
correo electronico.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:
PRIMERO: Que la materia que debe resolverse en el presente proceso arbitral,
consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre
de dominio “sedelnor.cl”, esto es, si a Sociedad Eléctrica y Electrénica del
Norte Ltda., primera solicitante del dominio, o bien a Empresa Eléctrica del
Norte Grande S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

SEGUNDO: Que la parte demandante Empresa Eléctrica del Norte Grande

Monjitas 527 Of. 514 Santiago Teléfonos 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl



Oscar Torres Zagal
Juez Arbitro

S.A., sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el
nombre de dominio “sedelnor.cl”, pretension que funda en que es creador de la
denominacion “EDELNOR”, que tiene registrada como marca comercial y como
nombre de dominio CL. Argumenta en este sentido que la expresion
“EDELNOR” es conocida por los usuarios y afamada en el mercado de los
servicios de suministro de energia eléctrica, ya que se trata de una distribuidora
gue opera en las Regiones | y Il del pais, y que incluso la denominacion de su
nombre comercial “EDELNOR”, es conocida ya que integra el indice de precios
de las acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago (IPSA). Que existen
semejanzas determinantes entre el nombre de dominio solicitado por Sociedad
Eléctrica y Electronica del Norte Ltda. “SEDELNOR”, y la denominacion de la
demandante “EDELNOR”, por lo que no parece justo asignarlo a la
demandada, ya que de este modo se aprovechara de la fama de la
demandante en el mercado.

TERCERO: Sefala que en el caso de autos no se puede aplicar la teoria “first
come, first served”, ya que la demandante es titular de la marca comercial
“EDELNOR”, la que presenta semejanzas determinantes con el nombre de
dominio “SEDELNOR?”, por lo que debe reconocerse su mejor derecho.
CUARTO: Que en el presente caso la parte demandante ha probado mediante
prueba documental, que es titular de la marca comercial “EDELNOR?”, la que
tiene notoriedad en el rubro de la distribucion de energia eléctrica en el norte
del pais, y que esta denominacion presenta semejanza con el nombre de
dominio “SEDELNOR”, ya que Ilo contiene integramente, hecho que
eventualmente podria derivar en confusion en los usuarios de Internet en
cuanto al origen empresarial del titular del nombre de dominio.

QUINTO: Que cabe tener presente que el primer solicitante del nombre de
dominio “sedelnor.cl” Sociedad Eléctrica y Electronica del Norte Ltda., no
presentd escrito de contestacion de demanda, ni realizé ninguna actuacion
procesal tendiente a sostener la pertinencia y/o legitimidad de su pretension, ni
acompafo pruebas, razén por la cual este sentenciador carece de otros
antecedentes distintos a los esgrimidos por la parte demandante Empresa
Eléctrica del Norte Grande S.A., que permitan concluir de manera distinta a la

ya indicada en el considerando anterior, por lo que en virtud del principio de
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congruencia procesal, en virtud del cual la litis queda fijada por los escritos
principales presentados por las partes, no pudiendo el juez ir a la busqueda de

hechos no sometidos a su decision, corresponde acoger la demanda de autos.
PARTE RESOLUTIVA:

Que en mérito a lo sefialado en la parte considerativa, resuelvo conforme al
principio de congruencia procesal, y se declara que corresponde acoger la
demanda de asignacién del nombre de dominio “sedelnor.cl” presentada por

Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A., a fojas 27 y siguientes.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a

fojas 2 de autos.

Notifiquese a las partes mediante correo electrénico y a la Secretaria de NIC

Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el articulo 640 del Cédigo de Procedimiento Civil, se
designan como testigos a dofia Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres
Rios, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente

con el suscrito.

Oscar Andrés Torres Zagal Alejandra Loyola Ojeda
Abogado

Juez Arbitro Arbitrador

Andrés Torres Rios
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